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Prélogo

Es un honor comentar este trabajo debido a que expresa de manera genuina el com-
promiso de una universidad publica con el desarrollo de Chile.

El “Manual para la Proteccion de Innovaciones Tecnoldgicas Universitarias, Procedi-
mientos en la Universidad de Chile” sera de extrema utilidad gracias a un enfoque
que plasma de manera simple, concreta y concisa, el area de la Propiedad Intelectual,
una materia compleja tratada con un lenguaje exacto y acucioso: el derecho de
patentes.

Este manual constituye un indudable aporte. En primer lugar, debido a que su es-
tructura y lenguaje permite seguir paso a paso el proceso para obtener este tipo de
protecciéon. En segundo lugar, orienta al mundo universitario facilitando sea conoci-
do por los principales generadores y transmisores de conocimientos en nuestra socie-
dad. Finalmente, el texto incursiona en un campo de profesionales que no necesaria-
mente pertenecen al mundo de las leyes, ilustrando acerca de un conocimiento que
hoy resulta imprescindible para competir en la exigente sociedad del conocimiento.

La Universidad de Chile, a través del manual presentado en estas paginas, realiza
una importante contribucion para instalar la Propiedad Industrial como un motor
de desarrollo econdmico en nuestro pais. Este trabajo refleja el esfuerzo de vuestra
universidad en la construccién de una herramienta que facilite acceso fluido a la
proteccion del conocimiento desarrollado para, de este modo, transformarlo en ele-
mento esencial de la innovaciéon productiva.

El Gobierno de Chile, y en particular en este nuevo Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, estamos cada vez mas convencidos que la creacion de valor y su protec-
cion, asi como la transferencia tecnoldgica, nos permitiran alcanzar un alto nivel
econémico y un mayor bienestar para los chilenos.

Cristobal Acevedo Ferrer
Director Nacional
Instituto Nacional de Propiedad Industrial






PRESENTACION

Introduccidén

Se hace cada vez mas evidente en la llamada “economia basada en el conocimiento”
la idea de que la superacion de la pobreza y de la mejor calidad de vida de nuestra
poblacién estd asociada al desarrollo de la ciencia y la tecnologfa nacional. En la me-
dida que estos resultados permitan la expansién del conocimiento, la transferencia
de sus resultados al sector productivo y finalmente hacia el ciudadano, se estara
avanzando en concordancia con la Estrategia Nacional de Innovaciéon que impulsa el
Estado de Chile.

Los paises mas desarrollados han demostrado a través de su experiencia, que una
de las principales instituciones en que se basa el fomento y desarrollo de nuevas
tecnologias, es a través de las patentes de invencion y otras protecciones analogas
que entrega la legislacion en cada pais y los tratados internacionales ad-hoc. La 16-
gica detras de esta institucion es el incentivo a la creatividad de los individuos e ins-
tituciones, en pos de un mejoramiento general del nivel de vida de la comunidad,
a través de asegurar al creador ganancias legitimas por su invencién. Se busca ge-
nerar el circulo virtuoso de la ciencia, tecnologia, innovacién, desarrollo y bienestar.

En Chile, la mayor parte de las innovaciones eventualmente patentables se desa-
rrollan dentro del sistema de educacién superior, por lo que cuando el Programa
Bicentenario de Ciencia y Tecnologia de CONICYT convoco a iniciativas para incen-
tivar el patentamiento en el pais, la Universidad de Chile no dudé en postulary pos-
teriormente llevar a cabo el | Concurso de Incentivo al Patentamiento PBCT 2004
para académicos de nuestra institucion. Esta idea fue ampliada en 2006 al sistema
de educacién superior nacional al adjudicarse una segunda propuesta de incenti-
vo al patentamiento asociada con tres universidades regionales, que permitieron
realizar seminarios especializados en Arica, Punta Arenas, Valparaiso y Santiago, y
financiar la tramitacion de patentes de invencién académicas.

La Universidad de Chile, con la creacion de la Vicerrectoria de Investigacion y De-
sarrollo en diciembre del afio 2002, quiso impulsar decididamente una politica que
fomentara la investigacion basica y aplicada dentro de la comunidad universitaria,
dando especial énfasis a la innovacion tecnolégica. Para ello tomd, entre otras
medidas, la actualizacién de la reglamentacion interna respecto de la propiedad
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industrial, dando un nuevo impulso a la Comisién Central de Propiedad Industrial
(CCPI), organismo asesor en estas materias, estableciendo la institucionalidad nece-
saria para fomentar esta tarea.

Hoy podemos decir que en concordancia con el Proyecto de Desarrollo Institucional
(PDI) de la actual Rectoria, nuestra casa de estudios ha ido consolidando acciones
de patentamiento y transferencia tecnolégica al interior de la Universidad y aunque
sabemos que aun quedan metas por cumplir, creemos firmemente en haber aporta-
do en la creacion de la cultura del patentamiento en nuestra institucion. El objetivo
de este manual es dejar testimonio escrito del trabajo realizado en la Universidad de
Chile y entregar una herramienta de facil lectura sobre innovaciones tecnolégicas
universitarias, que creemos puede servir a todo el medio universitario nacional.
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Alcance del manual

Es un hecho que en nuestro pais desde hace décadas, ha existido un muy bajo nivel
de proteccién de las innovaciones tecnoldgicas que se desarrollan, lo que se refleja
en el escaso nimero de patentes solicitadas, tanto por nuestras universidades na-
cionales, como del sector privado. Esto es evidente si comparamos nuestra realidad
a nivel de universidad, con otras instituciones de educacién superior a nivel inter-
nacional. Ademds como no ha existido un manual practico que oriente e instruya
a los académicos en materia de propiedad industrial, la creacién de éste se hace
imperiosa, para poder resolver las dudas que a nivel académico surgen cuando se
intenta proteger una innovaciéon ocupando una patente como instrumento para di-
cha proteccion.

Las universidades chilenas han tenido problemas con politicas de incentivo al paten-
tamiento, principalmente por tres motivos. El primero de ellos dice relacién con la
falta de incentivo para que los investigadores desarrollen tecnologfas susceptibles de
protegerse. En efecto, durante décadas se ha estado ensefiando y fomentando la
creacion de la llamada “investigacion basica”, cuya maxima expresion corresponde a
la publicacion de articulos en revistas cientificas de nivel internacional. En esta labor,
la Universidad de Chile se ha destacado ampliamente en el pais, contribuyendo con
ello a la creacién de ciencia de impacto internacional. Consecuentemente, la evalua-
cion y calificacion de los académicos se ha medido en gran parte por el numero de
publicaciones realizadas, omitiéndose las posibles contribuciones que pudieran tener
en la creacién de tecnologia, cuya culminacion serfa una patente de invencién u otra
forma de proteccion. De esta manera, un investigador se ve en la disyuntiva de elegir
entre un articulo de alto impacto o una patente de invencién. Generalmente, elegira
la primera por los motivos ya mencionados y optara por la segunda sélo cuando ten-
ga una cantidad suficiente de publicaciones cientificas, condenando la generacién
de tecnologia a un rol secundario y marginal. Creemos que esta disyuntiva es sélo
relativa, por lo que se han buscado los consensos necesarios para generar incentivo
no sélo en la publicacion cientifica, sino que también en el patentamiento.

La Vicerrectoria de Investigacion y Desarrollo (VID) estd intentando generar un cam-
bio de enfoque en las més altas autoridades académicas, que conduzca finalmente
a la modificacion del Reglamento de Evaluacion y Calificacion Académica. De esta
forma, la generacion de tecnologia y su consecuencia natural, las solicitudes de pro-
teccion de las innovaciones en general, y de patentes de invencion en particular,
tengan su propio peso especifico en la evaluaciéon y calificacién del investigador.
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El segundo factor que interferia en la proteccién de innovaciones universitarias era
la inexistencia de una estructura organica interna funcional para llevar a cabo este
proceso. En este sentido, una de las primeras medidas de la VID, fue la modificacién
de la normativa interna de la Universidad de Chile respecto a Propiedad Industrial. Es
asi como el 20 de agosto de 2003 se aprobd el Reglamento que establece el Procedi-
miento Interno referido a Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad desarrollados
en la Universidad de Chile, Decreto Exento N° 0015488, que se incluye como anexo.
Este reglamento se modifico nuevamente el ano 2007, con la firme intencion que
la normativa universitaria se pusiera al dia con el cambio de legislacion general en
materia de proteccion a las obras del ingenio y con las necesidades de la propia co-
munidad académica. Dentro del concepto de innovaciéon universitaria se engloban
actualmente otros productos o resultados de investigacion y su forma de proteccién
ante la ley, como los dibujos y disefos industriales, la topografia de circuitos inte-
grados, las variedades vegetales y los secretos industriales, sin descuidar la atencion
sobre las patentes de invencion y los modelos de utilidad.

Se mantuvo el esquema anterior de reparticién de beneficios, en que si bien la Uni-
versidad, por ley, es propietaria de las innovaciones desarrolladas por sus académi-
cos, los eventuales beneficios econdmicos derivados de la transferencia tecnolégica
de dicha innovacién, seran repartidos en tercios, correspondiéndole al o los investi-
gadores uno de esos tercios.

Acorde con los derechos legales que tiene la Universidad sobre las innovaciones,
se hace cargo también de las obligaciones inherentes a ellas. De esta manera se ha
destinado una pequefia parte del presupuesto universitario para cubrir los gastos
que implica la proteccién de las innovaciones, tiene la capacidad de obtener finan-
ciamiento externo, y dispone de recursos humanos que permiten una adecuada ase-
sorfa en los tramites que dicha proteccion acarrea.

Finalmente, la tercera razén por la cual nuestro nivel de generacién de tecnologia
ha sido bajo, corresponde al desconocimiento existente al interior de la comunidad
académica en todo lo relativo a la proteccion de las innovaciones y su posterior trans-
ferencia tecnoldgica. En efecto, tanto los aspectos legales como administrativos, e
incluso los aspectos cientificos de las invenciones, poseen una nomenclatura y léxico
propio, que muchas veces parece lejano y confuso para el investigador universita-
rio. Sucede lo mismo respecto a los costos asociados, su utilidad, alcance, funcién
y eventuales beneficios de una innovacion tecnolégica. Es labor ineludible de esta
Vicerrectoria, generar una nueva conciencia de la importancia de la creacion de tec-
nologfa, el respeto por esta labor que conlleva un trabajo intelectual tanto o mas
arduo que la investigacion basica, aungque de manera diferente.

' Reglamento Universidad de Chile, Decreto N° 21008, del 10 de septiembre de 2007.
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Es justamente en el marco de esta funcion de educacién y fomento que se genera
este manual, que busca entregar una herramienta Util al investigador interesado en
proteger los resultados de su investigacion, pero que desconoce los caminos que
debe recorrer para ello. El investigador encontrara una explicacion de los conceptos
basicos y de los procedimientos que debe seguir para proteger una innovacién uni-
versitaria, con énfasis en la experiencia de la Universidad de Chile, pero que contiene
los principios para que cualquier universidad fije sus propias reglamentaciones en
materia de propiedad industrial.

En este texto, no se aborda toda la temética de la propiedad industrial, que incluye
ademas las marcas y las indicaciones y denominaciones de origen. Ninguno de los dos
temas se tratara aqui por tener menor relevancia en nuestro ambito académico.

Tampoco se examina en profundidad la propiedad intelectual con relacién a derechos
de autor y conexos, por corresponder esta materia a una reglamentacién diferente y
estar centrada su filosofia en el fomento de las artes y la cultura en general, y no en
la generacion de tecnologia, que es a lo cual nos referiremos en este manual.

A pesar de que es una materia muy discutible, en nuestro pafs y al menos en lo formal,
los temas ligados a la proteccion de software se tratan como un problema de derecho
de autor mas que de propiedad industrial. La excepcion a lo anterior lo constituye
el software de aplicacién industrial, que puede tener un tratamiento de patente de
invencion, en la medida que se presente como software incorporado a un equipo o
sistema que lo controle, cumpliendo requisitos expresados en la ley. En contraposicion,
Estados Unidos, acepta algoritmos matematicos y codigos fuente, justificados en su
utilidad practica. Conocidos son los casos por ejemplo de IBM y Google que han pa-
tentado sus principales desarrollos. Actualmente, éste es un tema de alta controversia
y que no ha alcanzado un consenso generalizado a nivel internacional®.

En el mundo, la reglamentacion en propiedad industrial tiende a una creciente nor-
malizacién y evoluciéon. Como resultado de ello, la legislacion nacional ha sufrido
una importante modificacion que ha entrado recientemente en vigor. Este manual
recoge dichas modificaciones y las normas internacionales pertinentes, teniendo pre-
sente el estatuto juridico antiguo cuando sea oportuno.

Finalmente este manual no aborda los aspectos de transferencia tecnolégica propia-
mente tal. Es claro que una patente cumple su ciclo con la entrada al sector produc-
tivo a través de una licencia o venta de ella, pero por los alcances del manual, estos
aspectos solo se considerardn someramente en lo que la reglamentacién indica, ya
gue por su complejidad deberia ser motivo de otros documentos de apoyo para el
sistema universitario nacional.

2 Se recomienda ver el siguiente articulo, que analiza en profundidad estos aspectos. Andrade, Elvira;

et al. Propriedade Intelectual em Software: o que podemos apreender da experiéncia internacional?
Brasileira de Inovacao. 2007, vol. 6, n°1, pp. 31-53.
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Paso a paso en la proteccién de
innovaciones tecnoldgicas en la

Universidad de Chile

Si usted es un creador de la Universidad de Chile interesado en proteger alguna In-
novacion Tecnoldgica que se haya desarrollado en el marco de su trabajo académico
o investigativo, resumimos los procedimientos a seguir:

1.

Si tiene dudas respecto de la patentabilidad de los resultados de su investigacion,
la VID lo puede asesorar en este punto, por lo que puede contactarse con el
asesor legal de la Vicerrectoria, que actla como secretario ante la CCPI, fonos:
978-2408 6 978-2145, email: ccpi@uchile.cl

Presentar su propuesta ante la Comision Central de Propiedad Industrial (CCPI),
para que ésta decida acerca de la factibilidad y conveniencia de obtener una
patente a nombre de la Universidad de Chile.

Las formas de acceder a la CCPI actualmente son dos:

a) Postular al Concurso de Incentivo al Patentamiento que la VID convoca
anualmente. Con sélo postular a este concurso, los antecedentes son remi-
tidos internamente ante la CCPI.

b) Llenar el formulario respectivo, que se encuentra disponible en la pagina
web de la Vicerrectoria de Investigacion y Desarrollo, y presentar los demas
antecedentes que la Comision estime pertinente.

Si la CCPI acepta el patentamiento a nombre de la Universidad de Chile, se
buscaran los recursos necesarios para tramitar las patentes en Chile y/o en el
extranjero, segun corresponda. Los recursos de la VID estan priorizados a través
de los concursos de incentivo al patentamiento, la indicacion del Vicerrector de
Investigacion y Desarrollo; y en algunos casos el mismo creador puede iniciar el
proceso de patentamiento con fondos de proyectos de investigacion, a través de
recursos asignados para ello.

Una vez iniciado el proceso de patentamiento, se coordinaran con la VID el se-
guimiento y mantencion de la patente nacional y en el extranjero, asi como las
estrategias de transferencia tecnoldgica a seguir con la invencion.

El detalle de estos aspectos y sus definiciones componen el contenido de este
manual.




Paso a paso en la proteccién de innovaciones
en la Universidad de Chile

Resultados de
Investigacién de
Académico

;Se puede
> proteger? »

Solicitar Asesoria
Preliminar a la VID

Presentar Propuesta
a CCPI

¢ CCPI acepta
proteger
institucionalmente?

Postular a
Concurso de
Patentamiento

Los Inventos
guedan con

Autonomia para

J, Proteger
Financiamiento Inicio de Tramites de
para Proteccion |———3 Proteccion

- J

Fuente: Vicerrectorfa de Investigacion y Desarrollo, 2009.
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PARTE 1

Resultados de una
actividad de investigacién

Ya sea que se planifigue o no, es posible obtener ciertos productos
como resultado de una actividad cientifica o tecnologica, cuya natu-
raleza dependera del tipo de investigacién de que se trate, el objetivo
que se haya planteado, el origen de los fondos con que se cuente y
por supuesto, el azar. Es asi que grandes descubrimientos cientificos
han sido producto directo de una casualidad que el ojo entrenado
y la curiosidad del investigador tradujeron en resultados concretos y
reproducibles. En la actualidad sin embargo, la mayoria de las inves-
tigaciones se realizan de acuerdo a un meticuloso plan hecho de an-
temano, exigido por los actuales estandares de rigurosidad cientifica
y los requisitos impuestos por aquellos que financian dichos estudios,
ya sea un fondo estatal de investigacion, un privado que espera un
resultado concreto de su inversion o de la misma unidad académica.

En este escenario, es necesario tener en cuenta que algunos de los
posibles resultados de dicha investigacion son apropiables y que la for-
ma en gue esta apropiabilidad se haga efectiva, dependera del tipo
de resultado de que se trate. Algunos de esos resultados seran es-
perados y otros, por el contrario, serdn completamente sorpresivos.
Para sistematizar el contenido de este documento, dividiremos los
diferentes resultados de una investigacion en invenciones (en donde
se tratarédn también los descubrimientos), modelos de utilidad, varie-
dades vegetales, secretos industriales, publicaciones y otros resultados.

A continuacién haremos una breve sintesis de los conceptos basicos
gue permitiran al investigador saber ante qué tipo de resultado se
encuentraW, si es posible su apropiabilidad, y de ser asi, cual es la
mejor manera de protegerla. Estos conceptos estan basados en las
leyes vigentes, reglamentos, tratados internacionales de aplicacion
en Chile y en nuestra propia normativa universitaria.




1. Invencién

Todos tenemos un concepto, aunque sea vago, de lo que consideramos una invencién
o invento. Sin embargo, para estos efectos debemos recurrir a la definicién legal del
concepto. Para nuestra legislacion: “se entiende por invencién toda solucién a un
problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invencién podra ser un
producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos” (Art. 31, Ley 19.039).

De esta manera, podemos ver que el concepto fundamental que subyace tras el
término invencion o invento, es el problema que resuelve. Esa sera la pregunta fun-
damental que se debe responder al momento de intentar proteger un resultado de
investigacion: ;Qué problema concreto se resuelve? Es crucial tener la respuesta a
esta pregunta, ya que no pocas veces sucede que el resultado de una investigacion
efectivamente “no resuelve” un problema de la técnica, en el sentido que la ley le
asigna esta expresién, sino que es otra cosa, como un descubrimiento, el entendi-
miento o explicacion de un fenémeno natural, la descripcidn o caracterizacion de
una especie animal o vegetal, teorfas, hipotesis, etc.

1.1. Exclusiones

Consecuentemente con la definicién que se hace del invento, la ley establece una serie
de exclusiones y enumera aquellos casos que no considera como invenciones, y que
por tanto, no tendran proteccién mediante patente de invencién (Art. 37, Ley 19.039):

La primera de estas exclusiones indica claramente que no se consideran inventos “los
descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matemadticos” (Art. 37, letra a). El
descubrimiento, sea este un hallazgo o el resultado de una larga investigacion con ese
fin, no se considera un invento, sin importar la relevancia o importancia cientifica que
este pueda tener. La finalidad tras este requisito es que los inventos deben entenderse
como una obra del ser humano, algo que efectivamente el investigador haya creado o
disefiado, y no sélo un descubrimiento, por mucho trabajo o dinero que se haya inverti-
do para llegar a ese hallazgo. En la misma categoria encontramos las teorfas cientificas,
como cualquier hipotesis, aun cuando esta teoria se haya consolidado hasta convertirse
en una verdadera ley cientifica. Nada obsta a que esta ley o teoria pueda servir de base
para algun invento posterior, como podria ser las alas de un avién, que se basan cierta-
mente en las leyes de la aerodindmica (entre otras). Quien haya enunciado las leyes de la
aerodindmica no podra reclamar derecho alguno sobre las alas u otros artefactos creados
bajo el amparo de su teoria. Sirva la misma explicacion para los métodos matematicos.

Otra exclusion importante de la ley dice relaciéon con “las plantas y los animales,
excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabi-
lidad” (Art. 37, letra b). En sentido estricto, cualquier nueva especie, raza o género,
animal o vegetal, es un descubrimiento. No obstante lo anterior, ha debido especi-
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ficarse esta exclusién en nuestra legislacion y en el derecho comparado, debido al
avance de la biotecnologia, que a través de ADN recombinante, permite “inventar”
nuevos animales y plantas con caracteristicas de interés para el ser humano. Esta
exclusiéon tiene matices, ya que no se considera invencién al animal o planta como
tal, pudiendo protegerse, como se vera mas adelante, los procedimientos para lograr
dicho animal o planta modificada. Tampoco se consideran inventos los “procedi-
mientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas y animales, excepto
los procedimientos microbiolégicos. Para estos efectos, un procedimiento esencial-
mente bioldgico es el que consiste integramente en fenémenos naturales, como los
de cruce y seleccion” (Art. 37, letra b). Esta excepcion viene a reforzar lo expuesto,
en el sentido de restringir la posibilidad de apropiarse aun de los procedimientos
para obtener plantas y animales, cuando éstos sean sélo un reordenamiento de los
procesos naturales destinados al efecto. Lo que se busca en el fondo es recompensar
la actividad humana, la inventiva del investigador que logra un producto que resuel-
ve un problema de la técnica, y no el aprovechamiento o uso de lo que la propia
naturaleza ha desarrollado. Se excluye también a las variedades vegetales, ya que
poseen su propia forma de proteccién, como se verd mas adelante.

Tampoco se consideran invenciones los métodos de negocio ni las actividades pura-
mente mentales, intelectuales o de juego (Art. 37, letra ¢). A pesar de la importan-
cia que un buen plan de negocios puede tener en el éxito de un emprendimiento,
dichos planes no son considerados como invencién por nuestra legislacién ni por
gran parte de la legislacion comparada, con la notable excepcién de Estados Unidos,
donde los métodos de negocios son considerados inventos y por lo tanto, comple-
tamente patentables. Se podra discutir la pertinencia o utilidad de esta norma, pero
en la practica el texto de la ley chilena es clara en esta excepcion.

Otra exclusién en nuestra legislacion, indica que no se consideran inventos “los mé-
todos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, asi
como los métodos de diagndstico, salvo los productos destinados a poner en prac-
tica uno de estos métodos” (Art. 37, letra d). El fundamento de esta exclusion es
dejar fuera del comercio la salud humana y animal, no obstante lo cual, y debido
al esquema de mercado actual, si se consideran invenciones los métodos para po-
ner en practica un determinado tratamiento médico, como por ejemplo un “kit de
diagnostico”. El aparato o procedimiento que posibilita detectar una enfermedad se
considera invencion y podra ser susceptible de apropiacién, cosa que no ocurre con
el tratamiento mismo de dicha enfermedad.

La ley tampoco considera invencién los cambios menores que se puedan hacer a otra
innovacion que ya se encuentre en el estado de la técnica, como “el nuevo uso, el cam-
bio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de
materiales...” (Art. 37, letra e). Sin embargo, la misma ley plantea una excepcién general
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a esta norma, que en la practica permite que un nuevo uso sea considerado invencion,
siempre y cuando este segundo uso resuelva un problema de la técnica, cumpla con los
requisitos generales de patentamiento que veremos mas adelante, y ademas el objeto
sobre el que recae el nuevo uso requiera un cambio en la forma, dimensiones, proporcio-
nes o materiales. Asi por ejemplo, si tenemos una molécula que es conocida para fabri-
car un medicamento contra la enfermedad A y encontramos que esta misma molécula
puede ser usada para la enfermedad B, este nuevo uso, por si solo podré considerarse
invencion, siempre y cuando para que logre resolver el problema de la técnica (curar la
enfermedad B) se haga un cambio, por ejemplo, en el vehiculo que se utiliza para que
ingrese al organismo, los excipientes en la elaboracion del nuevo medicamento, la fase
cristalina en que se presenta, etc. Es necesario tener presente que lo que se considerara
como invento (y por tanto sobre lo que recaera eventualmente la patente) es este nuevo
uso en sf, y no la molécula (que podré estar o no protegida por otra patente).

Finalmente, la ley no considera invencion “parte de los seres vivos tal como se encuen-
tran en la naturaleza, los procesos biolégicos naturales, el material biolégico existente en
la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma” (Art. 37,
letra f). Esta es una excepcion que se relaciona con las anteriores, puesto que considerar
invento la parte de un ser vivo tal como se encuentra en la naturaleza, constituiria sélo un
descubrimiento. A su vez, considerar el genoma o germoplasma de un organismo como
invencién, seria en la practica, considerar como invencién al animal o a la planta misma.
Ahora bien, la exclusion dice relacion con los seres vivos 0 material biolégico tal como se
le encuentra en la naturaleza, es decir, aquel gue no ha sufrido modificaciones por parte
del investigador. En teorfa entonces, podria considerarse como invento y obtenerse la
proteccion de una patente de, por ejemplo, una célula o algin organelo dentro de ella,
modificado por el investigador. Es importante tener en cuenta que los microorganismos
per se (aislados), tales como bacterias, hongos etc., si pueden ser patentados, ya que
su aislamiento entre muchos otros microbios presentes en una muestra y su Uso para
resolver un problema particular de la técnica, requiere claramente de una fuerte actividad
inventiva. La misma disposicién presenta otra contra excepcion: “Sin embargo, seran
susceptibles de proteccion los procedimientos que utilicen uno o mas de los materiales
bioldgicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos...”. Asi
entonces, si bien podria no considerarse como invencion, por ejemplo, una determinada
porcion de material genético sin modificar, si podria solicitarse la patente de un procedi-
miento que utilizara ese material aislado como marcador genético.

1.2. Patentes de invencion

Analizados los puntos anteriores y habiendo determinado que el resultado de nues-
tra investigacion no tiene exclusiones para ser considerado un invento, debemos
proceder a analizar los requisitos especificos para su proteccion. La forma adecuada
para ello es la patente de invencion. La ley también tiene una definicion al respecto:
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“Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protec-
cién de una invencion” (Art. 31, Ley 19.039).

Son varios los conceptos que se desprenden de esta definicién que son relevantes
para el investigador.

En primer lugar, la patente es un derecho que concede el Estado, una vez cumplidos
todos los requisitos y formalidades que veremos a continuacién, a quien desarrolla
una invencion que se considere digna de protecciéon. La duracién de la proteccion
es de 20 afios, contados desde la fecha que se realizé la solicitud. Pese a que el
plazo desde la solicitud a la concesion efectiva suele ser muy largo, la protecciéon
para el inventor comienza desde el dia de la solicitud. Este derecho es exclusivo, es
decir, que no pueden existir dos patentes para un mismo invento, y que quien sea
titular de un derecho de patente, podrd, entre otras facultades que concede la ley,
impedir que un tercero haga uso de cualquier manera de su invento protegido (salvo
ciertas excepciones que indica la ley). Es importante destacar que los derechos que
concede la patente de invencion son por regla general negativos, es decir, que la
mera concesion de ésta, a una persona no le da derecho a producir o comercializar
el producto patentado, sino que le da derecho a impedir que cualquier otro lo haga.
El que el titular de una patente pueda producir o comercializar su producto podré o
no depender del cumplimiento de otras normas legales (tributarias, sanitarias, adua-
neras, etc). Es importante destacar que el derecho privativo que entrega una patente
puede llegar a ser cuestionable si el titular de dicho derecho simplemente impide que
otros la lleven a cabo sin realizar los esfuerzos pertinentes para poner la invencion en
manos del publico; en otras palabras, el hecho que una patente no sea administrada
por su propietario puede obligar en casos especiales a la intervencion del Estado para
autorizar su uso.

La ley establece explicitamente los requisitos que debe tener una invencién para ser
patentable: novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial.

1.3. Requisitos de patentabilidad

1.3.1. Novedad

La misma ley se encarga de definir la novedad: “Una invencion se considera nueva
cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técni-
ca comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al publico, en
cualquier lugar del mundo, mediante una publicacion en forma tangible, la venta o
comercializacion, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada segun el articulo 34.”
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“También quedarad 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”
(Art. 33, Ley 19.039).

Como la intencion ultima de la institucion de las patentes de invencién es la trans-
ferencia de tecnologia, es decir, que el invento como tal se incorpore al acervo de
conocimiento de la humanidad y llegue a ser usado por las personas, es que precisa-
mente se busca que exista un avance respecto a todo el bagaje cultural y cientifico
existente. Toda esta acumulaciéon de conocimientos que ostenta la humanidad a
través de su historia en la disciplina especifica a la que se circunscribe la solicitud res-
pectiva, es lo que la ley entiende como el estado de la técnica o estado del arte.
No basta ademas, con que el invento sea original en nuestro pafs, sino que también
debe ser novedoso respecto del mundo’.

El privilegio industrial de la patente es una contraprestacion que da el Estado, en
compensacion por el avance en ciencia y tecnologia que hace el inventor. Cuando el
invento no es nuevo, la contraprestacion carece de sentido. La novedad es el requi-
sito mas importante para el patentamiento de un invento.

Una importante excepcién a la novedad lo constituye la llamada “prioridad”. Como
indicamos anteriormente, las patentes son privilegios que concede el Estado res-
pectivo, razéon por la cual no existe una “patente mundial o universal”. Cada vez
gue se quiera obtener proteccién en un pais en particular, debera recurrirse a las
autoridades respectivas de dicho pais para tramitar la solicitud de patente. Pero este
hecho, hace que el invento correspondiente entre en el estado de la técnica, lo que
nos impedirfa solicitar la proteccién en los demas paises para el mismo invento, a
menos que se hiciera en todos ellos simultdneamente. Conciente de la imposibilidad
fisica de tal alternativa, existe la prioridad. El reglamento de la ley la define como
“el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por
haberlo hecho con anterioridad en Chile o en el extranjero” (Art. 2, Reglamento de la
Ley 19.039). Lo anterior quiere decir que una vez presentada la solicitud de patente
en el extranjero, o en Chile, el solicitante tiene el plazo de un afio para presentar la
misma solicitud ante otras oficinas nacionales en el resto del mundo. Durante este
plazo, tendra prioridad para hacerlo, prevaleciendo sobre otras posibles solicitudes
hechas en este lapso ante esas oficinas. Este derecho emana del llamado Convenio

! Esto también nos lleva a un campo poco explorado por nuestros académicos, y es el utilizar las bases
de datos de patentes como fuente de informacion tecnoldgica, extremadamente til para futuros
desarrollos en la misma area. Por lo anterior, se incluye una seccion de busquedas por clasificador
tematico de patentes.
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Parfs, tratado internacional que regula esta materia y del cual Chile y la mayor parte
de los paises del mundo son signatarios.

Otra excepcion a la novedad, se refiere a las llamadas divulgaciones inocuas. Esta ex-
cepcion es de la maxima importancia para los investigadores, dado el actual desconoci-
miento del sistema de patentes, y la presion existente para la publicacion de resultados.
En efecto, luego de las ultimas modificaciones legales, es posible solicitar una patente,
aungue el invento se haya divulgado en una publicacion cientifica o por cualquier otro
medio. Para esto se cuenta con el plazo de un ano y la solicitud debe ser hecha por
la misma persona que divulgé el invento. Mismo plazo se tiene si la divulgacion fue
hecha “con motivo o deriva de abusos y practicas desleales de las que hubiese sido
objeto el solicitante” (Art. 42, letra b). Esta excepcion trata sobre la posibilidad de que
quien haga divulgacion no sea el inventor o alguien autorizado por él, sino que por
el contrario, haya sido hecha precisamente para impedir su patentamiento posterior.
Puede ser resultado de la violacion de un convenio de confidencialidad o contrato de
trabajo de las personas involucradas en el desarrollo de la invencién, o de un tercero,
como por ejemplo un competidor. No obstante lo amplia y Util que pueda parece esta
excepcion, debemos utilizarla sélo en caso de emergencia. Se debe enfatizar fuerte-
mente este punto, debido a que la divulgacion inocua sélo estad presente en algunas
legislaciones, y reduce considerablemente la posibilidad de solicitar una patente sobre
una tecnologia ya divulgada en otros paises.

Existe otra institucién que podria considerarse una excepcion al requisito de novedad.
Como se explicd anteriormente, no hay un sistema de patente mundial o universal,
sin embargo existe un tratado internacional que crea un sistema procedimental que
facilita la tramitacion de una misma solicitud en varios paises. El Tratado de Coope-
racion en Materia de Patentes o PCT, que se describe mas abajo, permite un plazo de
30 meses, desde la primera solicitud, para requerir la proteccién en cada uno de los
paises en que la tecnologia sea de interés. Antes de que terminen esos treinta meses,
el solicitante debe decidir en qué paises efectivamente solicitara la proteccién, etapa
conocida como “fase nacional”. Una vez comenzada la fase nacional, la tramitacion
continta de acuerdo a la legislacién de cada pais. En materia de costos, el proceso
en general se encarece, pero tiene como beneficio ganar tiempo para seleccionar los
paises en donde se protegera la tecnologia.

1.3.2. Nivel inventivo

El nivel inventivo esta definido por la ley: “Se considera que una invencion tiene nivel
inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspon-
diente, ella no resulta obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado de
la técnica” (Art. 35, Ley 19.039). Al igual que la novedad, el nivel inventivo de una
invencidon debe contrastarse con el estado de la técnica. A diferencia de la novedad,
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gue es un requisito objetivo, ya que un invento es nuevo o no lo es, el nivel inventivo
es un requisito subjetivo, ya que lo que se desea determinar es si el invento repre-
senta un avance sustantivo respecto al estado de la técnica y el punto de vista que se
toma para determinarlo es el de una persona, un experto en la materia. Este experto,
o perito, es una ficcién juridica, una abstraccion. Si bien es cierto, sera una persona o
grupo de personas la que determinara finalmente si una determinada solicitud tiene
nivel inventivo, el punto de vista que esas personas deben considerar es el de un
perito imaginario, una persona que conoce todo el estado de la técnica, pero que no
posee imaginacion o capacidad inventiva. Dicho de otra manera, un invento tendra
nivel inventivo cuando no se derive de manera ldgica de lo que ya existe. Un ejemplo
lo ilustrard mejor: si en el estado de la técnica ya existen las sillas (que resuelve el pro-
blema A de la técnica), y por otra parte existen los cojines (que resuelven el problema
B de la técnica), la invencion que reivindique una silla con cojines incorporados (que
resuelve el problema AB de la técnica) se entendera derivada de manera légica de
lo conocido y por tanto carecera de nivel inventivo. Otro ejemplo: una nueva alea-
cion deriva su caracteristica de resistencia a la abrasion, gracias a que uno de los
elementos de los que se compone (el elemento X) es efectivamente resistente a la
abrasién; una nueva solicitud de patente carecera de nivel inventivo si reivindica una
nueva aleacion con el doble de resistencia a la abrasion, si esta solicitud incorpora un
compuesto en donde el elemento X se ha duplicado.

1.3.3. Aplicacién industrial

“Se considera que una invencion es susceptible de aplicacion 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 actividades tales como manufactura, mineria, construccién, artesania,
agricultura, silvicultura, y la pesca” (Art. 36, Ley 19.039).

En general, todos los procesos o productos tecnolégicos poseen aplicaciéon industrial,
por lo que cumplen con dicho Articulo de la ley. Se trata de un requisito mas bien
atavico, propio de la época industrial, momento de creacién de la legislacion de
patentes moderna. En libros de texto suele indicarse como ejemplo de inventos sin
aplicacion industrial aguellos que intentan proteger procesos que operan claramente
de forma contraria a los principios y leyes fisicas ya bien establecidas, como en el
caso de creacion de energia a partir de la nada o un mévil perpetuo. Como sea, este
requisito no suele presentar problemas ni tener mayor relevancia en la tramitaciéon y
obtencién de una patente.

Ultimamente, sin embargo, este requisito de patentabilidad ha recobrado validez en
el ambito de las invenciones biotecnoldgicas, especialmente a partir de resultados
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de las investigaciones del genoma?. Asi por ejemplo, se han rechazado solicitudes
de patentes por falta de aplicacion industrial, cuando lo reivindicado es una secuen-
cia aislada de un gen, sin indicar su aplicacién, ya que ésta alin no se conoce. Esto
tiende a ocurrir en el area de la investigaciéon gendémica, debido a que se intenta
proteger los resultados intermedios ante la presién de eventuales competidores. Por
ello, cuando lo que se desea proteger es una secuencia de un gen que expresa una
proteina, es requisito que se identifique cudl es la proteina y cudl es su funcién. De
la misma manera, si la secuencia del gen que se desea patentar no expresa una pro-
teina, si no es un gen regulatorio, entonces se debe indicar claramente la funcion de
este gen y su utilidad en el marco de la solicitud de patente. Mas complejo es el caso
de la proteccion de los polimorfismos singulares de nucleétidos o SNP?, por su sigla
en inglés, porque estos polimorfismos pueden estar asociados a la predisposicion
a enfermedades, pero aun no se tiene certeza respecto al mecanismo de funcio-
namiento o forma de participacién en que una secuencia determinada resuelve un
problema determinado. De esta manera, si se intenta obtener una patente de inven-
cion basada en esa relacion causal y sin los mecanismos exactos, dicha solicitud sera
rechazada por falta de aplicacion industrial.

2. Modelos de utilidad: “pequenas invenciones”

Tanto en nuestra legislacion como en la legislacidon comparada, existe una categoria
“menor” respecto a las invenciones, aunque comparte su filosofia. Se trata de pro-
teger desarrollos tecnolégicos que pueden tener un impacto econémico importante,
y que en efecto sean una contribucién al acervo tecnolégico de la humanidad, pero
que sin embargo no representen un avance tal que justifique otorgarles una patente
de invencion. Los franceses la llaman “la pequefia patente” y aunque el nombre
pareciera sonar un tanto peyorativo, describe de manera bastante cercana su natu-
raleza. El instrumento legal de proteccién que corresponde es el modelo de utilidad.
En general los modelos de utilidad no tendréan un gran impacto o relevancia como
resultados de una investigacion académica universitaria, no obstante, son de vital
importancia en la economia de muchos paises y el nimero de solicitudes de modelos
de utilidad excede con creces al de patentes de invencién. En nuestro pais sin embar-
go, su numero es menor, sin que exista una explicacién clara al respecto.

La ley define los modelos de utilidad como “...los instrumentos, aparatos... en los
que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funciona-
miento, y siempre que esta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la funcion a

2 Conviene revisar esta discusion en detalle en el articulo Macer D R J. Patent or perish? An ethical
approach to patenting human genes and proteins. The pharmacogenomics journal 2002;2(6):361-6.
3 Single Nucleotide Polymorphisms, SNP.
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gue son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenia” (Art.
54, Ley 19.039). Como podemos ver, respecto a la invencion, el centro de atencién
se mueve desde el concepto de “solucién a un problema técnico” al de “utilidad”,
requisito fundamental en esta institucion.

Los requisitos de un modelo de utilidad son: novedad y aplicacion industrial, siendo
validos para ellos la explicacién dada para las patentes de invencion. El concepto de
utilidad subyacente se puede explicar con un ejemplo. Si a una silla, que es algo que
ya existe, le agrego ruedas (que también existen) para su facil desplazamiento, le
estoy incorporando un cambio de forma que le produce al total (la silla con ruedas)
una ventaja o un efecto técnico que antes no tenia. Es decir, la silla con ruedas posee
“utilidad”, en el sentido que le da la ley.

Es dificil que un modelo de utilidad surja como resultado directo de una actividad de
investigaciéon universitaria, aunque es frecuente que sea un resultado secundario de
la misma. En el &mbito académico, la mayoria de las veces que se obtiene un modelo
de utilidad, es por la modificacién o desarrollo de una herramienta para lograr un
objetivo especifico. Sucede en la investigacion de frontera, que los académicos se
encuentran en un curso de acciéon que nadie mas o muy pocos han seguido, y por
tanto, no existen las herramientas apropiadas (en el sentido fisico de la palabra) para
seguir avanzando. En este tipo de situaciones, los investigadores suelen optar por
modificar las herramientas o instrumental existente, para adaptarlo a sus necesida-
des especificas. Si esta modificaciéon es tal, que en la practica se convierte en una
herramienta diferente, que resuelve un problema distinto, entonces podriamos estar
ante una patente de invencion. De lo contrario, si sélo se le modifica algun elemen-
to a fin de darle una utilidad que antes no tenfa, se podria tratar de un modelo de
utilidad.

Resumiendo, la principal diferencia que se da respecto a las patentes de invencién,
es gue en los modelos de utilidad no se exige nivel inventivo, por lo que la exigen-
cia al momento de solicitar su proteccion es mucho menor. Asimismo el plazo de
proteccién es menor (10 afos), y menores también son los costos asociados a su
tramitacién, como se vera posteriormente.

3. Variedades vegetales

Asi como en el mundo de la tecnologia en general existen las patentes de invencion
para proteger la propiedad industrial para el desarrollo de productos o procedimien-
tos, en el &mbito agricola y forestal se habla de “obtenciones vegetales”, ya que una
variedad vegetal no se inventa, sino que se obtiene.
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Desde el origen mismo del hombre, las especies vegetales (y animales) han sido
objeto de modificacion, buscando que éstas se adapten mejor a las necesidades del
agricultor. Es por esta raiz econdmica en la obtencién de nuevas variedades vegetales
gue incluso aquellas variedades que se generan en un ambito estrictamente acadé-
mico, suelen también tener un gran valor comercial, que puede y debe redundar en
un beneficio econdmico tanto para la Universidad como para el o los investigadores
directamente involucrados en su desarrollo.

La legislacion que rige este tipo de propiedad industrial es la Ley N° 19.342, de la
Division de Semillas del Servicio Agricola y Ganadero (SAG), dependiente del Minis-
terio de Agricultura.

3.1. Derecho de obtentor

El instrumento juridico a través del cual se protegen las variedades vegetales se de-
nomina derecho de obtentor. Lo que la ley protege a través de este derecho, no es
un conjunto determinado de plantas en particular, sino que una abstraccién, un bien
intangible denominado “variedad vegetal”. El obtentor de una variedad por tanto,
no es duefo de una planta o conjunto de plantas, sino que de la variedad en si mis-
ma, sea que no exista mas que una de su especie o millones. Su derecho le permite
impedir que cualquier persona distinta a él, pueda reproducir una variedad inscrita
o transferir su material de reproduccion. Para este efecto, la normativa nacional
entrega una accion penal contra el infractor, ademas de facultar al Servicio Agricola
y Ganadero para ordenar la retencion del material de reproduccién de una variedad
protegida en tanto el afectado no justifique su legitima adquisicion.

Respecto al derecho de obtentor existen dos excepciones. La primera de ellas tiene
especial relevancia para nosotros y es llamada “derecho del investigador”, es decir,
la posibilidad de un académico de usar variedades inscritas sin autorizacion del ob-
tentor, pero sélo para fines de investigacién. También existe el llamado “derecho del
agricultor”, por el cual se puede usar parte de la cosecha como semilla para nueva
cosecha, sin autorizacion del duefio de la variedad.

Al'igual que en el caso de las patentes de invencién, la proteccion del derecho del
obtentor tiene una duracion limitada. Este es de 18 anos para las vides y especies
arbéreas y de 15 afos para las demas especies. Sin embargo, esta proteccion dura
solamente mientras se paguen las tasas de mantencién y demas gastos asociados al
derecho (Art. 11, Ley 19.342).

La definicion que da la ley es la siguiente: “Conjunto de plantas de un solo taxén
botanico, o sea el elemento distintivo, del rango mas bajo conocido que, con inde-
pendencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesion de un
derecho del obtentor puede: definirse por la expresion de los caracteres resultantes

29




de un cierto Genotipo o de una cierta combinacion de genotipos, distinguirse de
cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de uno de dichos caracteres por
lo menos; considerarse como una unidad, habida cuenta de su habilidad para pro-
pagarse sin alteracion” (Art. 2, Ley 19.342).

Para ser protegida por el derecho de obtentor, la variedad vegetal debe ser nueva,
distinta, homogénea y estable (Arts. 9y 10, Ley 19.342). “Se considerarad nueva la
variedad que no ha sido objeto de comercio en el pais y aquellas que lo han sido sin
el consentimiento del obtentor. Asimismo se considerarad nueva la variedad que ha
sido objeto de comercio en el pais con consentimiento del obtentor pero por no mas
de un ano. Del mismo modo se considerara nueva aquella que se ha comercializado
en el extranjero con el consentimiento del obtentor pero por no mas de seis anos
tratandose de arboles forestales, drboles frutales y arboles ornamentales y vides, y de
cuatro anos para las demds especies” (Art. 9, Ley 19.342).

Como puede verse, el concepto de novedad en el derecho de obtentor si bien es
objetivo, es mucho menos restrictivo que en el caso de las patentes de invencién. “La
variedad es distinta si puede distinquirse por uno o varios caracteres importantes de
cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la proteccion,
sea notoriamente conocida. La presentacion en cualquier pais de una solicitud de
concesién de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripcion de la misma
en un registro oficial de variedades, se reputard que hace a esta variedad notoria-
mente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesion
del derecho del obtentor o a la inscripcion de esa variedad en el registro oficial de
variedades, segun el caso. Se considerara homogénea la variedad si es suficiente-
mente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variacion previsible,
considerando las particularidades de su reproduccion sexuada o de su multiplicacion
vegetativa. La variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inaltera-
dos después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor
haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones al final de
cada ciclo” (Art. 10, Ley 19.342).

Al momento de presentacion de la solicitud por escrito ante el Departamento del
SAG, deberan acompanarse la siguiente documentacion: (Art. 20, Ley N° 19.342)

1. Antecedentes y documentos que comprueben que la variedad por inscribir cum-
ple con las exigencias que establece la ley y que acrediten, ademas el origen de la
variedad; descripcion de las caracteristicas botanicas, morfoldgicas y fisiologicas
que permitan diferenciarlas de cualquier otra variedad notoriamente conocida
mencionando expresamente aquéllas que sean similares.

4 Por ejemplo, se considera nueva si se presenta la solicitud en Chile en diciembre de 2008, aunque en
junio de 2003 el obtentor comercializd con un tercero la especie objeto de la solicitud.
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2. Muestra representativa de la variedad cuya inscripcion se solicita, en las cantida-
des que determine el Comité Calificador del SAG.

Adicionalmente, deberd comprometerse a mantener los ejemplares testigos corres-
pondientes durante el plazo de vigencia de la inscripcion, indicando la estacion ex-
perimental o el lugar donde se mantendran.

A nivel internacional existe el Convenio Internacional para la Proteccion de las Ob-
tenciones Vegetales (Convenio UPQV), similar al Convenio de Paris en materia de
Propiedad Industrial, del cual Chile es miembro.

Dicho convenio otorga,una prioridad de 12 meses al obtentor (nacional de un miem-
bro de la Union o residente en él), produciendo como efectos: (1) que la solicitud
debera examinarse como si se hubiera presentado en la fecha de la primera solicitud
(asf, el examen de la novedad y la distincion se relacionard con esta fecha); (2) el
obtentor podra postergar el examen durante un periodo de hasta dos afios tras la
expiracion de la fecha de prioridad. (Art. 11, Convenio UPOV).

El examen al cual debe someterse tiene como requisitos los mismos solicitados a
nivel nacional, estos son: que la variedad debera ser nueva, distinta, homogénea y
estable (DHE), y tener una denominacién adecuada. En dicho examen, la autoridad
competente podra: “cultivar la variedad o efectuar otros ensayos necesarios, hacer
efectuar el cultivo o los otros ensayos necesarios, o tener en cuenta los resultados de
los ensayos en cultivo o de otros ensayos ya efectuados” (Art. 12, Convenio UPOV).

Debe considerarse, sin embargo, que cada pais tiene su propia legislacion y tramita-
cion al respecto, por tanto, es recomendable antes de solicitar la proteccion de una va-
riedad vegetal, averiguar sobre la normativa propia en el pais donde se tiene interés®.

4, Know How

Para estos efectos, por “Know How” entenderemos todo el conjunto de conoci-
mientos y técnicas desarrolladas a raiz o con ocasién de un proyecto de investiga-
Cién, que no esta protegido por una patente de invencién o algin otro medio legal.
Es de comun ocurrencia durante el desarrollo de una investigacion tecnolégica, que
un gran numero de conocimientos asociados directamente al objeto principal de es-
tudio, no sean resguardados mediante patentes de invencién o cualquier otra forma
de proteccién que otorgue la ley. Esto se puede deber a diversas razones, siendo la
principal de ellas la no concurrencia de los requisitos legales para obtener la mencio-
nada proteccion, lo que no significa que dicho conocimiento no sea valioso cientifica

> Las siguientes paginas profundizan en estos aspectos. Community Plant Variety Office http://www.
cpvo.europa.eu/main/en,; USDA (Departamento de Agricultura), http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/
Link: Science and Laboratories. Link: Plant Variety Protection.
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o comercialmente. En este sentido, no existe propiedad de este conocimiento especi-
fico, por lo que la restriccién de su difusion es el elemento clave para utilizar en know
how como estrategia comercial.

En términos generales, informaciones tales como los valores dptimos en un proceso
o de los insumos, la cantidad exacta de los elementos, la forma precisa de las partes
y piezas de una maquinaria y todos los antecedentes relevantes que forman parte
del conocimiento no explicito, podria considerarse know how y requerir la asesoria
directa de los innovadores para la puesta en marcha de una tecnologia.

Por otra parte, dentro de las patentes de invenciéon, también existe un know how
gue no necesariamente esta incluido en ellas. En la redaccién de algunas patentes
se divulgan los datos necesarios para la reproduccién de la invencion, pero no se
explicitan los datos exactos de ella. Por ejemplo, si se esta protegiendo un proce-
dimiento para elaborar un compuesto que requiere calor, la temperatura indicada
en la patente sera solo un rango dentro de los cuales el procedimiento funcione,
pero el calor éptimo, aquel nivel de calor en el cual el procedimiento logra su mejor
desempeno, no se indica. La omision de algunos antecedentes por razones estraté-
gicas, para mantener un mayor control sobre la tecnologia, permite que el eventual
contrato de licencia, incluya ademas la colaboracién del inventor para desarrollar o
producir el invento.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen las denominadas paten-
tes de seleccion, que se define como “aquella bajo la cual un solo elemento o un
pegueno segmento, dentro de un grupo mas extenso conocido es “seleccionado”
y reivindicado de manera independiente, sobre la base de una caracteristica en par-
ticular no mencionada en el grupo mas extenso®.” Las patentes de seleccion por lo
tanto pueden invalidar el know how, ya que permiten que el mismo inventor o un
tercero, puedan patentar los rangos 6ptimos, al mostrar una ventaja imprevista so-
bre la tecnologia patentada, que posee un rango mas general, como el mencionado
en el parrafo anterior.

4.1. Secreto industrial’

Existe otro tipo de informacién, que si bien podria cumplir completamente con los
requisitos para ser protegida mediante una patente, no se concreta por razones de
estrategia comercial de la propietaria de la tecnologia. Se trata de cierto tipo de tec-
nologfa que tiene un tiempo de obsolescencia muy largo, que exceden el plazo de

6 Correa, Carlos. Pautas para el examen de patentes farmacéuticas: una perspectiva desde la salud
publica. Geneva: ICTSD-WHO-UNCTAD, 2008. 66 p.

7 En la legislacion chilena se denomina secreto empresarial, “todo conocimiento sobre productos o
procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora,
avance o ventaja cualitativa” (Art. 86, Ley 19.039).
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proteccion legal de una patente (20 afios). Para este tipo de tecnologia, suponiendo
gue no es de facil copia y dependiendo de las condiciones del mercado, podria
no convenir solicitar la protecciéon y usarla sin divulgar el invento, manteniendo el
secreto del mismo. El mejor y peor ejemplo de esto lo constituye la célebre formu-
la “secreta” de la Coca-Cola. Es mal ejemplo porgue dicha férmula no es secreta
realmente, pero sirve para explicar el concepto. De haberse solicitado la patente,
durante su validez nadie hubiera podido usarla sin el consentimiento de su duefio,
pero al expirar el derecho, cualquiera hubiera podido hacerlo, de manera legal. Al
mantenerse el secreto, el plazo de “proteccidon” es practicamente ilimitado.

Sean cuales sean las razones por las cuales se prefiera mantener en secreto la infor-
macién adicional o “know how”, no existe una manera formal de proteger dicha
informacién, ni un “registro de secretos industriales” ni nada parecido. El secreto
industrial, en otras palabras, se protege a si mismo, y mantendra su calidad de tal
en cuanto no sea divulgado. En cuanto se produzca esta divulgacion, ya sea por su
legitimo duefio o por un tercero, y aun cuando se haga con ocasién de un acto ilicito
y con el Unico fin de perjudicar al propietario, el secreto industrial se acaba. Al divul-
garse, el secreto pasa a ser de dominio publico, y sélo podria intentarse la proteccién
mediante una patente de invencién (si reline los requisitos), en aquellos paises en
que exista la divulgacion inocua, y en donde una de sus causales sea precisamente
la divulgaciéon con abuso de derecho. Como se indico, en la mayoria de los paises
no existe esta excepcion a la novedad, por lo que el secreto divulgado simplemente
entra al dominio publico y puede ser utilizado por cualquiera.

La tipica manera en que se protegen los secretos industriales en el ambito de la
investigacién universitaria, son los convenios de confidencialidad (NDA, por sus si-
glas en inglés®). Un NDA es un contrato que obliga a las partes que lo firman, a no
revelar la informacién que una le hace saber a la otra, o que mutuamente se com-
parten. Suelen tener plazos de duracién, excepciones a la confidencialidad y también
cldusulas penales para la parte infractora. La complejidad de estos contratos variara
dependiendo del tipo de tecnologia de que se trate y del modelo de negocio. Un
NDA puede ser el primer documento que se firme entre las partes, aun antes de
comenzar a negociar la fase de investigacion y desarrollo, una parte de un contrato
de licencia, de asesoria, etc. Este convenio puede ser firmado entre la Universidad y
una empresa, entre universidades, empresas e incluso con personas naturales, como
los miembros de un laboratorio que tendran acceso a informacién critica. No obs-
tante lo anterior y sin importar las clausulas penales que se le agreguen al contrato,
debemos recordar que la infraccion de confidencialidad sélo acarrea responsabilidad
civil, nunca es un delito y por tanto no puede perseguirse responsabilidad penal del

¢ Non Disclosure Agreement (NDA).
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infractor basado en esta infraccion, a diferencia de la responsabilidad que genera la
infraccion de una patente o derecho de obtentor.

Existen normas complementarias, que intentan prevenir o atenuar los efectos de una
divulgacion. En general se trata de normas sobre competencia desleal y confidencia-
lidad de datos entregados a la autoridad publica, pero su pertinencia con la materia
tratada aqui es tangencial, por lo que no se ahondara en ello.

5. Publicacién, bases de datos y otros resultados

Otro posible resultado de una investigacion lo constituyen la publicacién de los mis-
mos en monografias, articulos cientificos, presentaciones a congresos, tesis, bases de
datos, y en general, cualquier recopilacién de antecedentes, ordenados o no, sobre
el objeto de estudio.

Respecto a las publicaciones, monografias, tesis, memorias, articulos, y cualquier
otro escrito de similar naturaleza, la forma de proteccién adecuada lo constituye el
derecho de autor o dicho de manera genérica, los derechos de propiedad intelectual
(en contraposicion a la propiedad industrial).

Un aspecto que ha sido producto de confusion es la posibilidad de patentar un invento
y/o publicarlo, considerando que la publicacion cientifica previa anula la proteccién in-
dustrial, por la pérdida de la novedad. En ese sentido creemos que se pueden compati-
bilizar ambas actividades, comenzando por el patentamiento, hasta haber realizado la
presentacion formal a una oficina de patentes, y asi obtener el plazo de prioridad, para
luego realizar la publicacion del articulo cientifico. Cuando un articulo esta enviado a
evaluacion a una revista, no se considera divulgado hasta que el articulo sea aprobado
y publicado, lo que otorga un tiempo limitado para la proteccién industrial.

5.1. Derecho de autor

En este ambito existen dos clases de derecho: los morales y los patrimoniales. Los de-
rechos morales del autor permanecen siempre asociados a la persona natural en cues-
tién, en nuestro caso el académico. Sin embargo, los derechos patrimoniales son de
propiedad de la Universidad®, y deben ser inscritos como tal ante el Departamento de
Derechos Intelectuales™ de la Direccién de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) del

®  Sin embargo, en el caso de las revistas cientificas tradicionalmente todos los derechos patrimoniales
pasan a manos de los editores, por lo que la universidad pierde el control de los trabajos publicados.
Estos aspectos y la corriente de Acceso Abierto (Open Access), son tratado en el articulo Sanchez T,
Nancy. El movimiento de acceso abierto a la informacion y las politicas nacionales e institucionales de
autoarchivo. Acimed 2007;16(3).

10 Este Departamento tiene a su cargo el registro de la propiedad intelectual en Chile (derechos de autor
y derechos conexos) y las demas funciones que la Ley N°17.336, sobre propiedad intelectual y su
reglamento, le encomienda.
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Ministerio de Educacion. Al respecto no existe legislacion universitaria especifica que re-
gule la division de los eventuales beneficios econdmicos que de dichas obras se deriven.

Es importante destacar que lo que protege el derecho de autor, no es la idea de fondo
o la forma genérica que se esta expresando, sino la concrecion de dicha idea, la re-
presentacion final de lo que queremos transmitir. Por ejemplo, si alguien filmara ahora
una pelicula de accién con el siguiente argumento: un héroe vuelve de la guerra a su
hogar, en donde lo espera su esposa e hijo, pasando por mil penurias, hasta que final-
mente recupera su trono; los hipotéticos herederos de Homero no podrian demandar
por plagio, ya que lo que Homero hizo fue un poema épico, no una pelicula de accién
(dejando aparte el tema de los plazos). Naturalmente no es necesario copiar todo con
exactitud para constituir el plagio y existen pardmetros objetivos dependiendo del tipo
de obra plagiada (nimero de versos en poemas, compases en la musica, etc.).

Los derechos de autor no requieren inscripcion, ya que el hecho que les da origen es
el acto de creacion mismo. Esto es asi en nuestra legislacién y en la inmensa mayoria
de las legislaciones mundiales, homologadas por tratados internacionales al respec-
to. Lo anterior trae como consecuencia que no es necesario, al contrario de lo que
sucede con los derechos de propiedad industrial, solicitar la proteccién pafs por pafs,
incurriendo en onerosos gastos de tramitacion. El problema que se puede crear es
que, al momento de intentar hacer efectivo nuestro derecho en contra de un tercero
plagiador, podamos probar que efectivamente nuestra creacion es anterior a la del
infractor. Para facilitar la prueba, es que se solicita la inscripcién del derecho de autor
en un registro especial: el Registro de la Propiedad Intelectual, ya mencionado. La
duracién de dicha proteccion es de setenta afios después de la muerte del autor.

6. Otros resultados

Es posible que como resultado de una labor de investigacién surjan otro tipo de
resultados, distintos a los mencionados en los acapites anteriores. La posible protec-
cion de dichos resultados dependeré de su naturaleza:

El primero de estos resultados lo podrian constituir los llamados disefios industria-
les. Este tipo de proteccion se otorga para aquellas formas tridimensionales que
puedan servir de patrén para la fabricacién de otras unidades, en donde la fisonomia
de dicho patrén sea original, nueva y diferente, y ademas, tenga incorporado un
aporte arbitrario, esto es, que no responda a alguna funcionalidad (si este aporte no
es arbitrario y por el contrario cumple una funcién, probablemente nos encontremos
frente a un modelo de utilidad). Naturalmente, este tipo de resultado se daréa en el
marco de escuelas de disefio y otras de similar naturaleza.
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Otro tipo de resultado de investigacion dice relacion con la mejoria o nuevo disefio de un
microcircuito. La ley le asigna a este tipo de resultados una proteccion especifica, deno-
minada esquema de trazado o topografia de circuitos integrados. La razon por la cual no
se permiten patentes de invencién sobre este tipo innovacién, es debido a la particular
naturaleza de los mismos, en que los avances técnicos no estan dados necesariamente
por cambios radicales en la estructura de los circuitos, sino mas bien por pequefias mo-
dificaciones en su arquitectura, que redundan en beneficios para el usuario final. La ley
protege incluso la combinacion de elementos corrientes, cuya interconexion no sea de
conocimiento habitual en esta area. La proteccion dura diez afos desde la fecha de la
primera solicitud. Este tipo de resultados proviene de Investigaciones de areas muy espe-
cificas, como los proyectos TIC, de electrénica en general o telecomunicaciones.

De manera tangencial, podrian ser resultados de un proyecto de investigacion las
llamadas indicaciones geograficas y denominaciones de origen. La ley entiende por
tales, la manera que se tiene de identificar un producto como originario de una de-
terminada zona geogréfica, cuando las especiales caracteristicas que se le imputan a
ese producto se derivan principalmente de su origen geografico —Indicaciones Geo-
gréaficas— (IG) o ademds del origen geografico, otros factores naturales o humanos
—Denominaciones de Origen— (DO). Si bien es cierto, el resultado de una actividad
de investigacion no serd el producto que se quiera proteger mediante las IG o DO, si
es posible, que los proyectos de investigacion busquen aislar, caracterizar, definir y/o
certificar algunos productos (por ejemplo, vinos pertenecientes a un terroir en par-
ticular), elementos de dicho producto (taninos, antioxidantes, etc.), o caracteristicas
de dichos productos (dulzor, harinosidad, etc.). No obstante lo anterior, y a pesar de
la estrecha relacion entre los resultados de un proyecto de investigacion y las 1G/DO,
este tipo de proteccion escapa a la responsabilidad del investigador y la Universidad.
Siguiendo el esquema habitual de este tipo de proyectos de investigacion, serian las
entidades privadas asociadas o mandantes del proyecto, quienes podrian benefi-
ciarse de dicha proteccién (por ejemplo, los productores de una determinada zona
geografica, los exportadores de un tipo de producto en particular, etc.).

Por ultimo, es una practica comun de algunos proyectos de investigacion, solici-
tar marcas comerciales asociadas a los resultados de dichos proyectos. Las marcas
comerciales son signos distintivos que permiten al consumidor distinguir entre los
diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Se puede proteger la o
las palabras como marca o elementos figurativos, o también una combinacion de
ambos. No obstante que el registro de una marca puede ser una herramienta eficaz
para proteger el resultado de una investigacion, esta es una decision basada en as-
pectos puramente comerciales, que tienen en cuenta al consumidor final del bien o
producto que se quiere distinguir.
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PARTE 11

Procedimientos de
proteccion de un resultado
de investigacién en la

Universidad de Chile

1. Creadores e innovaciones universitarias'!

Es necesario iniciar este capitulo con una prevenciéon general. De
acuerdo a nuestra legislaciéon (y la mayoria de las legislaciones en
esta materia en el mundo), los eventuales derechos de propiedad
industrial derivados de la actividad inventiva de los académicos y
funcionarios de una universidad, le pertenecen a esta Ultima, en
calidad de titular y propietaria de dichos derechos.

De esta manera, los resultados de investigacién de un académico
de la Universidad de Chile le pertenecen a la Institucion, cualquiera
sea la forma de proteccién legal que dichos resultados asuman (pa-
tente de invencion, modelo de utilidad, etc.). La Universidad como
legitima propietaria asume los derechos, pero también las obliga-
ciones inherentes a los mismos, como es asumir los costos de trami-
tacion de las respectivas patentes. Esta propiedad de la Universidad
se ve limitada en algunos casos por acuerdos pre-existentes con
terceras partes, que se hayan hecho en virtud de algun convenio
de investigacion, como es el caso tipico de los proyectos a fondos

" Los siguientes acapites tratan de los procedimientos internos que debe realizar un
académico de la Universidad de Chile, para comenzar los tramites de proteccion
ante su institucion. Si bien es cierto la institucionalidad de nuestra Universidad se
replica de manera mas o menos similar en las demas instituciones de educacion
superior de nuestro pais, la informacion que sigue esta expresamente dirigida a
nuestros académicos.
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concursables con apoyo de contraparte empresarial, en donde la o las empresas
involucradas, suelen solicitar un porcentaje de participacién sobre los productos de
la investigacién que ellos ayudan a financiar.

No obstante lo anterior, a pesar de ser propietaria de los derechos, la Universidad
hace participe a sus académicos de los eventuales beneficios econdmicos que de
dichos inventos se deriven. Este tipo de reparticiéon de beneficios, como asimismo
gran parte de la institucionalidad universitaria respecto a este tipo de asuntos, esta
incluida en el reglamento que regula el procedimiento interno referido a las innova-
ciones desarrolladas en la Universidad, decreto universitario N° 0021008 del 10 de
agosto de 2007, que se agrega COMo anexo a este manual.

En este cuerpo legal universitario se definen algunos conceptos, entendiéndose
como innovaciéon “todo producto, procedimiento o uso susceptible de ser protegi-
do en principio, mediante una patente de invencion, modelo de utilidad, dibujo o
diseno industrial, esquema de trazado o topografia de circuitos integrados, varie-
dades vegetales, secretos industriales, signos distintivos y en general cualquier otro
mecanismo que la ley establezca para la proteccion de las obras del ingenio” (art. 1,
decreto universitario n® 0021008).

Concepto mds importante aun es el de “creador”, “todo académico o funcionario
de la Universidad de Chile, que participe en el desarrollo de una Innovacién, a pro-
posito o con ocasion de su labor académica o de investigacion en cualquier unidad
de la Universidad. Asimismo serd aplicable a toda persona contratada a honorarios
por la institucion”.

Ademas el reglamento clarifica la participacién de estudiantes como creadores de
una innovacion tecnolégica: “Toda persona que participe en el desarrollo de una
innovacién, con motivo de actividades curriculares ordinarias de investigacion, se-
minarios de titulos, tesis de pre y post grado, o cualquier otra de similar naturaleza,
cuando dicha Innovacion se haya generado por el trabajo desarrollado al interior de
una Linea de Investigacion liderada por un académico de la Universidad. Para estos
efectos, el académico que lidere la Linea de Investigacion deberd obtener el con-
sentimiento'? de dicha persona con anterioridad al ingreso en dicha Linea.” (Art. 2,
Decreto universitario N° 0021008).

Existen excepciones para aplicar esta normativa, como son “los funcionarios o em-
pleados cuya prestacién de servicios no sea por naturaleza el cumplimiento de una
labor inventiva o creativa, y en general toda otra persona no comprendida en el inciso
primero o segundo de este articulo podra, si asf lo desea, someterse voluntariamente a

2 Un modelo de este documento debe solicitarlo el académico directamente a la Vicerrectoria de
Investigacion y Desarrollo (VID)
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las normas que rigen para los creadores, en lo que respecta a este Reglamento” (Art. 2,
Decreto universitario N° 002 1008), en estas circunstancias conviene aclarar caso a caso
la titularidad de la patente con la Comisién Central de Propiedad Industrial.

Finalmente, mediante este mismo Reglamento se crea y regula el funcionamiento de
la Comision Central de Propiedad Industrial, cuyas funciones y alcances se explican
a continuacion.

2. Comisién Central de Propiedad Industrial

La Comision Central de Propiedad Industrial (CCPI) es el ente asesor del Vicerrector
de Investigacion y Desarrollo de la Universidad de Chile en todos los temas relativos
a la proteccion de las innovaciones universitarias. Sus integrantes son académicos
de destacada trayectoria universitaria, contando ademas con una amplia experiencia
en el drea de la propiedad industrial, ya sea en calidad de inventores y/o ex peritos
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia. Cuenta
ademas con un miembro de la Facultad de Derecho, experto en propiedad industrial
e intelectual. No obstante la experiencia de sus miembros, cuando se trate algun
tema para el cual se necesite una opinién mas especializada, la Comisién cuenta con
un panel de expertos, constituidos por académicos de la Universidad, en areas como
disefios industriales, variedades vegetales, etc.

Dentro de su funcién de asesorar al Vicerrector de Investigacion y Desarrollo, la CCPI
tiene como misiéon especifica el estudio de la conveniencia y procedencia de solicitar
la proteccion de alguna innovacién a nombre de la Universidad de Chile. Esta fun-
cion es correlativa con la obligacién de los creadores de poner en conocimiento de la
Comisién, cualquiera tecnologia desarrollada al interior de la Universidad.

El primer paso para la proteccién de una innovacion es por tanto, poner en conoci-
miento de la Comisién los antecedentes al respecto, para que ésta asesore al creador
y analice en profundidad los datos respectivos. Para este fin se deberd utilizar un
formulario que se encuentra disponible en la pagina' de la Universidad.

El andlisis que hace la Comisién es por una parte de pertinencia, es decir, analizar
si una determinada innovacion merece o corresponde ser solicitada a nombre de
la Universidad, a través de un analisis técnico de fondo, que se realiza tomando en
cuenta las politicas universitarias de fomento a la investigacién, la patentabilidad
de los resultados obtenidos y los potenciales mercados para ellos. Por otra parte, si
se dispone de estudios de patentabilidad previos, se estudiaran sus observaciones y
ratifican sus resultados.

3 http://www.investigacion.uchile.cl (link patentes y propiedad industrial)
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Ademas de los datos técnicos que permitan un andlisis cabal de la innovacion, el
creador debe indicar en el formulario, quiénes componen el equipo de investigacion
y cudl es su participacion en los resultados obtenidos. Esto es de vital importancia
tanto para los tramites legales de proteccion como para la reparticion de los even-
tuales beneficios econdmicos que deriven de la patente. En efecto, si bien es cierto
la propiedad de la innovacion es de la Universidad, por definicién del reglamento
los beneficios econdmicos que pudieran derivarse de una eventual licencia o venta,
se reparten en tercios, quedando un tercio para el Fondo General de la Universidad,
un tercio para la(s) Facultad(es) o Instituto(s) y un tercio para él o los creadores (Art.
12, Decreto universitario N° 0021008). El equipo de investigacion se repartira los
beneficios que le correspondan, en la proporcionalidad indicada en el formulario que
se presenta a la Comision, quedando desde un comienzo determinada la participa-
ciéon de cada creador en los eventuales beneficios que la patente genere. El tercio
correspondiente al creador puede alcanzar hasta un 50% de los beneficios, en casos
extraordinarios y previa decision en tal sentido del Sefor Rector de nuestra Casa de
Estudios.

Respecto a la reparticién de los beneficios econémicos para las partes, hay que in-
dicar que como la Universidad asume los costos de tramitacion y defensa de pro-
teccion de las innovaciones, se descontaran de dichos montos, todo lo que se haya
gastado de parte de la Universidad en tramitacion y proteccion.

A partir de estos analisis, se efectlian observaciones y consejos al creador, a fin de fa-
cilitar el proceso de proteccion legal de la innovacion y de obtener el mejor provecho
y utilizacion de la misma. Sin embargo, en otros casos la CCPI puede informar a los
creadores que no se considera pertinente la mencionada proteccion, por lo que ellos
guedan en libertad de solicitar dicha proteccién a su nombre y costo.

3. Financiamiento

Como se explicara mas adelante, los costos de obtencién de una patente nacional y es-
pecialmente de las de fuera de Chile, son variables y de alto valor. Como la Universidad
de Chile desea tener un portafolio suficiente de patentes para comercializacién, en
una primera etapa el financiamiento con recursos internos es inviable. Si bien algunos
proyectos que tienen financiamiento de FONDEF e Innova de CORFO, consideran re-
cursos para propiedad industrial dentro de sus presupuestos, éstos generalmente son
exiguos y solo alcanzan para las fases iniciales de patentamiento en Chile.

Entonces, es habitual que antes de solicitar la proteccién de su innovaciéon ante la au-
toridad publica correspondiente a nombre de la Universidad, el creador con la asesoria
de la Vicerrectorfa de Investigacion y Desarrollo, postulen a recursos de la institucion y/o
externos para los tramites de patentamiento, de acuerdo a su situacion en particular.
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A continuacién se describen las fuentes de financiamiento externas que han apoya-
do el proceso de patentamiento de las innovaciones universitarias:

3.1. Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnologia de CONICYT

El Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnologia (PBCT) de CONICYT, financiado
por el Banco Mundial, convoco iniciativas para incentivar el patentamiento en el pais
el ano 2004. Nuestra Universidad se adjudicd un proyecto que permitié convocar el
| Concurso de Incentivo al Patentamiento para académicos de nuestra institucién.
Mediante este concurso se pudieron financiar dos inventos para patentamiento en
Chile y en el extranjero y tres inventos para el patentamiento en Chile, con recursos
internos.

En el aflo 2006 el PBCT convocd nuevamenente a iniciativas de incentivo al pa-
tentamiento, esta vez con un caracter mas nacional, por lo que nuestra institucion
se asocié con las universidades de Tarapaca, Valparaiso y Magallanes, creando el |l
Concurso de Incentivo al Patentamiento. Dicho concurso permitié financiar ocho
inventos para patentamiento nacional y en el extranjero, y tres inventos para paten-
tamiento en Chile, con recursos de contraparte.

Actualmente no se han generado nuevos concursos, por lo que sélo se administran
los premios de los ganadores del | y Il concurso, a través del Programa de Investiga-

cién Asociativa (PIA) de CONICYT.

3.2. Entidad Asesora de Propiedad Industrial de CORFO

Las Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI) se enmarcan dentro de la Linea
de Financiamiento de Apoyo a la Proteccion de la Propiedad Industrial del Comité
Innova Chile de CORFO. Consiste en un aporte estatal no reembolsable para ser
utilizado en los gastos de protecciéon de las innovaciones, tanto en Chile como en el
extranjero. Funciona a través de entidades acreditadas ante el mencionado organis-
mo, siendo la Universidad de Chile una de ellas. El beneficio consiste en la subven-
cion de hasta un 80% de los costos de tramitacién, con un tope de $50.000.000 de
pesos, en un plazo maximo de cinco afos. El otro porcentaje debe ser aportado por
el beneficiario, es decir, el propietario de la innovacion'.

La Universidad de Chile posee ambos caracteres, es tanto EAPI —la que llamaremos
EAPI-UCH-, asi como beneficiaria, por lo que el creador puede recurrir a este finan-
ciamiento de acuerdo al procedimiento institucional que se indica a continuacion. En

™ Por ejemplo, si se solicita a CORFO $50.000.000 de pesos de financiamiento, el 20% restante seré de
$12.500.000 millones de pesos, aportado por el beneficiario.
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caso que la Universidad no esté interesada en solicitar la proteccién a su nombre, el
creador podra igualmente postular a ella, pero con sus propios medios.

Actualmente, la EAPI-UCH es la principal fuente de financiamiento de nuestras solicitu-
des de patentes, proveyendo un tiempo de proteccion suficiente como para negociar
eventuales licencias o ventas de innovaciones a terceros.

3.2.1. Tramitacion de la EAPI-UCH

Debe distinguirse, en primer lugar, dos tipos de beneficiarios, los externos a la Uni-
versidad y aquellos internos, entendiéndose como tales a los creadores de nuestra
Casa de Estudio cuya innovacion fue aprobada por la Comisién Central de Propiedad
Industrial (CCPI). En esta seccion se presenta el resumen del procedimiento de trami-
tacion EAPI-UCH' para ambos casos:

A. Beneficiarios externos

La EAPI-UCH acepta a innovadores externos a la Universidad, que desean postular a
esta linea de financiamiento de CORFO.

a) En primer lugar, deben completar un formulario' y firmar un convenio de
confidencialidad, el cual les asegura que la informacién otorgada no sera
utilizada para otros fines que no sea para preparar el proyecto, ni sera co-
nocida por personas ajenas a él.

O
=

Posteriormente, el beneficiario firmara un contrato de asesoria con la EAPI-
UCH, desembolsando el dinero para realizar dos informes: uno de pre-viabi-
lidad comercial y otro de patentabilidad, que son realizados por especialistas
en estas materias. En caso de salir favorables ambos informes, se solicitara un
presupuesto a un estudio juridico experto en la materia del invento.

@)
~

Luego se procedera a la confeccion del proyecto, momento en el cual se
requeriran del beneficiario los antecedentes de elegibilidad. Este proyecto
sera presentado a Innova CORFO, para su aprobacién.

d) Si el Comité Innova Chile aprueba el proyecto, se redactaran los términos
de referencia y se firmara el convenio de subsidio respectivo. Una vez tra-
mitado el decreto de aprobacion del convenio y tomadas las garantias so-
licitadas por CORFO, se entiende iniciado el proyecto, y, por tanto, pueden
imputarse gastos al subsidio.

5 Las EAPI de CORFO se rigen por las bases administrativas de apoyo a la proteccién de la propiedad
industrial de CORFO, el que se adjunta como anexo a este manual.

6 Disponible en el sitio www de la Universidad de Chile, http://www.investigacion.uchile.cl (Link
patentes y propiedad industrial).




e) Contado desde la fecha de inicio del proyecto, la EAPI-UCH emitird cada seis
meses dos informes, uno técnico y otro financiero, donde quedara constancia
de los avances y su concordancia con el proyecto original. Finalmente, termi-
nado el proyecto, la EAPI-UCH emitird un informe técnico y financiero final.

B. Beneficiarios internos

La Universidad de Chile como titular de la invencién financiara los recursos necesa-
rios de contraparte para postular a EAPI-UCH, por lo que desarrollara con el creador,
el proyecto respectivo, de acuerdo a los procedimientos del Reglamento EAPI, inclui-
do en el anexo de este manual.

En términos generales, la Vicerrectoria de Investigacion y Desarrollo establece la
prioridad institucional para presentar proyectos EAPI-UCH, ya sea de innovaciones
nuevas o de aquellas en tramite, pero con necesidad de financiamiento. Esto puede
darse a través de los concursos internos de incentivo al patentamiento, la decision
del Vicerrector de Investigacion y Desarrollo o a la participacion de inventos con con-
traparte empresarial, que cuentan con acuerdos comerciales previos.

Teniendo entonces la aprobacion de la Comision Central de Propiedad Industrial,
el financiamiento a través de la Entidad Asesora de Propiedad Industrial de la Uni-
versidad de Chile, y la asesoria de la Vicerrectoria de Investigacion y Desarrollo, se
debe elegir en qué paises concurrir ante la autoridad publica correspondiente para la
proteccion de la Innovacion a nombre de la Universidad de Chile.

4. Eleccién de paises donde patentar

Si bien es cierto que existen tratados internacionales que ayudan o facilitan el pro-
ceso de proteccion fuera de Chile, como se explico previamente, estos sélo tienen
la calidad de tratados instrumentales o procedimentales. No existe algo asi como
una patente o un derecho de obtentor de caracter mundial, por lo que la proteccién
debe realizarse ante todas y cada una de las oficinas de los paises donde se desee
el registro. Como norma, la Universidad de Chile decide caso a caso el nimero de
paises donde presentar la solicitud de una patente, dependiendo del mercado a
quien va destinada la invencion, entre otros aspectos. Debido a la complicacion y
encarecimiento de los costos, la VID acuerda con el creador el nimero de paises en
donde patentar, generalmente cuatro o cinco maximo.

5. Busqueda por clasificador temdtico de patentes

Las patentes utilizan un sistema de clasificacion jerarquico, vinculado a los sectores de
la tecnologia donde se aplican las innovaciones. Este sistema se denomina Clasifica-
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cion Internacional de Patentes' (IPC en sus siglas en inglés) y es usado para describir
tematicamente la invencién y buscar patentes vinculadas en el area de aplicacion.

La estructura jerarquica de la IPC es la siguiente: Seccion; Clase; Subclase; Grupo;
Simbolo completo de clasificacion. Lo primero entonces es definir la seccion respec-
tiva, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°1: Secciones de la IPC

SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA

SECCION B TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES

SECCION C QUIMICA; METALURGIA

SECCION D TEXTILES; PAPEL

SECCION E CONSTRUCCIONES FIJAS

SECCION F MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA
SECCION G FISICA

SECCION H ELECTRICIDAD

Se presenta como ejemplo la patente PCT n°® PCT/NZ2004/000078, titulada “lsola-
tion and use of Decay Fungi”, del profesor Javier Gonzélez M'® clasificada en IPC:
C12N 1/14, D21C 5/00, D21C 1/00y D21C 3/02.

De acuerdo al IPC la primera tematica C12N1/14 corresponde a “Microorganismos
fungicos”, cuya estructura se muestra a continuacion:

SECCION C: QUIMICA; METALURGIA

BIOQUIMICA; CERVEZA; BEBIDAS ALCOHOLICAS; VINO; VINAGRE; MICRO-
BIOLOGIA; ENZIMOLOGIA; TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA.

C12N MICROORGANISMOS O ENZIMAS; COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN
C12N 1/00 | Microorganismos, p.ej. protozoos; Composiciones gue los contienen

C12

Microorganismos fungicos (cultivo de setas AO1G 1/04; como nove-

12N 1/14
¢ / dades vegetales

17 International Patent Classification (IPC)
'8 Esta patente de la Universidad de Chile, sera utilizada como ejemplo en otras secciones del manual,
en su solicitud nacional. Ver detalles de la patente en la seccion Procedimientos en INAPI.
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Las siguientes tres clasificaciones IPC, D21C 5/00, D21C 1/00 y D21C 3/02 corres-
ponden a la seccién Textiles y Papel. Se muestra a continuacion la estructura jerar-
quica de ellas:

SECCION D: TEXTILES; PAPEL

D21 FABRICACION DEL PAPEL; PRODUCCION DE LA CELULOSA
PRODUCCION DE CELULOSA POR ELIMINACION DE SUSTANCIAS NO CE-
D21C LULOSICAS DE LAS MATERIAS QUE CONTIENEN LA CELULOSA; REGENERA-

CION DE LIQUIDOS RESIDUALES; APARATOS PARA ESTE EFECTO

Tratamiento previo de materiales finamente divididos antes de la

LIS e coccion (de papeles viejos D21C 5/02)

Reduccién a pasta de las materias que contienen celulosa (lejiadoras
D21C 7/00)

Con bases minerales o compuestos de reaccion alcalina, p. €j. pro-
cedimientos al sulfato

D21C 3/00

D21C 3/02

Otros procedimientos para obtener la celulosa, p. €j. cocciéon de bo-

BIE 200 rra de algodén (obtencion de fibras para hilar DO1C)

Se recomienda a los creadores verificar la clasificacion de su tecnologia y establecer
el estado de la técnica, usando las bases de datos gratuitas de patentes internacio-
nales como http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp o la chilena http://ww.inapi.cl,
lo que permitira identificar las diferencias de su invencién con lo ya existente en el
mundo y clarificar las mejoras reales de su invencion en el sector productivo. Como
se mencioné anteriormente, las bases de datos de patentes son una fuente impor-
tante de informacién para el desarrollo tecnolégico nacional.

6. Autoridad Publica que otorga proteccién intelectual

Dependiendo del tipo de innovacién de que se trate, la proteccion debe realizarse
ante una u otra autoridad, mediante registro publico, o no registrarse en absoluto.

a) Para las patentes de invencion, modelos de utilidad, topografias de circuito
y marcas comerciales, el registro se realiza en Chile ante el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial INAPI)'°, dependiente del Ministerio de Economia. En
la presentacion en el extranjero, se debe tramitar la solicitud en cada oficina
nacional en que se desee proteger el invento. La politica adoptada por la

9 http://lwww.inapi.cl

\
§
N
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Universidad de Chile es la presentacién a través de oficinas de abogados o
agentes que posean contrapartes en los paises considerados, evitando asi la
presentacion directa de las solicitudes por parte de la Vicerrectoria.

b) En el caso de las Variedades Vegetales, los derechos de obtentor se registran
ante la Divisién de Semillas del Servicio Agricola y Ganadero (SAG)¥, de-
pendiente del Ministerio de Agricultura. En la presentacion en el extranjero,
debe realizarse en la oficina correspondiente de cada pais, generalmente
dependiente del Ministerio de Agricultura.

¢) En el caso de los secretos industriales y know how, por su propia naturaleza,
no poseen registro alguno.

d) Tratandose de derechos de autor y software, tanto las leyes chilenas como
los tratados internacionales no hacen necesario que la innovacién se inscri-
ba en registro alguno para que exista, bastando el solo hecho de la creacion
para que exista el derecho. Es mas, por tratados internacionales, este acto
de creacién hace nacer el derecho no sélo en Chile, sino en todas partes
del mundo. Como se explico, el registro no obligatorio debe hacerse ante
el Departamento de Derechos Intelectuales de la Direccion de Bibliotecas
Archivos y Museos?', dependiente del Ministerio de Educacién (en el caso
chileno, o sus similes en el mundo). Esta instancia se constituye como medio
de prueba, en caso de producirse algun conflicto, porque permite compro-
bar la fecha de este acto de creacion.

6.1. Procedimiento para patentes y modelos de utilidad en Chile

El procedimiento de proteccion de las patentes y modelos de utilidad es como se
describe a continuacién:

0 http://www.sag.cl
2 http://www.dibam.cl/derechos_intelectuales/
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Flujo de tramitacién de patentes en Chile
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Fuente: INAPI, 2009.
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6.1.1. Procedimientos en INAPI

1. Una vez presentada la respectiva solicitud (y habiendo pagado la tasa), el
INAPI realiza un examen preliminar (de forma) donde se corrobora que el
solicitante ha entregado toda la documentacién que se requiere para la
tramitacion de la solicitud de patente propiamente tal. Si existen observa-
ciones (comunmente las hay), se le notificara al solicitante, el que hara sus
descargos hasta corregir la solicitud. La fecha de prioridad para presentar
la patente en otros paises, comienza a partir del dia de presentacién de la
respectiva solicitud.

2. Posteriormente se procede a la publicacion del titulo de la invenciéon y su
resumen en el Diario Oficial (extracto). Desde el momento de la publicacion,
la solicitud pasa a ser de dominio publico. Una vez publicado el extracto,
cualquier persona interesada puede iniciar un procedimiento de oposicion
ante el INAPI.

3. Cumplido con dicho examen preliminar, y no habiéndose producido opo-
sicion, el INAPI designa un perito externo, experto en la materia de la in-
vencion, quien tendra la misién de asegurarse de que la documentacién
entregada y que la solicitud tal como esta planteada cumpla con los requisi-
tos exigidos por la ley en su totalidad (novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial), asi como también que no existan exclusiones de patentabilidad,
Articulo 37 de la Ley 19.039. Este profesional realiza ademas, el analisis de
los documentos de la busqueda internacional anexada a la solicitud (cuan-
do ésta existe) y la busqueda en los documentos nacionales, los que tam-
bién somete a analisis.

4. El perito informa si la solicitud cumple los requisitos legales y reglamentarios
y el solicitante dispone de la oportunidad para formular observaciones al in-
forme pericial. Finalizada esta etapa, se procede a la concesion o el rechazo
definitivo del derecho.

6.1.2. Aspectos técnicos de la solicitud de una patente

A continuacion, se explicaran sélo los aspectos técnicos de la respectiva solicitud en
Chile, ya que si bien las legislaciones sobre propiedad industrial se encuentran muy
homogeneizadas en el mundo, cada una de ellas presenta peculiaridades que deben
resolverse en cada pais, con sus propios especialistas.

Para la redaccion de una publicaciéon cientifica, se exigen determinados capitulos,
como resumen, introduccién, parte experimental, resultados, discusién, conclusio-
nes y bibliografia. En el caso de una solicitud de proteccién la situacion es similar,
sin embargo la forma de redaccién es distinta, debiendo ser mas concisa y con una
estructura diferente.
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La solicitud de patente propiamente tal, es un formulario entregado por el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), el cual debe ser completado, adjuntandose
los documentos indicados en la ley, que corresponden a:

a) Resumen del invento

)
b) Memoria descriptiva
) Pliego de reivindicaciones
d) Dibujos del invento, si procede

Para hacer mas ilustrativa esta explicaciéon se utilizara una presentacion real de una
patente, que corresponde a la solicitud nacional N°02470-2001, titulada “Proceso
de predigestion de la madera por medio de la aplicacion de inéculos de pudricion
blanca para digerir tejido ligno-celulésico y de preparacion del inéculo en medio
solido.”, del profesor Javier Gonzalez M, de la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile. Cuando se mencione un ejemplo, correspondera a esta pre-
sentacion en Chile.

A. Resumen del invento

“El resumen tendrd un maximo de 1.600 caracteres y contendra una sintesis de la
invencién y una indicacion del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta
tiene aplicacion. Se presentarad en un formato ficha que el Departamento pondré a
disposicion del publico. El resumen debera permitir la comprension esencial del proble-
ma técnico que se resuelve, de su solucién y aplicacion, pudiendo ademas incluir una
figura representativa de la invencién” (Art. 38, Reglamento de la Ley 19.039).

El resumen no tiene efectos para determinar el alcance de la invencién. Para esto Ul-
timo se utilizan las reivindicaciones, incluidas en pliego aparte. Puede insertarse una
figura representativa si se requiere clarificar la invencion. El resumen debe entregarse
en un “formato ficha” suministrado por INAPI, conocido también como la “hoja
técnica”, con un costo adicional que debe ser considerado en la tramitacién.

El formato ficha, en que va incluido el Resumen, entrega informacién sobre la priori-
dad, si la hubiese, indicando pais, n°y fecha de solicitud; nombre del solicitante o ti-
tular, incluyendo direccion y teléfono; nombre del (los) inventor(es), su(s) direccion(es)
y, de existir, el representante legal, con direccién y teléfono. Como se sefiald, las for-
malidades anexas a la presentacién de una patente no debieran ser responsabilidad
del investigador, o al menos no de su responsabilidad exclusiva, debiendo contar con
asesoria especializada al respecto, que en el caso de nuestra Universidad, dicha labor
corresponde a la Vicerrectoria de Investigacion y Desarrollo.
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Enseguida se incluye el Titulo de la invencién que es un resumen conciso de las
cladusulas o reivindicaciones independientes consideradas en el Pliego (mas adelante
se explicarad qué es una reivindicacion). Su finalidad es que una persona versada en
la materia sea capaz de entender de qué trata mas o menos la invencién con la sola
lectura del titulo.

Ejemplo de resumen: "Proceso de predigestion de la madera por medio de la apli-
cacion de in6culos de hongos de pudricion blanca para digerir tejido lignocelulésico
porgue comprende aislar el hongo de pudricién blanca, preparar un inéculo en me-
dio s¢lido de hongos de pudricion blanca sobre residuos lechosos tales como virutas,
aserrin y/o astillas de Pinus radiata o Eucalyptus spp y aplicacién del indculo sobre la
especie forestal a tratar posteriormente en la fabricacién de celulosa y el proceso de
preparacion del indculo en medio sélido”.

B. Memoria descriptiva

“La memoria descriptiva del invento se debera presentar en texto formando cuerpo
aparte e incluird una descripcion de lo conocido en la materia, una descripcion de
los dibujos (si los hay), una descripcién de la invencién y un ejemplo de aplicacion,
cuando corresponda. La descripcidn de lo conocido en la materia comenzara intro-
duciendo el campo de aplicacion preferente de la invencién, citando el problema
técnico que ésta aborda y hara una referencia a las soluciones dadas a dicho proble-
ma, procurando que estas soluciones sean lo mas cercanas y actuales posibles -desde
el punto de vista tecnoldgico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas”
(Art. 39, Reglamento de la Ley 19.039).

No toda la informacién incluida en una publicacion cientifica es relevante en una so-
licitud de patentes, aunque en general se ocupa la misma que en ella. Sin embargo,
debe hacerse una comparacion respecto de soluciones similares al mismo problema
gue se encuentren en el estado de la técnica, realizando un andlisis comparativo
respecto a las patentes, bibliografia y en general, cualquier invento similar del que
se tenga noticia. Estas deben ser referenciadas directamente en el texto cuando son
mencionadas, y no por separado, como se estila en las publicaciones cientificas.
Pueden darse situaciones en que no existan referencias al estado del arte, lo que es
bastante inusual.

Debe realizarse una descripcion detallada de la invencion, incluyéndose el campo de
aplicacion, mencionando especificamente el problema técnico que resuelve. Debe
explicarse cada uno de los pasos del proceso que se pretende proteger o de cada
uno de los componentes que forman el compuesto, formulacion o dispositivo. No
es necesario incluir detalles que no se requieran para entender la invencién o incluir
elementos obvios o evidentes por la propia naturaleza del elemento que se esté
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describiendo, sélo debe ser clara para una persona especializada en el sector de
aplicacion industrial de la invencién. Por lo tanto, muchos detalles de caracteristicas
sobradamente conocidas en el campo de aplicaciéon no requieren ser incorporados
en su totalidad.

No obstante lo mencionado en el parrafo anterior, toda la informacion necesaria
para reproducir la invencion debe ser incluida en la memoria. Sin embargo, después
del analisis que se realice de la misma en el INAPI, puede solicitarse informaciéon
adicional a la entregada. En casos especificos, esta nueva informacion puede cons-
tituir una ampliacion respecto del contenido original de la memoria, lo que sélo se
permite cuando no se altera la esencia de la invencién. La memoria descriptiva es
una verdadera “receta” que permite al especialista en la materia reproducir lo que
se quiere proteger.

Debe incluirse, al menos, un ejemplo de aplicacién, representativo de lo que se desea
proteger. Se trata de una explicacién detallada de, a lo menos, un modo de realiza-
cion del invento. Por ejemplo, si un proceso se aplica a todos los metales pesados,
se deben dar al menos tres ejemplos con distintos metales, para que se considere
correcto. Si sélo se incluye un ejemplo con un metal en particular, se entendera que
el proceso se aplicara a ese Unico metal.

Los dibujos, de existir, deben estar descritos correctamente y ubicados al final de la
memoria en hojas separadas. Toda descripciéon de los mismos debe realizarse en esta
seccion, en forma clara. Se debe obviar el uso de textos explicativos o cotas y debe
existir proporcionalidad entre las partes.

El uso de unidades debe ser en el sistema métrico decimal, usando comas para
separar los decimales y puntos para separar los miles. Esto se aplica tanto para la
memoria descriptiva como para el pliego de reivindicaciones.

Si se desea patentar un material bioldgico vivo, es necesario que exista el deposito
respectivo, incluyendo virus o sus métodos de obtencion, en una entidad internacio-
nal reconocida, cuyo registro se debe consignar en esta seccion. En general se utiliza
lo establecido en el Convenio de Budapest, aunque nuestro pais no ha suscrito dicha
normativa.

Ejemplo de memoria descriptiva (abreviada):

La invencién se refiere a un proceso de desarrollo de hongos de pudricion blanca
sobre virutas, astillas y/o aserrin y su aplicaciéon, como inéculos en medio sélido, a
trozas de Pinus radiata (Pino insigne) y Eucalyptus spp, con el objeto de predigerir
tejido lignocelulosico de la madera y finalmente, con el propésito de mejorar la fabri-
cacion de celulosa, via proceso Kraft y pulpas, de tipo termomecanicas.
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La industria de la celulosa en Chile, se basa principalmente, sobre un 95%, en proce-
sos de digestién quimica, particularmente el sistema Kraft, utilizando como materia
prima maderas provenientes de plantaciones artificiales, como por ejemplo Pinus ra-
diata en aproximadamente un 85% y Eucalyptus spp. en aproximadamente un 15%.
Dichos procesos de digestion quimica buscan la eliminacion de la lignina para obtener
holocelulosas en estado lo mas puro posible, siendo siempre discutidos estos procesos
por el impacto ambiental negativo que provocan en los efluentes y la contaminacién
derivados de ellos. Por esto, constantemente, existe la necesidad de buscar alternati-
vas a los procesos ya existentes de digestidon quimica que den como resultado procesos
limpios que disminuyan los impactos ambientales, al disminuir los reactivos utilizados.

Una alternativa, para que los procesos de digestiéon quimica sean mas limpios, es
integrar técnicas, por medio de la biotecnologia, entendida como la aplicacion de
técnicas de naturaleza bioldgica y centrada en esta actividad, empleando el efecto
de hongos de pudricién blanca.

Los hongos que son organismos bioldgicos los cuales pueden describirse como entes
protistas, heterotrofos y eucariéticos, poseen por su naturaleza y condicion, sistemas
enzimaticos que les permiten depolimerizar sustancias organicas previamente sinte-
tizadas por plantas clorofilicas.

La lignina que es un polimero de alta complejidad, es una sustancia polifendlica
formada por tres tipos de unidades de Fenil-Propano que forman un compuesto
heterogéneo aromatico y constituye entre 20 a 30% de la pared celular. La utiliza-
cion de hongos de pudricion blanca, se ha demostrado muy interesante para una
predigestion de este polimero (Ericksson, 1985; Blanchette, 1995; Gonzalez, J. et al.,
1996, 1997, 1998, 1999 y 2000).

La técnica del hibridismo, radica en buscar el efecto de variables ambientales, en el
comportamiento de hongos de pudricién blanca a base evaluativa de dos variables
respuestas como son la produccion de enzimas oxidativas y resistencia a competidores.

El resultado de las técnicas de hibridismo, se puede resumir como la busqueda de la
interaccion de las variables ecolégicas para optimizar las variables respuestas, en di-
ferentes hongos de pudricion blanca. Los hongos ensayados corresponden principal-
mente a Basidiomycetes, orden Aphyllophorales y en segunda opcién Ascomycetes,
orden Plectoascomycetes.

Uno de los objetivos de la presente invencién es un proceso de desarrollo de hongos de
pudricion blanca sobre virutas, astillas y/o aserrin como in6culos en medio solido.
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Otro proposito perseguido, se ha centrado en la predigestion de astillas, con el ob-
jetivo de disminuir la presencia de lignina en la madera pulpable, para minimizar la
digestiéon quimica evitando de esta manera impactos ambientales desfavorables.

La presente invencion se refiere también a un proceso de aplicacién sobre trozas
o astillas de Pinus radiata o Eucalyptus spp de in6culos de hongos hibridados y de
pudricién blanca, con el objetivo de predigerir componentes de la pared celular,
especialmente lignina, disminuyendo con esto, la intensidad de digestiones quimicas
posteriores en la produccion industrial de celulosa, mejorando rendimientos, dismi-
nuyendo requerimientos de blanqueo, haciendo mas facil la refinacion de las fibras
para la fabricacion de papeles y mejorando las propiedades de los mismos, principal-
mente rasgado y TEA.

La presente invencion describe un proceso de predigestion de la madera por medio
de la aplicacién de inéculos de hongos de pudricion blanca para digerir tejido ligno-
celulésico que comprende aislar el hongo de pudricién blanca, preparar un inéculo
en medio sélido de hongos de pudricién blanca sobre residuos lechosos tales como
virutas, astillas y/o aserrin de Pinus radiata o Eucalyptus spp y la aplicacion del in6cu-
lo sobre la especie forestal a tratar posteriormente en la fabricacién de celulosa vy el
proceso de preparacion del indculo en medio sélido.

A continuacion se describe un ejemplo de aplicacién no limitativo de la invencion,
para el procedimiento de obtencién de un cultivo sélido que comprende los siguien-
tes pasos:

a) Colectar e identificar en la naturaleza, hongos de los érdenes antes sefala-
dos, de arboles o de madera de especies forestales que sean de interés.

b) Aislamiento en medios de cultivo de mezclas de Agar y de Extracto de
Malta.

) Aplicar el método de Nobles, para determinar la presencia de enzimas oxi-
dativas, bajo los preceptos de hibridismo.

d) Preparacion del soporte nutritivo en un medio sélido, para su multiplicacion.
e) Reproduccién vegetativa masiva del hongo seleccionado, bajo dicho con-
cepto y técnica.

Para ilustrar los pasos a seguir y los resultados de la aplicacion de hongos de pudri-
ion blanca, en los procesos de predigestion de la madera pulpable, como también
de los resultados en el proceso final de pulpaje, se presenta el siguiente ejemplo no
limitativo de la invencion:

a) Aislacion: Trozo de madera con pudricion blanca, es sembrado en un medio
de cultivo de Agar-Malta, con adicion de antibidticos bacterianos.
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b) Preparaciéon de Indculo en Medio Sélido: Residuos de madera como virutas,
astillas y/o aserrin de la especie forestal deseada con un contenido de hu-
medad variable entre un 60 y 80% y previamente esterilizado, se inoculan
con el hongo de pudriciéon blanca seleccionado.

¢) Pruebas de Antibiosis, frente a Organismos Competidores.

d) Pruebas de Enzimas Oxidativas: En un medio de cultivo, en base a taninos
y Agar, se determina la produccion de enzimas oxidativas del hongo de
pudricion blanca.

e) Aplicacion del Inéculo sobre la Madera: Una vez desarrollado el hongo so-
bre el sustrato aserrin, viruta y/o astilla, este tiene un periodo de madura-
cion en el laboratorio de aproximadamente 1 mes.

f) Remocion de Lignina en Lamela Media de Célula Lefosa.

Para todos los niveles de refinacion, las propiedades de los papeles derivados de
biopulpas, son de mejores caracteristicas que en las muestras controles o testigos. El
drenaje de las pulpas es mejor. Los indices de rasgados para todos los biotratamien-
tos son mejores, a lo menos en un 38%, la traccion es mayor en un 24-36%, el TEA
es mas importante en un 12-18% a lo menos en las biopulpas. La blancura es 2-4%
mayor en los biopapeles, en relaciéon al control o testigo.

C. Pliego de reivindicaciones

“Las reivindicaciones definiran la materia que sera objeto de la proteccion y debe-
ran estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirdn exclusivamente en una
descripcion de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estaran
precedidas por un numero arabigo y seran 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 reivindi-
caciones se podran incluir las referencias numéricas que se mencionen en los dibujos
que acompanen a la solicitud” (Art. 41, Reglamento de la Ley 19.039).

Una reivindicacion es una explicacion clara y precisa de aquello que se desea pro-
teger, el objeto de protecciéon. En algunos casos se referird a un objeto totalmente
nuevo (la minoria de los casos) y en otros a un nuevo aspecto de algo ya conocido.

El pliego de reivindicaciones estd constituido de una o mas cladusulas o reivindi-
caciones donde al menos una es independiente. Dicha(s) clausula(s) es (son) la(s)
relevante(s) y es (son) la(s) sometida(s) a analisis de novedad, de nivel inventivo y de
aplicacion industrial.
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El conjunto de reivindicaciones debe formar un todo, un Unico concepto comun in-
ventivo, es decir, deben tener como ligazén de fondo sélo un concepto para resolver,
un Unico problema técnico. Las reivindicaciones deben contener todas aquellas ca-
racteristicas que sean esenciales para la resolucién del problema técnico que resuelve
la invencioén, siempre y cuando estas no resulten obvias para una persona versada en
la materia técnica correspondiente.

Existen en general, tres tipos de categorfas de reivindicaciones: de compuesto (o dis-
positivo 0 aparato), método y uso. Es imprescindible que cada una esté bien definida
dentro de la memoria descriptiva para que posea sustento en la misma y sea carac-
terizada correctamente seguln su categorfa. Asf, una reivindicacién de producto debe
estar caracterizada por sus constituyentes, una de procedimiento o método por las
etapas que definen el mismo, y una de dispositivo por los elementos esenciales de la
invencion. Un producto no puede considerarse como nuevo solo por el hecho de que
se produce mediante un procedimiento novedoso, por lo que debe ser protegido por
sus constituyentes y no por su método de obtencion.

Una solicitud puede ser sélo de método, proteger sélo un compuesto, composicion
o dispositivo o referirse sélo a un uso (para el caso de patentes del drea farmacéutica
y/o biotecnolégica exclusivamente). Asimismo puede darse el caso de que las tres
situaciones estén presentes. Esto ocurre cuando el compuesto es novedoso, su pro-
cedimiento de obtencién y uso también lo son. También se permiten protecciones de
un compuesto y su proceso de obtencién, o de un compuesto y su uso. Lo que no se
permite es asociar un procedimiento de obtencién y el uso que se hace del producto
gue se obtiene de dicho procedimiento.

Una reivindicaciéon esta estructurada por un némero arabico, un preambulo, la ex-
presion “CARACTERIZADO" (resaltado con mayusculas) y la caracterizacion de que
se trata. No redactar de esta forma una clausula puede ser razon para que ésta no
sea analizada, involucrando un retraso sustancial en la tramitacién. En el predmbulo
debe indicarse todo lo ya conocido en el estado del arte o definirse la cldusula en
cuanto a su categorfa. Después del caracterizado viene todo lo novedoso y que defi-
ne a la invencion como tal. El uso de marcas registradas y palabras de fantasia no se
admiten en las reivindicaciones para definir la invencién. Existen nombres genéricos
que tienen un significado preciso reconocido en la técnica o especialidad de que se
trate que sf pueden usarse, aunque el uso de ellas debe evitarse ya que solo seran
aceptadas en forma excepcional.

Las reivindicaciones dependientes estan siempre ligadas a una independiente. Se
usan para acotar la invencién en cuanto a las etapas del método o los constituyentes
de una formulacion (u otros elementos en el caso de un dispositivo). Tanto las reivin-
dicaciones independientes como dependientes deberan estar correctamente susten-
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tadas en la memoria descriptiva, o sea, definida tal y como aparece en la descripcion
detallada de la invencion.

Debe evitarse un exceso de reivindicaciones independientes en la misma categorfa o
que definan la invencién de distinta forma. Mdltiples reivindicaciones independien-
tes de la misma categoria no estan ligadas de fondo por lo que no son aceptables,
pasando a ser poco claro y extenso, lo que atenta con lo descrito en el Articulo n®
2 del Reglamento mencionado, ya que al existir muchas reivindicaciones indepen-
dientes en la misma categoria se complica definir con claridad en qué consiste la
invencion. De romperse la unidad de invencién, la autoridad de patentes respectiva
puede ordenar la divisién de la solicitud, con los consecuentes incrementos de costos
y pérdida de tiempo.

Ejemplo de pliego de reivindicaciones (abreviado):

1. Proceso de predigestion de la madera por medio de la aplicacion de indculos de
hongos de pudricion blanca para digerir tejido lignocelulésico, CARACTERIZADO
porque comprende aislar el hongo de pudriciéon blanca, preparar un indculo en
medio sélido de hongos de pudricién blanca sobre residuos lechosos tales como
virutas, aserrin y/o astillas de Pinus radiata o Eucalyptus spp y aplicacion del indculo
sobre la especie forestal a tratar posteriormente en la fabricacion de celulosa.

2. Proceso de predigestion de la madera por medio de la aplicacién de inéculos de
hongos de pudricién blanca para digerir tejido lignocelulésico de acuerdo con la
reivindicacion 1, CARACTERIZADO porque comprende aislar el hongo de pudri-
cion blanca, preparar un inéculo en medio sélido de hongos de pudricién blanca
sobre residuos lechosos tales como virutas, aserrin y/o astillas de Pinus radiata 'y
aplicacion del inéculo sobre trozas o astillas de la especie forestal a tratar poste-
riormente en la fabricacién de celulosa. (...)

12. Proceso de predigestion de la madera por medio de la aplicacion de indculos de
hongos de pudricién blanca para digerir tejido lignocelulésico de acuerdo con la
reivindicaciones 1-11, CARACTERIZADO porgue los hongos de pudricion blanca
corresponden principalmente a Basidiomycetes, orden Aphyllophorales y a As-
comycetes, orden Plectoascomycetes.

13. Proceso de preparacion del inéculo en medio sélido, CARACTERIZADO porque
comprende: a) colectar e identificar en la naturaleza los hongos de arboles o de
madera de las especies forestales Pinus radiata o Eucalyptus spp donde se extrae
material fungoso en forma de cuerpos sexuales o de tejido lignocelulésico infec-
tado de hongos de pudricion blanca, y posteriormente se procede a su identifi-
cacion por medio de claves taxonémicas adecuadas, b) aislamiento en medios de
cultivo consistentes en mezclas de Agar y de Extracto de Malta en forma axénica



mediante el uso de mezclas de antibiéticos como penicilina y estreptomicina, c)
determinar la presencia de enzimas oxidativas bajo los preceptos del hibridismo,
d) preparacién del soporte nutritivo en un medio sélido para su multiplicacién, y
e) reproduccion vegetativa masiva del hongo seleccionado.

14. Proceso de preparaciéon del inoculo en medio soélido de acuerdo con la reivin-
dicacién 13, CARACTERIZADO porque comprende en la etapa d) aislamiento
en medios de cultivo consistentes en mezclas de 1-3% de Agar y de 2-4% de
Extracto de Malta en forma axénica mediante el uso de mezclas de antibidticos
como penicilina y estreptomicina.

D. Dibujos del invento, si procede

“Se entendera por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gréficos. La
presentacion podra contener alguna de estas categorias, en cuyo caso, deberan rea-
lizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color exclusivamente negro,
no debiendo estar enmarcado y delimitado por lineas, debiendo omitir todo tipo de
rotulos”. (Art. 46, Reglamento de la Ley 19.039)

Ejemplo de dibujo en patente n® PCT/EP2006/005497, titulada Method and device
for extracting a metal from a slag containing the metal, del profesor Gabriel Riveros,
del Departamento de Ingenierfa de Minas de la Facultad de Ciencias Fisicas y Mate-
maéticas de la Universidad de Chile.

6.2. Procedimiento para variedades vegetales

Como se indicé anteriormente, la solicitud de una Variedad Vegetal debe realizarse
ante la Divisién de Semillas del SAG, cumpliendo con una serie de requisitos' que
pasamos a describir a continuacién:

' http://www.sag.cl (link: Registros y Autorizaciones/Semillas y Plantas)
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Presentacién de solicitud al Director de la Division de Semillas en formulario pro-
porcionado por la propia unidad. Para aceptar a tramitacién una solicitud de
reconocimiento del obtentor (Art. 1, Reglamento de la Ley 19.342), ésta debe
tener al menos las siguientes menciones:

a) Individualizacién del obtentor y de quien actta en su nombre (la Universidad
en este caso)

b) Nombre de la variedad.

) Caracteristicas basicas de la variedad, indicando género y especie.

d) Lugar y ano en que la variedad fue puesta en el comercio.

e) Antecedentes de la inscripcion de la variedad en el extranjero si fuere el caso

Ademas deben acompanarse los siguientes documentos (Art. 2, Reglamento de
la Ley 19.342),:

a) Poder en que conste la personeria de quien actie en nombre del obtentor.
b) Cuestionario técnico debidamente contestado

¢) Entregar a la Division de Semillas de una muestra representativa de la varie-
dad cuya inscripcion se solicita, en la cantidad que determine el Comité Cali-
ficador, indicando la estacion experimental o el lugar donde se mantendran.

Una vez completos los requisitos minimos indicados, el obtentor debe publicar
un extracto de la solicitud en el Diario Oficial los dias 1 6 15 de cada mes (Art. 4,
Reglamento de la Ley 19.342).

Transcurrido el plazo de 60 dias desde su publicacion, sin haberse formulado
oposicion, la solicitud se presentara al Comité Calificador de Variedades con un
informe técnico en el que se recomendara su aceptacion o rechazo. Si el Comité
lo estima procedente, dispondra que se efectlen las inspecciones, pruebas y
ensayos gque correspondan, previo pago de las tarifas de inscripcién (Art. 32, Ley
19.342).

Cumplido lo anterior, el Comité Calificador podra ordenar la inscripcién provisional
de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del titulo
correspondiente. Esta inscripcion provisional regira por el plazo, en la formay con-
diciones que el Comité Calificador determine. Si al titular de un derecho provisional
se le concediere posteriormente proteccion definitiva, el periodo de esta Ultima se
contara desde la fecha de la inscripcion provisional (Art. 33, Ley 19.342).

Las resoluciones del Comité Calificador que se pronuncien sobre la aceptacién
o rechazo de una solicitud de inscripcién, asi como las que se pronuncien sobre
una inscripcion provisional, seran notificadas por el Director de la Divisén me-
diante carta certificada dirigida al domicilio del interesado (Art. 39, Ley 19.342).



7. Costos de proteger innovaciones

Los costos asociados a la proteccién de una innovacién son variables, y aunque po-
demos dividirlos en dos categorias, honorarios de profesionales contratados para la
proteccién y tasas de las oficinas de patentes o similares, los factores que inciden en
ambos son muchos y de dificil determinacién.

Lo primero que debe considerarse es la dificultad o complejidad de la propia inno-
vaciéon. En efecto, la redaccion de los documentos indicados anteriormente es una
materia compleja y que requiere un grado de especializacién importante. Si bien
es cierto que se requerird siempre del trabajo conjunto con el creador, la redaccion
en si misma debera ser hecha por un profesional especializado, que habitualmente
trabaja para un estudio juridico o agentes de propiedad industrial. Naturalmente, a
mayor complejidad, mayor serd el tiempo de trabajo del especialista y mayores seran
los honorarios involucrados. Esta misma complejidad puede traducirse ademas, en
mayores aclaraciones ante la oficina de patentes respectiva (o su similar), y cada una
de esas aclaraciones traerd aparejada nuevos honorarios y tasas oficiales. Ademas los
criterios bajo los cuales se analiza la patente pueden variar de pais en pafs.

Aln mas, todos estos costos pueden incrementarse exponencialmente de producirse
alguna oposicién o litigio durante la tramitacién o con posterioridad a ella.

Cada pals tiene sus propias tasas de tramitacién, como asimismo, cada estudio ju-
ridico y agente de patentes tiene sus propios honorarios y forma de calcularlos (por
numero de paginas, numero de reivindicaciones, horas trabajadas, etc). Se asocian a
la tramitacion, gastos de traducciones, copias oficiales, notificaciones, etc.

Teniendo en consideracion todos estos elementos, es muy dificil hacer una estima-
cion de los costos de tramitacion de una patente, y sélo a manera de entregar 6rde-
nes de magnitud aproximados, podemos indicar que el procedimiento de obtencién
de una patente nacional cuesta entre uno a tres millones de pesos.

Respecto de los costos de tramitacion en el extranjero, estos son muy diferentes
dependiendo de cada pais, pudiendo ir desde el equivalente a tres millones de pesos
a varias veces esa cifra. Las tasas oficiales por cada pafs, incluyendo el nuestro, estan
disponibles en las paginas web de cada oficina de patentes; estas varfan sin previo
aviso por parte de la autoridad, por lo que incluirlas serfa inoficioso. Por otra parte los
costos en honorarios asociados a la tramitacién también varian mucho dependiendo
del estudio juridico o agente de patentes que se elija. A dichos honorarios, deben
sumarse los costos asociados (traducciones, fotocopias, correspondencia, etc), que
por su propia naturaleza son muy dificiles de prever.

Solo a manera de ejemplo, los subsidios que se entregan a través de la Linea de Apo-
yo a la Proteccién de la Propiedad Industrial de EAPI, contemplan un presupuesto
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maximo de aproximadamente 62.500.000 pesos, que alcanzan para la proteccién en
cinco o seis paises, por el periodo de cinco afios.

Finalmente, a los costos de tramitacion para la concesion del derecho, deben agre-
garse las tasas de mantencién, que dependiendo del pafs deben pagarse anual, bi-
anual o quinquenalmente.

8. Plazos de proteccién

Una patente de invencion en Chile posee un plazo de proteccién de 20 afos (10
afos para un modelo de utilidad), contados desde la fecha de presentacién de la so-
licitud ante la oficina de patentes. La tramitacion del derecho hasta su otorgamiento
posee un tiempo minimo de ocho meses, siendo en general un proceso que dura
entre cuatro y seis afos. El tiempo de proteccion es el mismo en los demas paises y
el de tramitacion variara dependiendo de cada pais, aunque también esto es relati-
vamente similar en todas partes del mundo.

El plazo de proteccién de las Variedades Vegetales es de 18 afios para vides y arboles
y de 15 afios para las demas especies.

A pesar de que pueda parecer exagerado el tiempo de tramitacion de estos dere-
chos, debemos recalcar nuevamente que la proteccidon comienza desde el momento
mismo de la solicitud respectiva, fecha que se denomina prioridad, y que las negocia-
ciones y procedimientos relativos a la comercializacién y transferencia tecnoldgica de
las innovaciones se realizan desde ese momento y aun antes de la solicitud misma.
No es requisito tener la patente otorgada para poder comercializarla. Menos aun
en la variedad vegetal, en que la comercializacion es perfectamente valida y normal
antes de la solicitud del derecho.

9. Tramitacién internacional

A efectos de solicitar la proteccion de un resultado de investigacion fuera de nuestro
pais, existen dos vias. La primera de ellas es usando la llamada prioridad del Conve-
nio de Parfs, ya mencionada, que en palabras simples, otorga el plazo de un afo al
titular de una solicitud de patente para que concurra a los demas paises signatarios
de este convenio y haga valer su derecho. Practicamente la totalidad de los paises del
mundo adhieren a este tratado. Pasado el plazo de un afo, y sin que el titular haga
valer su derecho, se entiende que la tecnologia es de libre uso en los paises donde
no se iniciaron las gestiones. Se trata de un plazo fatal y que en la inmensa mayoria
de las legislaciones no admite excepcion.

La tramitacion en cada pais se rige por la legislacion interna del mismo, y aunque las
normas de fondo se basan en tratados internacionales sobre la materia, y por tanto
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estdn muy homologadas, las normas de procedimiento pueden llegar a afectar la
concesion del derecho. Para esta tramitacién necesariamente debe contratarse un
estudio juridico o agente de patentes local, aunque esta contrataciéon se realiza a
través del estudio juridico o agente chileno, en calidad de corresponsal.

Si bien un ano de plazo en vista a la transferencia de la tecnologia, es a todas lu-
ces insuficiente, debemos recordar que antes que se cumpla ese plazo es necesario
tener los fondos suficientes para pagar las tasas, honorarios y gastos en cada uno
de los paises en que efectivamente solicitaremos la proteccion, teniendo en cuenta
su futura venta o licenciamiento. Se recomienda en ese periodo realizar estudios de
mercado o equivalentes, que permitan tener la informacion suficiente para justificar
el eventual desembolso de dinero en los distintos paises donde la tecnologfa puede
ser producida o comercializada.

En razén de lo anterior, existe el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
(PCT2, por sus siglas en inglés). Es un tratado meramente procedimental, que per-
mite a un solicitante natural de un pais signatario de dicho tratado, tener un plazo
mayor desde la primera solicitud de patente, hasta el momento en que efectivamen-
te tenga que solicitarla en cada uno de los paises que elija. El plazo es de 30 meses
desde la primera solicitud en una oficina receptora. Se presenta la solicitud en una
oficina de patentes de un pais miembro, que hace las veces de puerta de entrada
de la solicitud. Al ingresar esta solicitud, se debe indicar cuéles seran los paises a los
gue se pretende ingresar con posterioridad. En la practica, se deja en blanco la parte
del formulario en que debe indicarse esto, entendiéndose que se designan todos.
Desde el momento de este ingreso en la oficina receptora, donde se hace la primera
solicitud, se tienen 30 meses para ingresar efectivamente a los demas paises, tramite
que se conoce como “fase nacional”. Durante este tiempo, la solicitud mantiene
prioridad para su presentacién, de la misma manera como se tiene un ano a través
del Convenio de Paris, anteriormente explicado. En la fase nacional la tramitacién en
cada uno de los paises se hace de acuerdo a las leyes y procedimientos respectivos.

Pudiera parecer que el PCT deja obsoleto al Convenio de Paris, ya que facilita el proce-
dimiento y otorga mas plazo para la entrada en fase nacional, sin embargo, no todos
los paises han suscrito el PCT. En Chile este tratado entré en vigencia en junio de 2009,
donde nuestro pais fue designado automéaticamente en toda solicitud internacional
presentada, teniendo derecho los residentes del pafs a presentar solicitudes en virtud
del PCT en forma directa.

Siendo Chile parte del PCT, el tramite sera el siguiente: una vez que se solicita en
Chile, se tiene el plazo de un afo para ingresar a los paises no miembros del PCT.

2 Patent Cooperation Treaty.
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Dentro de este plazo, también se hace el ingreso de la solicitud respectiva a la oficina
chilena receptora PCT. Esto en la practica significa que desde este momento, restaran
18 meses para el ingreso en fase nacional en cada pafs PCT donde patentar, ya que
los primeros 12 meses fueron consumidos por el plazo del Convenio de Parfs.

La filosofia de este instrumento es, en el fondo, “comprar” tiempo que permita
realizar los tramites, negociaciones o estudios que le den certeza al solicitante sobre
el o los paises en los que definitivamente invertira tiempo y dinero para proteger su
invento.

10. Consideraciones finales

Como se ha evidenciado en este manual, el proceso de proteccién de innovaciones
tecnoldgicas universitarias es una actividad compleja, de largo plazo y que requiere
que los actores involucrados en este proceso estén coordinados bajo una institucio-
nalidad potente, para obtener los resultados deseados.

Si hoy miramos hacia el pasado, nos damos cuenta de lo avanzado en la Univer-
sidad de Chile en materia de creacién de la cultura de la innovaciéon tecnoldgica,
donde se ha aumentado significativamente el nimero de solicitudes nacionales y en
el extranjero a nombre de nuestra institucion, en distintas areas del conocimiento.
Caso destacable es por ejemplo, que académicos de areas basicas hayan obtenido
patentes de invencion, lo que implica que este tipo de investigacion también puede
ofrecer eventuales aplicaciones patentables.

Nuestra apuesta ha sido por la calidad, en el sentido de presentar solicitudes con
alta probabilidad de ser concedidas por las oficinas de patentes. La siguiente etapa
consistird internalizar el proceso de transferencia tecnolégica y comercializacion de
las patentes tanto concedidas como en estado de solicitud. Estamos convencidos
gue de esta forma, generaremos un importante portafolio tecnolégico posible de
transferir al sector productivo tanto nacional como internacional.
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PARTE 111

ANEXO N°1
Ley N° 19.039
Propiedad Industrial

Chile. Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.
Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion.
Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad
Industrial, Santiago, 9 de marzo de 2006.

TITULO 1

Disposiciones preliminares

Parrafo 1°: Del ambito de aplicacion

Articulo 1.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio
de los derechos de propiedad industrial, se regirdn por la presente
ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de inven-
cion, los modelos de utilidad, los dibujos y disefos industriales, los
esguemas de trazado o topografias de circuitos integrados, indica-
ciones geograficas y denominaciones de origen y otros titulos de
proteccion que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en
el ambito de la proteccion de la informacién no divulgada.

Articulo 2.- Cualquier persona natural o juridica, nacional o ex-
tranjera, podra gozar de los derechos de la propiedad industrial que
garantiza la Constitucion Politica, debiendo obtener previamente el
titulo de proteccién correspondiente de acuerdo con las disposicio-
nes de esta ley. Las personas naturales o juridicas residentes en el ex-
tranjero deberan, para los efectos de esta ley, designar un apoderado
o representante en Chile.
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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.

Articulo 3.- La tramitacion de las solicitudes, el otorgamiento de los titulos y demdas
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.

Las solicitudes podran presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la proteccion 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.

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

Articulo 4.- Presentada y a tramitacion una solicitud de registro, serd obligatoria la
publicacion de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que deter-
mine el reglamento. Los errores de publicacion que a juicio del Jefe del Departamento
no sean sustanciales, podran corregirse mediante una resolucion dictada en el expe-
diente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenara
una nueva publicacion, que debera efectuarse dentro del plazo de diez dias, contados
desde la fecha de la resolucion que asi lo ordene.

Articulo 5.- Cualquier interesado podra formular ante el Departamento oposicion
a la solicitud de marca, patente de invencién, modelo de utilidad, dibujo y disefio
industrial, esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados e indicaciones
geogréficas y denominaciones de origen. La oposicion debera presentarse dentro del
plazo de 30 dias contado desde la fecha de la publicaciéon del extracto respectivo.

El plazo sefalado en el inciso anterior sera de 45 dias tratandose de solicitudes de
patentes de invencidn, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas
de trazado o topografias de circuitos integrados e indicaciones geogréficas y deno-
minaciones de origen. En los procedimientos que exista controversia, en los cuales
el Departamento de Propiedad Industrial actie como tribunal de primera instancia,
se debera comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto
por la ley N° 18.120.




Articulo 6.- Vencidos los plazos sefalados en el articulo anterior, el Jefe del Depar-
tamento ordenard la practica de un informe pericial respecto de las solicitudes de
patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales y esque-
mas 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 7.- Ordenado el informe pericial, éste debera evacuarse dentro del plazo
de 60 dias, contado desde la aceptacion del cargo. Este plazo podra ampliarse hasta
por otros 60 dias, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, asi
se requiera.

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

Articulo 8.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberd 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 cali-
ficados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijard 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 soli-
citante de la patente de invenciéon, modelo de utilidad, dibujo o disefio industrial,
esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados o del demandante de
nulidad de estos derechos.

Articulo 9.- 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 invencion,
modelos de utilidad, dibujos y disefos industriales, esquemas de trazado o topogra-
fias de circuitos integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

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.

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

Articulo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentacion que se
acompafe debera ser presentada en idioma espafiol, o debidamente traducida si el
Departamento asf lo exigiere.
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Citadas las partes para oir sentencia, no se admitiran escritos ni pruebas de ningun
género, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, avenimientos, desis-
timiento o limitacion de la peticion.

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 sdbado se considera inhabil.

Articulo 12.- En estos procedimientos las partes podran hacer uso de todos los me-
dios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los sefalados en el Cédigo
de Procedimiento Civil con exclusion de la testimonial.

En estos procedimientos sera aplicable ademas lo dispuesto en el inciso segundo del
articulo 64 del citado Cédigo.

Articulo 13.- Todas las notificaciones que digan relacion con el procedimiento de
otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en ge-
neral, cualgquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuaran por el es-
tado diario que este Ultimo debera confeccionar. Dicho estado diario podra constar
de uno o maés listados. Se entendera notificada cualquier resolucién que aparezca
en dichos listados.

La notificacion de oposicién a la solicitud de registro se efectuara por carta certifica-
da expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente. En estos casos,
la notificacion se entenderd 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 oposicidn, se hubieren dictado observaciones de fondo a la
solicitud de registro, dicha resolucion sera notificada igualmente por carta certifica-
da, conjuntamente con la notificacion de oposicién.

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

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

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectua-
ran por el estado diario, que deberd confeccionarlo el Secretario del mismo.
La fecha y forma en que se practicé la notificacion, debera constar en el expediente.

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 anotaran en extracto al
margen del registro respectivo.

Tratandose de cesiones de solicitudes de inscripcion de derechos de propiedad in-
dustrial en trémite, 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
0 maés de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, perma-
neciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratandose de indicaciones geogréficas y denominaciones de origen, se estara a lo
establecido por el articulo 92 de esta ley.

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 no-
tario. Los mandatos provenientes del extranjero podran otorgarse o legalizarse ante
el Cénsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma
establecida en el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil.

Articulo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Parrafo, la prueba se apre-
ciara segun las reglas de la sana critica.

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 serd fundado y, en su forma, debera atenerse a lo dispuesto en el
articulo 170 del Cédigo 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 peticién
de parte, las resoluciones recaidas en procedimientos en los cuales haya mediado opo-
sicién que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratandose de re-
soluciones recaidas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposicién, éstas
podran corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la
apelacion de la resolucién que pone término al procedimiento de registro.

Articulo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el
Jefe del Departamento, haya o no mediado oposicion, procedera el recurso de ape-
lacion. Debera interponerse en el plazo de quince dias, contado desde la notificacion
de la resolucién, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.
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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 casaciéon en el
fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondran y tramitaran de acuerdo con lo establecido en las dis-
posiciones pertinentes del Cédigo Orgénico de Tribunales y del Codigo de Procedi-
miento Civil.

Con todo, no serd necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a
proseqguir el recurso de apelacion.

Parrafo 3°: Del Tribunal de Propiedad Industrial

Articulo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un
organo jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directi-
va, correccional y econémica 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 serd nombrado por el Presidente de la Republica, mediante decre-
to supremo del Ministerio de Economifa, Fomento y Reconstruccion, de entre una
terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso publico de
antecedentes. Dicho concurso debera fundarse en condiciones objetivas, publicas,
transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la
Corte Suprema.

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

Articulo 17 bis D.- El Tribunal funcionaré ordinariamente en dos salas y extraordi-
nariamente, en tres. Cada sala debera ser integrada, a lo menos, por dos miembros
titulares. Para la resolucion de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala
deberd 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 presi-
da, 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
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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 deliberacio-
nes, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, sera elegido por sus res-
pectivos miembros titulares.

Articulo 17 bis E.- La remuneracién 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
podra exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

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

Serd, 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 perso-
nas 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 administracion
de la misma, o elegir o hacer elegir uno o mas de sus administradores. La causal invo-
cada podré ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, sera fallada de
plano por el Tribunal, con exclusiéon de aquél. Se aplicard multa a beneficio fiscal de
hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la
implicancia o la recusacion fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quérum para funcionar en al
menos una sala, se procedera a la subrogacién por ministros de la Corte de Apelacio-
nes de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Cédigo Organico de Tribunales.

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

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permaneceran tres afios en sus car-
gos, pudiendo ser designados por nuevos periodos sucesivos.
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Articulo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesaran en sus
funciones por las siguientes causas:

a
b
¢) Haber cumplido 75 afios de edad;
d

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

) Término del periodo legal de su designacion;
)

Renuncia voluntaria;

Destituciéon por notable abandono de deberes;

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se haran efectivas por la Corte Suprema,
a peticion 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 sefalar los hechos en que se
funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos. Producida la cesacion en
el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta dias, debera pro-
cederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas estableci-
das 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.

Articulo 17 bis H.- El Tribunal contara con una dotacion garantizada de un Secreta-
rio 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 funcion.

Cualquiera de los relatores podra subrogar al Secretario, quien también podra relatar
subrogando a aquellos.

Articulo 17 bis I.- 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, segun el caso. Ademas, se
podra contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo
requieran, previa autorizacion de la Direccién de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesa-
rios para el normal funcionamiento del Tribunal serdn de responsabilidad administra-
tiva y econdmica de la Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion.
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La Ley de Presupuestos del Sector Publico debera contemplar, anualmente, los recur-
sos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente
del Tribunal comunicara los requerimientos econémicos al Ministro de Economia,
Fomento y Reconstruccion, quien los incluird dentro de los del ministerio a su cargo,
de acuerdo con las normas establecidas para el sector publico.

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.

Articulo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Se-
cretario y Relatores prestaran juramento o promesa de guardar la Constitucion 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 mas antiguo.

Parrafo 4°: Del pago de derechos

Articulo 18.- La concesiéon de patentes de invencion, de modelos de utilidad, de
dibujos y disefios industriales y de esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados, estara sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tribu-
tarias mensuales por cada cinco afios de concesion del derecho. Al presentarse la
solicitud, debera pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual
no se le dara trdmite. Aceptada la solicitud, se completara el pago del derecho de
los primeros diez afios, para las patentes de invencién, y de los primeros cinco afios,
para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales y esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados.

Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada quedard a beneficio fiscal. El
pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, segun
se trate de patentes de invenciéon, modelos de utilidad, dibujos y disefios industria-
les o esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, debera efectuarse
antes del vencimiento del primer decenio o quinquenioo dentro de los seis meses
siguientes a la expiracion de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes
o fraccion de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de
no efectuarse el pago dentro del término sefialado, los derechos a los cuales hace
referencia este articulo, caducaran.

Articulo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el articulo
anterior, que carezcan de medios econémicos, podran acceder al registro sin necesi-
dad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho benefi-
cio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante debera acompanar una declaracion
jurada de carencia de medios econdmicos, ademas de los documentos exigidos por
el reglamento de esta ley.
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Una vez concedido el beneficio, el titular no deberé 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 obligacién
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 quedara diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un peri-
to 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 desempenarlo con
la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotara en el registro el nombre del
perito que evacud 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 declarard la caducidad de la patente.

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

La renovacién de registros de marcas estard 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
fraccién de mes contados a partir del primer mes de expiracion del plazo establecido
en el articulo 24 de esta ley.

Tratdndose de indicaciones geogréficas o denominaciones de origen, éstas no es-
taran afectas al pago de renovacion establecido para las marcas comerciales en el
inciso anterior.

Articulo 18 bis C.- La presentacion de apelaciones estard afecta al pago de un
derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentacion debera
acompanarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelacion, el
Tribunal de Propiedad Industrial ordenara la devoluciéon del monto consignado de
acuerdo con el procedimiento que sefale el reglamento.

Articulo 18 bis D.- La inscripcion de las transferencias de dominio, licencias de uso,
prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravdmenes que puedan afec-
tar a una patente de invencion, modelo de utilidad, dibujos y disefio industrial, mar-




ca comercial o esquemas de trazado o topografia de circuitos integrado, se efectuara
previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos
sefalados no seran oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripciéon en
el Departamento.

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

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

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

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar estable-
cimientos 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 &ambito 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.

Parrafo 5°: Del procedimiento de nulidad de registro
Articulo 18 bis G.- Cualquier persona interesada podra solicitar la nulidad de un
registro de derecho de propiedad industrial.

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

a) Nombre, domicilio y profesiéon del demandante.
b) Nombre, domicilio y profesién del demandado.
¢) Numero y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualizacion del
derecho respectivo.
d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.
Articulo 18 bis H.- En el caso de patentes de invencion y modelos de utilidad, la

nulidad podra ser solicitada respecto de todo el registro o de una o mas de sus rei-
vindicaciones.
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Articulo 18 bis I.- De la demanda se dara traslado al titular del derecho de pro-
piedad industrial o a su representante por sesenta dias si se trata de patente de
invencion, modelo de utilidad, dibujos o disefios industriales, esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de
origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado sera de treinta dias.

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

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

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

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

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

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

¢) 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 rela-
cion 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 resolverd la cuestion sin
mas tramite.

El informe pericial serd puesto en conocimiento de las partes, quienes deberan for-
mular sus observaciones dentro de un plazo de sesenta dias.
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Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamen-
to abrird un término de prueba de cuarenta y cinco dias, prorrogables por Unica vez
por otros cuarenta y cinco dias, en casos debidamente calificados.

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

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

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

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

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

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

TITULO II

De las marcas comerciales

Articulo 19.- Bajo la denominacién de marca comercial, se comprende todo signo
que sea susceptible de representacién gréfica capaz de distinguir en el mercado pro-
ductos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podran
consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nimeros, elementos
figurativos tales como imagenes, gréficos, simbolos, combinaciones de colores, so-
nidos, 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.

Podran también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que
vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o estableci-
miento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no sera en nin-
gun caso obstaculo para el registro de la marca.
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Articulo 19 bis.- En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o
mas titulares, éstos, actuando de consuno, podran requerir que se registre también
un reglamento de uso y control de la misma, que sera obligatorio para los titulares e
inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podran renunciar al derecho a
pedir la particion de la comunidad por un periodo determinado o indefinidamente.

El Departamento podrd 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
resolverd conjuntamente. El Departamento podra hacer observaciones, hasta antes
de dictar la resolucién 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, dard accion a cualquiera de los demdas 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 colec-
tivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados
productos o servicios. En este caso, la marca no podra ser cedida a terceras personas.

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

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.

Articulo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras,
colores, vocablos prefijos, sufijos, raices o segmentos de uso comun o que puedan
tener caracter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderan que confieren pro-
teccién a la marca en su conjunto y se concederan dejandose expresa constancia de
gue no se otorga proteccion 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 econdmico en la forma que se le ha conferido y para distin-
guir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendi-
dos en el registro.
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Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrad 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 aquéllos para los cuales se ha concedi-
do el registro, y a condicion 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.

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 legiti-
mamente comercializados en cualquier pais con esa marca por dicho titular o con su
consentimiento expreso.

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.

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o cien-
tificas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes
recomendadas por la Organizacién Mundial de la Salud y aquellas indicati-
vas de accion terapéutica.

¢) 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
histéricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 afos de su muerte,
siempre que no afecte su honor.

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

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de ga-
rantias adoptados por un Estado, sin su autorizacién; y las que reproduzcan
o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones na-
cionales o extranjeras, cuya inscripcion sea pedida por una persona distinta
de quien las obtuvo.

e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, ori-
gen, nacionalidad, procedencia, destinacién, 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 establecimien-

87



88

=
=

tos, y las que no presenten caracter distintivo o describan los productos,
servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

Las que se presten para inducir a error o engafo respecto de la proce-
dencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos,
comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas
tengan relacion o indiquen una conexion de los respectivos bienes, servicios
0 establecimientos.

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 gque habitualmente consume esos productos, demanda esos servi-
cios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el
pafis originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca noto-
ria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 dias, debera solicitar
la inscripcion de la marca. Si asi no lo hiciera, la marca podra ser solicitada
por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 dias siguientes a
la expiracion del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero,
aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y
notoriedad, podran impedir el registro de otros signos idénticos o similares
solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial
o industrial distintos y no relacionados, a condicién, por una parte, de que
estos Ultimos guarden algun tipo de conexiéon con los productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente
conocida y que, por otra parte, sea probable que esa proteccién lesione los
intereses del titular de la marca notoria registrada.

Para este caso, la fama y notoriedad se determinaré en el sector pertinen-
te del publico que habitualmente consume esos productos, demanda esos
servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales
en Chile.

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

Esta causal serd igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no regis-
tradas 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 inscripcion
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 Departa-
mento podra aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que
no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induz-
can a confusion al publico consumidor.

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

j) Las que puedan inducir a error o confusion en el publico consumidor, res-
pecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en
Chile una Indicacion Geografica o Denominacion de Origen.

k) Las contrarias al orden publico, a la moral o a las buenas costumbres, com-
prendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

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 presentacion en el pais de origen, para presentar la solicitud en Chile.

Articulo 21.- El registro de marcas comerciales se llevara en el Departamento y las
solicitudes de inscripcion se presentaran ajustandose a las prescripciones y en la for-
ma 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 algun error u omision,
apercibira al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes
dentro del término de 30 dias, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no
mediar la correccion dentro del plazo sefalado, la solicitud se tendra por abandona-
da. De la resolucion que declara abandonada la solicitud, se podra reclamar ante el
Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. Den o mediar la correc-
cién o no aceptada la reclamacion, la solicitud se tendra por abandonada.

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

Si para salvar la objecién de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realizacion
de otros tramites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedi-
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miento, hasta la conclusion de los mismos. Si los tramites que han servido de funda-
mento a la peticion 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 analisis de
fondo de la solicitud e indicaré si existen causales para el rechazo de oficio de la peticién.

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.

Vencido el plazo sefialado y habiéndose cumplido con las demas diligencias ordena-
das en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictara su resolucién final pronun-
ciandose 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.

Articulo 23.- Cada marca sélo podra solicitarse para productos o servicios especifi-
cos y determinados, con la indicaciéon de la o las clases del Clasificador Internacional
a que pertenecen.

Podra solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales
de fabricacion o comercializacion asociados a productos especificos y determinados
de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas
ya inscritas.

Articulo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripcion
de una marca para productos y servicios se tendrd 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 serd igualmente aplica-
ble a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los estableci-
mientos industriales y comerciales. Dicho principio sera extensivo tanto a los registros
nuevos como a las renovaciones de los registros.

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 serviran sélo para
la regién 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 solici-
tud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una
inscripciéon por cada region.

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

Articulo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio 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
guienes 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 térmi-
no de 5 anos, contado desde la fecha del registro.

La referida accién de nulidad no prescribird respecto de los registros obtenidos de
mala fe.

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 se-
mejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o estableci-
mientos 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.
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Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o
anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o
simulando aquéllas.

¢) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lle-
ven 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 afos siguientes a la aplicacion 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.

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

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificacion o imita-
cion y los objetos con marcas falsificadas caeran en comiso. Tratandose de objetos
con marca falsificada, se procedera a su destrucciéon. En el caso de los utensilios o
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elementos utilizados, sera facultad del juez competente decidir sobre su destino,
pudiendo ordenar su destruccion o distribucién benéfica.

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
gue continuaran usandola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 dias desde
la fecha de la inscripcién.

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 quedd ejecutoriada.

TITULO III

De las invenciones

Parrafo 1°: De las invenciones en general

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

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la pro-
teccion de una invencion. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la
patente estan determinados por esta ley.

Articulo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infraccion 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.

En estos procesos se presumird, salvo prueba en contrario, que todo producto idén-
tico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Para efectos de este articulo el producto se entenderad 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 calificacion, el juez solicitara informe al jefe
del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentacion de pruebas en contrario, se tendrén en cuenta los inte-
reses legitimos del demandado en cuanto a la proteccién de sus secretos industriales
y comerciales.




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 aplicacion industrial.

Articulo 33.- Una invencion 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
publicacion en forma tangible, la venta o comercializacion, el uso o cualquier otro
medio, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente en Chile o de la
prioridad reclamada segun el articulo 34.

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 ori-
ginalmente presentadas, cuya fecha de presentacién sea anterior a la sefialada en el
inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Articulo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extran-
jero, el interesado tendra prioridad por el plazo de un afo, contado desde la fecha de
su presentacion en el pais de origen, para presentar la solicitud en Chile.

Articulo 35.- Se considera que una invencién 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.

Articulo 36.- Se considera que una invencion 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 entendera en su mas amplio
sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, mineria, construccion,
artesania, agricultura, silvicultura, y la pesca.

Articulo 37.- No se considera invencion y quedaran excluidos de la proteccién por
patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorfas 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 go-
zaran de proteccion de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre
Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son pa-
tentables los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccién
de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiolégicos. Para
estos efectos, un procedimiento esencialmente biolégico es el que consiste
integramente en fenémenos naturales, como los de cruce y seleccién.
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) Los sistemas, métodos, principios o planes econémicos, financieros, comer-
ciales, de negocios o 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 quirdrgico 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.

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 ante-
rior, podré constituir invencion susceptibles de proteccién el nuevo uso de
articulos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso
resuelva un problema técnico sin solucion 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, obje-
to o elemento conocido para obtener la citada solucion 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
bioldgicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza o aquel
gue pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, se-
ran 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 biolégico esté adecuadamente
descrito y que la aplicacion industrial del mismo figure explicitamente en la
solicitud de patente.

Articulo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotacion comercial deba
impedirse necesariamente para proteger el orden publico, la seguridad del Estado, la
moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales,
0 para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusiéon no se
haga solo por existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule
dicha explotacion.

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

Articulo 40.- Derogado.
Articulo 41.- Derogado.
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Articulo 42.- No seran consideradas para efectos de determinar la novedad de la
invencion ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses
anteriores a la presentacién de la solicitud, si la divulgaciéon publica:

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

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

Articulo 43.- Con la solicitud de patente deberan acompanarse los siguientes do-
cumentos:

- Un resumen del invento.

- Una memoria descriptiva del invento.

- Pliego de reivindicaciones.

- Dibujos del invento, cuando procediera.

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

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la proteccién. Estas de-
ben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

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 antece-
dentes.

Articulo 44.- Las declaraciones de novedad, propiedad y utilidad de la invencién, co-
rresponden 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.

Articulo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicard un examen pre-
liminar, destinado a verificar que se hayan acompafado los documentos sefialados
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 acompafe
los documentos pertinentes dentro del término de sesenta dias, sin que por ello pier-
da su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo
sefalado, la solicitud se tendra por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de 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 reque-
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rir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitacién dentro de los
ciento veinte dias siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda
el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u
omisiones, la solicitud se tendra por abandonada definitivamente.

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

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 concesion de
la patente.

Articulo 47.- La totalidad de los antecedentes de la patente solicitada se manten-
dran en el Departamento a disposicion del publico, después de la publicacién a que
se refiere el articulo 4°.

Articulo 48.- Una vez aprobada la concesién y después de acreditarse el pago de los
derechos correspondientes se concedera la patente al interesado y se emitird un cer-
tificado que otorgaré proteccion a contar de la fecha en que se presentd la solicitud.

Articulo 49.- El duefio de una patente de invencidn gozara de exclusividad para pro-
ducir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y,
en general, realizar cualquier otro tipo de explotaciéncomercial del mismo.

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

El alcance de la proteccion otorgada por la patente o la solicitud de patente se deter-
minaréa por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos
servirdn para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extendera a todo el territorio de la Republica hasta el dia en
gue expire el plazo de concesion de la patente.

La patente de invencién no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen
el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legitimamente des-
pués de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier
pais por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.

La patente de invencién no confiere el derecho de impedir que terceros importen,
exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el obje-
to de obtener el registro o autorizacion sanitaria de un producto farmacéutico. Lo
anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorizaciéon
del titular de la patente.



Articulo 50.- Procedera la declaraciéon de nulidad de una patente de invencién por
alguna de las causales siguientes:

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

b) Cuando la concesion se ha basado en informes periciales errados o mani-
fiestamente deficientes.

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

La accion de nulidad de una patente de invenciéon prescribird en el término de cinco
anos, contado desde el registro de la misma.

Articulo 51.- Procedera pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no volun-
taria en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o practicas decla-
radas contrarias a la libre competencia, en relaciéon directa con la utilizacién o
explotacion de la patente de que se trate, segun decision firme o ejecutoriada
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2. Cuando por razones de salud publica, seguridad nacional, uso publico no co-
mercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por
la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

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 con-
cesion de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedara sometida
a las siguientes normas:

a) Lainvencién reivindicada en la patente posterior debe comprender un avan-
ce técnico de significacion econdémica considerable respecto a la invencion
reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sélo podra trans-
ferirse con la patente posterior.

) Eltitular de la patente anterior podra, en las mismas circunstancias, obtener
una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la inven-
cion reivindicada en la patente posterior.

Tratdndose de tecnologia de semiconductores, la licencia sélo se podré otorgar para

fines publicos no comerciales o para rectificar la practica declarada contraria a la
competencia.

Articulo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, debera acre-
ditar que pidié previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que
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no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigira este requisito
respecto de la causal establecida en el N° 2 del articulo 51 de esta ley. Tampoco se
exigira este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner tér-
mino a practicas consideradas contrarias a la competencia.

Articulo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria
constituird una demanda y debera contener todos los requisitos del articulo 254 del
Coédigo de Procedimiento Civil. Conoceran de ella:

1. En el caso del articulo 51, N° 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, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Indus-
trial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta
ley. Ademas, por resolucion fundada, resolviendo un incidente especial, podra
acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolucion 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, N° 3), el juez de letras en lo civil, segun las normas de
competencia del Codigo de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento
sumario.

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, segun se
trate del caso previsto en los nimeros 1, 2 6 3 del articulo 51, deberd, por un lado, fi-
jar la duracién y el alcance de la licencia, limitandola para los fines para los cuales fue
concedida y, por el otro, el monto de la remuneracién 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.

Articulo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podra ser dejada sin efecto, total o par-
cialmente, 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, segun sea el caso, previa consulta a la autoridad competente,
cuando corresponda, estara facultado para examinar, mediando peticion fundada, si
dichas circunstancias siguen existiendo.




No se acogera la solicitud de revocacion de una licencia no voluntaria si fuese pro-
bable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesiéon. De igual
manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento
o el juez de letra en lo civil, segun 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
sentencia.

Articulo 52.- Seran condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco
a mil unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el
comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesion del
mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entendera sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso quinto del articulo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya pa-
tente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las
indicaciones correspondientes a una patente de invencion o simulandolas.

¢) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedi-
miento patentado.

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de uninvento con solicitud de pa-
tente en tramite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este articulo seran obligados al pago de las costas,
dafos 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
caeran 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 destruccién o su
distribucion benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco afos siguientes a la aplicacion 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.
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Articulo 53.- Todo objeto patentado debera llevar la indicacién del nimero de la pa-
tente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y debera anteponerse en forma vi-
sible la expresion “Patente de Invencion” o las iniciales “PIl.” y el nimero del registro.

Se exceptuan de la obligacion establecida en el inciso anterior, los procedimientos en
los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

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 situaciéon, en el caso de
gue se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productosa los que afecte
dicha solicitud.

Parrafo 2°: 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 hu-
biese 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 afos contados desde el requerimiento
de examen, cualquiera de ellos que sea posterior. La proteccién suplementaria se
extenderd solo por el periodo acreditado como demora administrativa injustificada.

Articulo 53 Bis 2.- Dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un
producto farmacéutico protegido por una patente, el titular tendra derecho a reque-
rir un término de Proteccién Suplementaria para aquella parte de la patente que con-
tiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el
otorgamiento del sefalado registro. Podran requerir esta proteccién suplementaria,
aquellos titulares cuya autorizaciéon o registro sanitario haya sido otorgado después
de un ano contado desde la fecha de presentacion de la solicitud. La proteccion su-
plementaria se extendera sélo por el periodo acreditado como demora injustificada
por parte del 6rgano administrativo encargado de resolver dicho registro.

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

¢) Acciones u omisiones del solicitante.
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Articulo 53 Bis 4.- La solicitud de Proteccion Suplementaria serd presentada ante
el Tribunal de Propiedad Industrial, quien resolvera sobre la existencia de demoras
injustificadas y la extensién de éstas en Unica instancia, de conformidad al proce-
dimiento establecido para el recurso de apelacién. La resolucion que asi lo declare,
tendré como Unico efecto la ampliacién 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 opinion dentro del plazo de
sesenta dfas.

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

TITULO IV
De los modelos de utilidad

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 destina-
dos un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Articulo 55.- Las disposiciones del titulo lll, relativas a las patentes de invencién, son
aplicables, en cuanto corresponda, a las patentes de modelo 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 aplicacién industrial.

No se concederd 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 indivi-
dual, 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.
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Articulo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberan acompanarse los si-
guientes documentos:

- 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 practicara un examen preliminar, en el cual se
verificard que se hayan acompanado los documentos sefialados precedentemente.

Articulo 59.- Todo modelo de utilidad debera llevar en forma visible la expresion
“Modelo de Utilidad” o las iniciales “M.U.", y el nimero del registro. Estas indica-
ciones 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.

Articulo 60.- La declaraciéon de nulidad de las patentes de modelo de utilidad pro-
cede por las mismas causales sefialadas en el articulo 50.

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 entende-
réd 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,
dafos y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisién de cuales-
quiera de los delitos mencionados en este articulo y los objetos producidos en forma
ilegal caeran en comiso. Tratdndose de objetos producidos en forma ilegal, se proce-
derd a su destruccién. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, sera facul-
tad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destruccion
o su distribucion benéfica.

102



Al que reincida dentro de los cinco afos siguientes a la aplicacion 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.

TITULO V

De los dibujos y disenos industriales

Articulo 62.- Bajo la denominacion de disefio industrial se comprende toda forma
tridimensional asociada o no con colores, y cualquier articulo industrial o artesanal
que sirva de patron para la fabricacién de otras unidades y que se distinga de sus
similares, sea por su forma, configuracién geométrica, ornamentacién o una com-
binacién 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 denominacién de dibujo industrial se comprende toda disposicion, conjunto
o combinacién de figuras, lineas o colores que se desarrollen en un plano para su in-
corporacién a un producto industrial con fines de ornamentacién y que le otorguen,
a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y disefos industriales se consideraran nuevos en la medida que difieran
de manera significativa de dibujos o disefios industriales conocidos o de combinacio-
nes de caracteristicas de dibujos o disefios industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los articulos que pueden protegerse como
disefios industriales, siempre que retinan la condicion de novedad antes sefialada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendi-
dos entre los articulos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre
gue retinan la condicién de novedad antes sefialada.

Articulo 62 bis.- La proteccién conferida a los dibujos y disefios industriales esta-
blecida en esta ley se entendera sin perjuicio de aquella que pueda otorgarseles en
virtud de las normas de la ley N° 17.336.

Articulo 62 ter.- No podran registrarse como disefios o dibujos industriales aguéllos
cuya apariencia esta dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o
funcional, sin que se anada aporte arbitrario alguno por parte del disefador.

Ademads, no podran registrarse como disefos industriales los productos de indumen-
taria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproduc-
Cidn 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
prohibiciéon no se aplicara tratdndose de productos en los cuales el disefio radique en
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una forma destinada a permitir el montaje o la conexién multiple de los productos,
0 su conexion dentro de un sistema modular.

Articulo 63.- Las disposiciones del Titulo Ill, relativas a las patentes de invencién, 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.

La declaracion de nulidad de los dibujos y disefios industriales procede por las mis-
mas causales sefaladas en el articulo 50 de esta ley.

Articulo 64.- Con la solicitud de dibujo o disefio industrial deberan acompafarse los
siguientes documentos:

- Solicitud.

- Memoria descriptiva.

- Dibujo.

- Prototipo o0 maqueta, cuando procediera.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicara un examen preliminar, en el cual se
verificard que se hayan acompanado los documentos sefalados precedentemente.

Articulo 65.- El registro de un dibujo o disefio industrial se otorgara por un periodo
no renovable de 10 anos, contado desde la fecha de su solicitud.

Articulo 66.- Todo dibujo y disefio industrial debera llevar en forma visible la expre-
sién “Dibujo Industrial” o “Disefio Industrial” o las iniciales “D.1.” y el niUmero del re-
gistro. 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 omision 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.

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 disefo industrial registrado. Lo anterior se
entenderd 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 diseno industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho
registro o esté caducado o anulado.
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Los condenados de acuerdo a este articulo seran obligados al pago de las costas,
dafos y perjuicios causados al titular del dibujo o disefio industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comision de cuales-
quiera de los delitos mencionados en este articulo y los objetos producidos en forma
ilegal caeran en comiso. Tratdandose de objetos producidos en forma ilegal, se proce-
derd a su destruccién. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, sera facul-
tad 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 aplicacion 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.

TITULO VI

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 ex-
clusivamente al empleador o a quien encargé el servicio, salvo estipulacion expresa
en contrario.

Articulo 69.- El trabajador que, segun su contrato de trabajo, no se encuentra obli-
gado 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 invencion 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 deberd conceder al trabajador una retribucién adicional a convenir
por las partes.

Lo anterior sera extensivo a la persona que obtuviera una invencion que exceda el
marco de la que le hubiere sido encargada.

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 per-
sonas contratadas en una relacién dependiente o independiente, por universidades
o por las 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
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estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador
participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

Articulo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los articulos
precedentes, seran irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo
de utilidad o del esquema de trazado o topografia de circuitos integrados, seguin co-
rresponda. Toda clausula en contrario se tendré por no escrita.

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

TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografias de los circuitos integrados

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.

Articulo 74.- Se entendera por esquemas de trazado o topografia de circuitos inte-
grados la disposicion tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier for-
ma, disefada para su fabricacion.

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 pro-
tegido si la combinacién, en su conjunto, cumple con las condiciones sefaladas en
los incisos anteriores.

Articulo 76.- El duefo de un esquema de trazado o topografia de circuitos integra-
dos, 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 inte-
grados, podra impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:
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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 es-
guema de trazado o topografia de circuitos integrados ilicitamente reproducido.

Articulo 77.- El derecho exclusivo de explotacion contemplado en el articulo prece-
dente, no se extendera:

1.

A las reproducciones de los esquemas de trazado topografias de circuitos inte-
grados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografia
de circuitos integrados realizadas por terceros con propésitos privados o con el
Unico objetivo de evaluacion, analisis, investigacion o ensefianza.

A los 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 evaluaciéon de otro esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados protegido.

A los actos de explotacion comercial a que se refiere ese articulo y relativos a un
circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados ilicitamente reproducido o en relacién con cualquier articulo que incor-
pore 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 podré realizar cualquier
acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En
este caso, el titular del derecho protegido sélo 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 ante-
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rior, segun las normas establecidas para los incidentes en el Cédigo de Procedi-
miento 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.

Articulo 78.- La proteccién de los esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados, tendra una duracién no renovable de 10 afios, contada a partir de la fe-
cha de presentacion de la solicitud de registro o de la primera explotacién comercial
en cualquier parte del mundo.

Articulo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografias de circuitos inte-
grados, se llevara en el Departamento de Propiedad Industrial.

Articulo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografia de circuitos integra-
dos, deberdn acompanarse los siguientes documentos:

- Solicitud.

- Memoria descriptiva.

- Prototipo o maqueta, cuando procediera.

- Documentos complementarios, en su caso.
Ingresada la solicitud al Departamento, se practicard un examen preliminar, en el cual

se verificard que se hayan acompanado los documentos sefialados precedentemente.

Articulo 81.- La solicitud de registro podra presentarse antes de iniciada la explota-
cion comercial del esquema de trazado o topografia de circuitos integrados, o dentro
de los dos afos siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotacién. En
este Ultimo caso, el solicitante deberd acompafar, junto con la solicitud de registro,
una declaracion jurada que acredite la fecha de la primera explotacién comercial.

La tramitacion de la solicitud, asi como la publicacién y resolucion de la misma, se
ajustara a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Articulo 82.- Procedera la declaracion de nulidad de un esquema de trazado o topo-
grafia de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografia de circui-
tos integrados no sea el legitimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesién se ha basado en informes periciales errados o mani-
fiestamente deficientes;

¢) Cuando el registro se hubiera concedido contraviniendo los requisitos de
proteccion 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.

Articulo 83.- Las disposiciones de los Titulos Il y VI, relativas a las patentes de inven-
Cidn e invenciones en servicio, respectivamente, seran aplicables, en cuanto corres-
ponda, a los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, sin perjuicio
de las disposiciones especiales contenidas en el presente Titulo.

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 omision 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.

Articulo 85.- 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 esquema de trazado o topografia de circuitos integra-
dos 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 y sin tener derecho a hacerlo, usen las indica-
ciones 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, da-
fios y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comision de cuales-
quiera de los delitos mencionados en este articulo y los objetos producidos en forma
ilegal caeran en comiso. Tratdndose de objetos producidos en forma ilegal, se proce-
derd a su destruccién. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, sera facul-
tad 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 aplicacion 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.
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TITULO VIII
De los secretos empresariales y de la informacién presentada a la
autoridad para la obtencién de registros o autorizaciones sanitarios

Parrafo 1°: De los secretos empresariales

Articulo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre produc-
tos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su
poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Articulo 87.- Constituird violacion del secreto empresarial la adquisicion ilegitima
del mismo, su divulgacion o explotacién sin autorizacion de su titular y la divulgacion
0 explotacion de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legitima-
mente pero con deber de reserva, a condicién de que la violacion del secreto haya
sido efectuada con animo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perju-
dicar a su titular.

Articulo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, seran apli-
cables a la violacion del secreto empresarial las normas del Titulo X, relativas a la
observancia de los derechos de propiedad industrial.

Parrafo 2°: De la informacion presentada a la autoridad para la obtencién
de registros o autorizaciones sanitarios

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 previa-
mente 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 podréa divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un
registro o autorizaciéon sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de
aquéllos, por un plazo de cinco afios, para productos farmacéuticos, y de diez afos,
para productos quimico-agricolas, contados desde el primer registro o autorizaciéon
sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Publica o por el Servicio Agricola y Ga-
nadero, segun corresponda.
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Para gozar de la proteccién de este articulo, el caracter de no divulgados de los refe-
ridos datos de prueba deberd ser sefialado expresamente en la solicitud de registro
o de autorizacion sanitarios.

Articulo 90.- Se entiende por nueva entidad quimica 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, segun correspon-
da, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud
de registro o autorizacion sanitaria.

Para efectos de este Parrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dota-
da de uno o mas efectos farmacolégicos o de usos quimico-agricolas, cualquiera sea
su forma, expresion o disposicion, incluyendo sus sales y complejos. En ninguin caso
se considerard como nueva entidad quimica:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros
0 autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad quimica.

2. Los cambios en la via de administracion o formas de dosificaciéon 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 guimicas que se
basen en una entidad quimica con registro o autorizaciéon sanitarios previos.

Articulo 91.- No procedera la proteccion de este Parrafo, cuando:

a) Eltitular de los datos de prueba referidos en el articulo 89, haya incurrido en
conductas o practicas declaradas contrarias a la libre competencia en relacion
directa con la utilizacién o explotacion de esa informacién, segun decision
firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

O
=

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 proteccion
referida en el articulo 89.

) Elproducto farmacéutico o quimico-agricola sea objeto de una licencia obli-
gatoria, conforme a lo establecido en esta ley.

(o8
=

El producto farmacéutico o quimico-agricola no se haya comercializado en
el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o
autorizacion sanitaria realizado en Chile.

La solicitud de registro o autorizacion sanitaria del producto farmacéutico o
quimico agricola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce me-
ses de obtenido el primer registro o autorizacion sanitaria en el extranjero.

@
~
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TITULO IX

De las indicaciones geogréficas y denominaciones de origen

Articulo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geograficas y de-
nominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicacion geogréafica aquella que identifica un producto
como originario del pais o de una regién o localidad del territorio nacional,
cuando la calidad, reputacién u otra caracteristica del mismo sea imputable,
fundamentalmente, a su origen geogréafico.

b) Se entiende por denominacién de origen aquella que identifica un producto
como originario del pafs, o de una regién o de una localidad del territorio
nacional, cuando la calidad, reputacion u otra caracteristica del mismo sea
imputable fundamentalmente a su origen geografico, teniendo en consi-
deracién, ademds, otros factores naturales y humanos que incidan en la
caracterizaciéon del producto.

Articulo 93.- Las indicaciones geogréficas 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 denomi-
naciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zo-
nificacion viticola, prevaleciendo respecto de ellas las normas especificas contenidas
en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen no podran ser objeto de
apropiacién o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cum-
plan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indi-
cacion o denominacion.

Articulo 94.- El reconocimiento de una indicacién geogréfica o denominacién de ori-
gen se haré por el Departamento, mediante la incorporacion de la misma en un Regis-
tro de Indicaciones Geogréficas y Denominaciones de Origen que se llevara al efecto.

Cualquier persona, natural o juridica, podra solicitar el Registro de una Indicacion
Geografica o Denominacién de Origen, siempre que represente a un grupo significa-
tivo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma juridica, cuyos
predios o establecimientos de extraccién, produccion, transformacién o elaboracion
se encuentren dentro de la zona de delimitacién establecida por la indicacion geo-
grafica o denominacién de origen solicitada y cumplan con los demas requisitos
sefalados en esta ley. También podran solicitar el reconocimiento de una indicaciéon
geogréfica o denominacion de origen las autoridades nacionales, regionales, provin-
ciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geograficas o denominaciones
de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.
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Articulo 95.- No podran reconocerse como indicaciones geograficas o denomina-
ciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el articulo 92 de
esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden publico.

¢) Que puedan inducir a error o confusién en el publico consumidor, respecto
de la procedencia de la Indicacién Geografica o Denominacion 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.

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 pafs de origen.

En particular, no estaran sujetas a la proteccion establecida en esta ley las indica-
ciones geograficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y
bebidas espirituosas en relacién 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 afos, 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 conviccion
que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geogréficas o denomina-
ciones de origen, o de estas Ultimas entre si, en la resolucién definitiva determinara
las condiciones en las cuales deben ser usadas las Indicaciones Geogréficas, De-
nominaciones de Origen o Marcas, para evitar la induccion a error o confusién al
publico consumidor. Cuando uno o mas de los productos en cuestiéon tengan carac-
ter silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su conviccion
acerca de la posibilidad de coexistencia, debera solicitar el informe al Ministerio de
Agricultura.

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

El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer
valer las acciones establecidas en esta ley.
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Articulo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicacion geogréfica o deno-
minacién de origen debera indicar:

a) Nombre, domicilio, rol Unico tributario, si procediera, y actividad del solici-
tante relacionada con la indicacion o denominacion pedida.

b) La indicacién geogréfica o denominacion de origen.

C) El &rea geografica de produccion, extraccion, transformacion o elaboracion
del producto que se distinguira con la indicacion o denominacion, delimitan-
dola a los caracteres geograficos y la division politico-administrativa del pais.

d) La descripcion detallada del producto o los productos que distinguira la
indicacién o denominacion solicitada, asi como sus caracteristicas o cuali-
dades 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 indicacion o
denominacioén solicitada.

Articulo 98.- Tratandose de solicitudes de indicaciones geograficas o denominacio-
nes de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se
requerird ademas, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio
de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el articulo
97. En el caso de las indicaciones geogréficas y denominaciones de origen extran-
jeras relativas a los mencionados productos, se requerird un informe del Ministerio
de Agricultura.

Dicho informe debera emitirse en el plazo de ciento veinte dfas, a contar de la fecha
de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Articulo 99.- La resolucion que conceda el registro de una indicacién geografica o
denominacién de origen sefalara:

a) La indicaciéon geografica o denominacion de origen reconocida.

b) La zona geografica delimitada de produccién, extraccion, transformacion o
elaboracién cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a
usar la indicacion o denominacion.

) Los productos a los cuales se aplicara la indicacion geografica o denominacion
de origen vy las cualidades o caracteristicas esenciales que éstos deben tener.

d) La calificacion, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompa-
fiados, de tratarse de una indicacion geografica o de una denominacién de
origen.
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Asimismo, tal resolucion aprobara y ordenara el registro del reglamento especifico de
uso y control de la indicacion geogréfica o denominacion de origen reconocida.

Articulo 100.- El registro de una indicacién geogréfica o denominaciéon de origen
tendra duracién indefinida.

El registro podra ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las
circunstancias establecidas en el articulo 97. La modificacion deberé sujetarse al pro-
cedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Articulo 101.- Cualquier interesado podra impetrar la declaracion de nulidad del
Registro de una indicacion geogréfica o denominacién de origen, cuando se haya
infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Articulo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Titulos | y Il y las disposicio-
nes reglamentarias relativas a las marcas comerciales, seran aplicables a los procedi-
mientos de examen, publicacién, registro y nulidad de las indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen de que trata este Titulo.

Articulo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempefan su
actividad dentro de la zona geografica delimitada, inclusive aquellos que no estuvie-
ran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar
la indicacién geografica o denominacién de origen en relacién con los productos
sefalados 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 expresion “Indicacién Geogréfica” o “Denominacién 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
gue sea necesario destruirlos para acceder al producto.

Articulo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicaciéon geo-
gréafica o denominacién 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.

Tratandose de indicaciones geogréaficas o denominaciones de origen registradas que
identifiqguen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso
anterior procederan cuando se emplee una indicacion geografica o denominacion
de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompare de térmi-
nos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacién”, u otras analogas, e incluso cuando
se indique el verdadero origen del producto.

Articulo 105.- Seran condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000
unidades tributarias mensuales:
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a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los prote-
gidos por una indicacién geografica o denominacion de origen registrada,
sin tener derecho a hacerlo.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a
una indicacion geogréfica o denominacion de origen no inscrita, caducada
o anulada, o las simulen.

¢) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que
lleven una indicacién geografica o denominacién 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 denominacién
de origen.
Los condenados de acuerdo a este articulo seran obligados al pago de las costas,
dafios y perjuicios causados a los legitimos usuarios de la indicacién geografica o
denominacién de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comision de cualquie-
ra de los delitos mencionados en este articulo y los objetos con indicaciones geogra-
ficas o denominaciones de origen falsificadas caerdn en comiso. Tratdndose de los
objetos con indicacion geografica o denominacion de origen falsificada se procedera
a su destruccion. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, sera facultad
del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destruccién o su
distribucién benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco afios siguientes a la aplicacion de una multa, se le
aplicara otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto méaximo
podré llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

TITULO X

De la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Parrafo 1°: De las acciones civiles

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.

¢) La adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infraccion.
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d) La publicacién de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios
en un diario a eleccién del demandante. Esta medida sera aplicable cuando
la sentencia asi lo sefiale expresamente.

Articulo 107.- Las acciones civiles establecidas en el articulo 106 se tramitaran con-
forme al procedimiento sumario y corresponderan a cualquiera que tenga interés en
deducirlas, sin perjuicio de la accién penal que pueda proceder.

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

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 in-
fraccion, o

) 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 dere-
cho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Articulo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Titulo, no res-
ponderan por dafos y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos
gue infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los
hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de
gue estaban cometiendo una infraccién a un derecho de propiedad industrial.

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
participado en la produccién o elaboracién de los productos o procedimientos materia
de la infraccién, y respecto de los circuitos de distribuciéon de estos productos.

Articulo 111.- En estos procesos, el juez apreciard la prueba segun las reglas de la
sana critica.

Parrafo 2°: De las medidas precautorias

Articulo 112.- Las medidas precautorias procederan en todos los asuntos que digan
relacion 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 infraccion y de los ma-
teriales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratandose
de signos distintivos, podra ademas decretarse el secuestro de los envases,
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embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo
motivo de la presunta infraccion;

¢) El nombramiento de uno o mas interventores;

d) La prohibicion de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos
motivo de la presunta infraccion, y

e) La retencion, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de
los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercializacion
de dichos productos, en cualquier forma.

Parrafo 3°: De las medidas prejudiciales

Articulo 113.- Podran solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de
que trata el Parrafo 2° del Titulo X de esta ley y las medidas contempladas en los
Titulos IV y V del Libro Segundo del Cédigo de Procedimiento Civil.

TITULO XI
Articulo final

Articulo 114.- Derdgase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial;
los articulos 16y 17 de la ley N° 18.591; el articulo 38 de la ley N° 18.681, y la ley
N° 18.935.

TITULO XII

Disposiciones transitorias

Articulo 1°.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 39 de esta ley,
sélo podra solicitarse patente de invencién sobre los medicamentos de toda especie,
sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones
guimicas, siempre que se haya presentado en su pais de origen solicitud de patente
con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.




ANEXO N°2
Reglamento de la Ley N° 19.039
Propiedad Industrial

Chile. Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.
Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion.
Num. 236.- Santiago, 25 de agosto de 2005

TITULOI

Disposiciones generales

Articulo 1.- El presente reglamento regula el otorgamiento y la proteccion de los dere-
chos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invencién,
modelos de utilidad, dibujos y disenos industriales, esquemas de trazado o topografias
de circuitos integrados, indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

Articulo 2.- 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 poste-
riores modificaciones.

- 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 pos-
teriores 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 poste-
riores modificaciones.

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

- Departamento: el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Eco-
nomia, Fomento y Reconstruccion.

- 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 sefalado en la reivindicacion.
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- 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 comercializa-
cién, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacion de una so-
licitud o de la reivindicacién de la prioridad de un derecho de propiedad industrial
en Chile.

- Ley: la Ley N° 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 titu-
lar, 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, ademads, el
estado de la técnica relacionado con dicho derecho.

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

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

- Prioridad: el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una
solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La
reivindicacion de la prioridad es el derecho que asegura, a quien tenga una soli-
citud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo que la
ley o un tratado internacional ratificado por Chile establezca.

- Regalia: retribucién, remuneracién o pago periodico 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 delimitacién de lo que en defini-
tiva queda protegido por una patente de invencién o modelo de utilidad y cuya
estructura es la siguiente:

1) NUmero

2) Preambulo



3) La expresion “caracterizado”, y
4) La caracterizacion.

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

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

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

- Solicitud: formulario en papel o electronico generado por el Departamento, en el
cual consta la informacién 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 3.- La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertene-
cerd 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.

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.

TITULO II

De las solicitudes y antecedentes

Articulo 4.- Toda solicitud de registro de derechos de propiedad industrial debera
presentarse en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién en formulario pre-impreso o a través del sitio de acceso
electrénico del Departamento.

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.
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Articulo 5.- Toda solicitud en formulario pre-impreso se presentara en duplicado
ante el Departamento por intermedio de su Oficina de Partes. En cada solicitud de-
beréd quedar claramente establecido el dia en que se presenté.

Estas solicitudes seran timbradas en estricto orden de ingreso y se les asignara un nu-
mero correlativo que individualizara la solicitud durante el resto del procedimiento.

Las solicitudes transmitidas electrénicamente que sean recibidas por el Departamen-
to 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 numero 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 electrénicamente que sean recibidas por el Departamen-
to entre las 14:00:01 horas PM. y las 24:00:00 horas P.M., tendran como fecha de
ingreso la del dia de la recepcién electrénica. En este caso, el Nimero de Ingreso de
las solicitudes se asignara en forma correlativa de acuerdo a la hora de recepcion, a
partir del Ultimo numero asignado a las solicitudes recibidas electrénicamente entre
las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas PM., del dia de la recepcion.

El Departamento informara electrénicamente al solicitante de la recepcién, fecha y
numero correlativo que se asignd a la solicitud electrénica.

Articulo 6.- A toda solicitud deberan acompanarse los demas antecedentes que la
Ley y este reglamento establecen en cada caso.

Articulo 7.- El solicitante debera indicar en la solicitud el nimero, fecha y lugar de
otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera pre-
sentado sobre el mismo objeto cuya proteccion solicita en Chile. A requerimiento
del Departamento, cuando legalmente corresponda, deberd presentar los informes
o fallos que se emitan en el extranjero con relacion al derecho cuya proteccién se
solicita en Chile, debidamente traducidos al espafiol.

Articulo 8.- Una copia de la solicitud debidamente timbrada con indicacién de fecha
y nUmero correlativo sera entregada al solicitante. En el caso de solicitudes electréni-
cas se estard a lo dispuesto en el articulo 5 del presente reglamento.

Articulo 9.- Toda solicitud para el registro de marcas comerciales contendra las si-
guientes menciones:

a) Nombre completo o razédn social, R.U.T., y domicilio del interesado e igual
informacién sobre su apoderado o representante si lo hubiere;

b) Especificacion clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en
idioma extranjero conocido, deberan presentarse conlatraduccién alespafiol;




€) Enumeracién de los productos y/o servicios que llevaran la marcay la(s) clase(s)
del Clasificador Internacional para las cuales se solicita proteccién. 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 deberd acompanarse:

a)

f)

Para el registro de una etiqueta, seis disefos de ella en papel, de un tamafo mi-
nimo 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 electronico, deberd 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 eti-
gueta, se haran conforme a la impresion que resulte del soporte electronico, que
se tendra como el signo solicitado para todos los efectos.

Para el registro de un nombre propio, se adjuntaran los documentos que acredi-
ten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el con-
sentimiento de que habla la letra c) del articulo 20 de la Ley. En el caso de solici-
tarse el registro de un nombre de fantasia que no corresponda a persona natural
o juridica alguna, deberd acompafarse una declaracion jurada en tal sentido.

Cuando se tratare de apoderados o representantes, un poder otorgado de con-
formidad al articulo 15 de la Ley.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, documentos en que
conste la personeria de su representante, si éste fuere distinto del sefialado en la
letra anterior.

En el caso de marcas sonoras, se deberd acompanar una representacion grafica
y un registro sonoro, en base a requerimientos y estandares compatibles con los
sistemas correspondientes del Departamento.

Comprobante del pago de los derechos.

Articulo 11.- Toda solicitud de patente de invencién o modelo de utilidad 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 | o hubiere.

b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio.
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c) Titulo del invento.

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

e) Declaracion formal de novedad, propiedad y utilidad de la invencién, segin
el articulo 44 de la Ley

f) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratare de apoderados
o representantes, seacompafara un poder otorgado en conformidad al ar-
ticulo 15 de la Ley.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, se deben acompafar docu-
mentos en que conste la personerfa de su representante.

Si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompafar una cesion de derechos
debidamente legalizada.

Ademas, el solicitante debera acompafar en el momento de la presentaciéon com-
probante del pago de los derechos y los documentos a que se refieren los articulos
43 y 58 de la Ley, segun se trate de una patente de invencién o modelo de utilidad,
respectivamente. Los documentos deberan ser presentados en idioma espafol.

Articulo 12.- Toda solicitud de dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o
topografia de circuitos integrados, 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) Nombre completo, nacionalidad y domicilio del creador.

) Titulo.

d) Declaracién 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 acompafara un poder otor-
gado en conformidad al articulo 15 de la Ley.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, se deben acompafar docu-
mentos en que conste la personerfa de su representante.

Si el solicitante es diferente del creador, debera acompanarse una cesiéon de derechos
debidamente legalizada.

Ademas el solicitante debera acompafar en el momento de la presentaciéon compro-
bante del pago de los derechos, y los documentos a que se refieren los articulos 64 y
80 de la Ley, segun 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 denominacién de origen
contendra las siguientes menciones:

a) Nombre, domicilio, R.U.T, si procediera y actividad del solicitante, relaciona-
da con la indicacion o denominacion pedida y de su apoderado o represen-
tante, si lo hubiere.

b) La indicacién geografica o denominacion de origen.

) Indicacién del pais de origen de la indicacion geografica o denominacion de
origen.

d) El &rea geografica de produccién, extraccion, transformacion o elaboracién
del producto que se distinguira con la indicacién o denominacion, delimitan-
dola a los caracteres geogréficos y la divisién politico-administrativa del pafs.

e) La descripcion detallada del producto o los productos que distinguira laindi-
cacién o denominacién 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.

g) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratare de apoderados
o representantes, se acompafnard un poder otorgado en conformidad al
articulo 15 de la Ley.

Ademads 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 geogréfico.

b) Un proyecto de reglamento especifico de uso y control de la indicacién o
denominacién solicitada.

¢) Un plano deslindado con coordenadas UTM (Universal Transversal de Mer-
cator), de la zona geogréfica especifica donde se produce la Indicacion
Geogréafica o Denominacion de Origen, cuya proteccion se solicita.

d) Cuando se trate de una indicacion geogréfica o denominacién de origen
extranjera, documentos que justifiquen la existencia y el origen de la mis-
ma; salvo cuando hayan sido previamente reconocidas por Tratados Inter-
nacionales ratificados por Chile.

e) Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, documentos en
gue conste la personeria de su representante.

f) Comprobante del pago de los derechos.
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Toda la documentacién se deberd acompanar en respaldo digital en base a reque-
rimientos y estandares compatibles con los sistemas correspondientes del Departa-
mento. Los documentos deberan ser presentados en idioma espafol.

Articulo 14.- La publicacién a que se refiere el articulo 4 de la Ley deberd requerir-
se 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 invencion, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales,
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados e indicaciones geografi-
cas y denominaciones de origen.

Las publicaciones deberan contener al menos:

En el caso de las Marcas comerciales, el numero de solicitud, nombre completo o
razén social del solicitante, marca solicitada y etiqueta, en su caso, e indicacion de
la cobertura solicitada.

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

Tratandose de indicaciones geograficas o denominaciones de origen, el niumero de
solicitud, nombre completo o razén social del solicitante, designacién de la indica-
cion geografica o denominacion de origen, la descripcion del producto o productos
que distinguird y la delimitacién geografica en la cual se aplicara, con indicacion de
las coordenadas UTM ( Universal Transversal de Mercator ) sobre las cuales se pre-
tende la proteccion.

La solicitud de marca, indicacién geogréfica o denominacién de origen, cuyo extrac-
to no se publicare dentro del plazo sefalado en este articulo, se tendra por no pre-
sentada. En iguales circunstancias, tratandose de patentes de invencién, modelos de
utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o topografias de circui-
tos integrados, la solicitud se tendra por abandonada procediéndose a su archivo.

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

En el caso de los errores de publicacion, que sean sustanciales, deberd procederse
a una nueva publicacion dentro del plazo de 10 dfas, contado desde la fecha de la
resolucién que asf lo ordene. Las diferencias de colores o pequefas distorsiones de
forma que puedan producirse normalmente en el proceso de publicacién, no afec-
taran la validez de aquella.
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TITULO III

Del procedimiento comun para la obtencién del derecho

Articulo 15.- Toda solicitud de un derecho de propiedad industrial se presentara en
idioma espanol. El Departamento formara un expediente que contendré las presen-
taciones, documentos, gestiones y antecedentes que digan relacién con el procedi-
miento de otorgamiento, incluidas las etapas de apelacion, si las hubiere, y que se
cerrara con la decision firme del Departamento.

Articulo 16.- Las solicitudes podran ser presentadas a nombre de una o mas perso-
nas. En este segundo caso, se designara un mandatario o apoderado comun.

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

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,
64y 80 de la Ley y articulos 11y 12 de este reglamento, segun corresponda.

Se evacuara un informe del examen preliminar en el que se indicara el tipo de soli-
citud de que se trate (patente de invencion, modelo de utilidad, dibujo o disefio in-
dustrial y esquema de trazado o topografia de circuitos integrados), una clasificaciéon
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 cual es el o los dibujos méas representa-
tivos de la invencion, modelo de utilidad, dibujo y disefio industrial, esquemas de
trazados o topografias de circuitos integrados, a fin que una imagen de éstos sea
incluida en la publicacion a que se refiere el articulo 14 de este reglamento. Para tal
efecto, la resolucién respectiva sefalara detalladamente cudl es el o los dibujos que
se publicarén y ordenara la captacién de éstos en soporte digital cuando no existan
en este medio, en base a requerimientos y estandares compatibles con los sistemas
correspondientes del Departamento.

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.

Articulo 19.- Estando firme la resoluciéon que otorga un derecho de propiedad in-
dustrial 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
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Registro y podra extenderse el titulo respectivo. Este titulo debera estar firmado por
el Jefe del Departamento y por el Conservador respectivo, segun el tipo de derecho
de que se trate.

Articulo 20.- En caso que dos o mas solicitudes de derechos de propiedad industrial
interfieran entre sf, tendra prioridad la solicitud que haya ingresado primero al De-
partamento, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Jefe del Departa-
mento, se determine quién es el verdadero creador.

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, acompafnando una declaracién jurada de carecer de medios econémicos
y los deméas documentos necesarios para acreditar esta circunstancia, tales como,
informe social y certificados de renta.

Si el solicitante no consigue acreditar su carencia de medios econdmicos, el Depar-
tamento 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 anos 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 efectue el pago dentro de los plazos previstos precedentemente.

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

Articulo 22.- La resolucién que autoriza la inscripcion de cualquier derecho de Pro-
piedad Industrial, se notificara por carta certificada, sin perjuicio de su inclusién en
el estado diario.

La carta podra consistir en una tarjeta o documento emitido por medios automatiza-
dos, donde debera constar al menos:

a
b
¢) El nombre y direccion del solicitante o de su representante.

) El'hecho de haberse dictado por el Departamento una resolucion y su fecha.
) El niUmero de solicitud.
d) La direccion electronica donde puede consultar el estado de la solicitud. La

imposibilidad de acceder a esta direccién o la ausencia de la informacién
pertinente en ella, no afectaré la validez de la notificacion.




La carta sera enviada a la direccion que figure en la solicitud o caratula del expedien-
te 0 en la base de datos computacionales en el momento de su emisién, segun se
confeccione manual o automatizadamente. En el evento de producirse un cambio
de domicilio, sera responsabilidad del solicitante hacerlo presente por escrito al De-
partamento y solicitar la correccién de la direccién en la base de datos, caratula o
solicitud, respectivas.

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 representacion gréfica 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 indus-
trial para el cual se vayan a utilizar.

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.

Tratandose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberan 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 publicacion.

Si en el examen del Conservador se detectare algun error u omisién, 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 sefialado, 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 correccién, 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 justifi-
guen un rechazo de oficio.
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De estas observaciones se dara traslado al solicitante conjuntamente con las oposicio-
nes que se hubieren presentado, por el término de 30 dias, vencido este plazo, se haya
0 no evacuado el traslado, el Jefe del Departamento pronunciara la resolucién final
aceptando o rechazando la marca, recibiendo la causa a prueba o citando a oir sen-
tencia, segun 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.

Articulo 25.- Las marcas figurativas, sean etiquetas o mixtas, deberan producirse en
un disefo en papel con los colores exactos que se desea registrar.

En caso que la marca figurativa se presente en soporte electrénico, ello debera ha-
cerse de acuerdo con los requerimientos y estandares a que se refiere el articulo 10
de este reglamento.

Articulo 26.- Tratdndose de marcas de servicios, no bastara con sefialar la clase, sino
que deberd 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 estableci-
mientos industriales tendran validez para todo el territorio de la Republica.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales serviran sélo para
la regién 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 solici-
tud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una
inscripcién 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.
Ademads, podra solicitarlos cuando, para un mejor conocimiento del asunto estime
relevante esa informacion, en atencion a los conocimientos técnicos que esos orga-
nismos 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 protecciéon, concurriendo los demds requisitos
legales y reglamentarios.
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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.

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 renovacion de una marca se podré presentar hasta den-
tro de los 30 dias siguientes a la expiracion de su plazo de vigencia.

El registro renovado tendra vigencia desde la fecha de vencimiento de la marca ob-
jeto de la solicitud de renovacién.

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

TITULOV

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.

Articulo 34.- En caso que la solicitud sea presentada en formulario pre-impreso,
deberd ingresarse en papel, resistente, blanco, no brillante con dimensiones “A4”
(29,7 cms. por 21,0 cms.) o bien, en tamafio oficio (32,6 cms. por 21,6 cms). Una vez
escogido el tamano éste deberd mantenerse durante toda la tramitacion.

Seran dactilografiadas en tinta de color negro, indeleble, ocupando un solo lado de
la hoja, sin enmiendas, raspaduras o entrelineas. La documentacién 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.

Articulo 35.- Las unidades deberdn expresarse en sistema métrico decimal y grados
Celsius.

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

Los simbolos, terminologfa o unidades utilizadas en las férmulas que se acompafen
en cualquier memoria descriptiva, comprenderan sélo aquellos que sean convencio-
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nalmente aceptados en la respectiva ciencia o arte y deberan ser utilizados uniforme-
mente en toda la presentacion.

Articulo 36.- Toda invencién debera tener un titulo determinado inicialmente por
el solicitante, el que deberd 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.

En ningln caso se admitirdn 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 exami-
nador, podra proponer al Jefe del Departamento un nuevo titulo para la invencién
gue cumpla mas exactamente con los requisitos establecidos en el inciso primero de
este articulo.

Articulo 37.- El solicitante que reclame haber efectuado divulgaciones de aquellas
a que alude el articulo 42 de la Ley, deberd acompanar a su solicitud de patente
los documentos que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones
sefaladas en dicho articulo.

Articulo 38.- El resumen tendra un maximo de 1.600 caracteres y contendra una
sintesis de la invencion y una indicacion del campo técnico o sectores industriales en
los cuales ésta tiene aplicacion. Se presentara en un formato ficha que el Departa-
mento pondra a disposiciéon del publico.

El resumen deberad permitir la comprension esencial del problema técnico que se
resuelve, de su solucién y aplicacion, pudiendo ademas incluir una figura represen-
tativa de la invencion.

Articulo 39.- La memoria descriptiva del invento se debera presentar en texto for-
mando cuerpo aparte e incluira una descripcion de lo conocido en la materia, una
descripcién de los dibujos (si los hay), una descripcion de la invencion y un ejemplo
de aplicacién, cuando corresponda.

La descripcion de lo conocido en la materia comenzara introduciendo el campo de
aplicacion preferente de la invencion, 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 tecnolé-
gico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripcién de la invencion es una explicacién detallada y clara de la invencion en
referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser
lo suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el
sector industrial al que se refiere pueda “reproducir la invencion”.
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Cuando la invencién comprenda un material biolégico vivo, incluyendo virus, o su
procedimiento de obtencién, de tal manera que la invencién no pueda ser reproduci-
da 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 institucion y nimero de registro respectivo.

El ejemplo de aplicacion de la invencién consistird en una exposicion detallada de, a
lo menos, un modo de realizaciéon de la invencion y podra apoyarse o ilustrarse con
ayuda de los dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible
la invencion.

Articulo 40.- Una solicitud solo podra referirse a una invencion. Podré referirse también
a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invencion, es decir, rela-
cionadas de tal manera que entre s conformen un Unico concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de
invencion no sera causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta cir-
cunstancia, y a peticion del titular, el Jefe del Departamento debera proceder a la
divisién 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 notificara al
titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a extender los nuevos
titulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Solo se puede proteger una sola solucion basica a un problema de la técnica en una
misma solicitud por lo que es necesario que cada una de las cldusulas converjan a la
0 a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, siempre que
éstas tengan unidad de invencion.

Articulo 41.- Las reivindicaciones definirdn la materia que serad objeto de la pro-
teccion y deberan estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistiran exclu-
sivamente en una descripcion de los medios precisos que conducen a un resultado
novedoso. Estaran precedidas por un ndmero arabigo y seran 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 ab-
solutamente necesario, circunstancias que seran calificadas en el respectivo peritaje
de la invencion. Con todo, en las reivindicaciones se podran incluir las referencias
numeéricas que se mencionen en los dibujos que acomparien a la solicitud.

Articulo 42.- El pliego de reivindicaciones se presentara en texto formando cuerpo
aparte y debera contener una primera clausula independiente que designe el objeto
de la invencion y sus caracteristicas principales que podran ser detalladas en las si-
guientes reivindicaciones.
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Las reivindicaciones estaran estructuradas por un nimero arabigo, un predmbulo, la
expresion “caracterizado” y la caracterizacion de que se trata.

No se aceptaran dentro de las reivindicaciones, frases del tipo “segun los dibujos acom-
panados”, “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 indicacion del problema técnico que pretende solucionar; esta parte de
la clausula debe incluir los elementos comunes que posea el invento con el estado de
la técnica, por lo tanto no debe contener elementos novedosos.

Al preambulo le seguiréd la caracterizacion de la reivindicacion enlazada por la expre-
sién “caracterizado”. Esta Ultima debera estar siempre presente en cada una de las
cladusulas, teniendo por objeto separar el preambulo de la caracterizacion para poder
distinguirlos y deberd estar destacada en negrilla o escrita con letras mayusculas,
para facilitar su localizacién en la etapa de recepcion.

La caracterizacién es la parte medular de una cladusula por cuanto define los elemen-
tos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que se constituyen en el aporte técnico
que relne 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 invencion 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 Depar-
tamento. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirdn para interpretar
las reivindicaciones.

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

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

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

Una reivindicacién dependiente multiple puede servir de base para una nueva reivin-
dicacién dependiente.

Articulo 45.- El solicitante o su representante especialmente facultado para tal efec-
to, podra renunciar a una o mas de las reivindicaciones contenidas en su solicitud o
bien modificarlas en la forma senalada por el Departamento.

Articulo 46.- Se entendera por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los
graficos. La presentacion podra contener alguna de estas categorias, en cuyo caso,
deberan realizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color exclusiva-
mente 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 reduccién con definicién de detalles, pudiendo contener una
0 mas figuras, debiendo éstas enumerarse en forma correlativa.

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 referen-
cia; 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 pardmetros y unidades en la memoria descriptiva.
Cuando se haga necesario distinguir diferentes tramos de curvas del grafico, debe-
ran sefalarse mediante referencias numéricas, las que deberan ser descritas en la
memoria descriptiva.

Articulo 48.- Los dibujos se realizaran en papel conforme a lo establecido en el arti-
culo 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 proporciéon y escala
entre sus distintos elementos, partes y piezas.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se presenten los dibujos en soporte electro-
nico, ello debera hacerse en base a requerimientos y estandares compatibles con los
sistemas correspondientes del Departamento.
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Articulo 49.- El solicitante podra, hasta antes de emitido el informe pericial respec-
tivo, modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliacién del campo
de la invencién o de la divulgacion contenida en la memoria descriptiva. La prioridad
de la modificacion sera la de la solicitud.

Del mismo modo, el solicitante podra dividir su solicitud hasta antes de emitido el in-
forme 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 de-
terminar la modificacién o division de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta
plantea dos o mas soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas
soluciones estar sustentadas independientemente una de otra.

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

En todos los casos la divisién de una solicitud dara origen a una o mas nuevas solicitu-
des, segun corresponda, las que conservaran la prioridad local de la solicitud original.

Articulo 51.- Las patentes de invencién se concederan por un periodo no renovable
de 20 anos, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud.

TITULO VI
De los modelos de utilidad

Articulo 52.- Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invencién seran
aplicables, en lo pertinente, a los modelos de utilidad.

Toda solicitud de modelo de utilidad debera ser acompafiada por los documentos
sefalados en el articulo 58 de la Ley.

TITULO VII
De los dibujos y disefios industriales

Articulo 53.- Toda Solicitud de dibujo o disefo industrial debera ser acompanada
por los documentos sefialados en el articulo 64 de la Ley.

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




Articulo 54.- La memoria descriptiva se estructurara presentando una introduccién,
una descripcién de los dibujos y una descripcién de la geometria, segun proceda.

En la descripcion de los dibujos se deberd asociar el numero de cada figura con su
significado general, sin entrar en detalles de geometrfa, debiendo indicar el tipo de
vista que se presenta.

En los disefios industriales se indicara en la introduccion el objeto industrial de que
se trata y la aplicacion de preferencia.

En la descripcion del disefio se debera indicar detalladamente las caracteristicas
geométricas del disefio haciendo mencién de las proporciones o dimensiones rela-
tivas, sin expresion de unidades particulares, para cada uno de los elementos que
configuran el disefio, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con
la sola lectura de esta descripcion.

Articulo 55.- Los dibujos del disefo deberan contener, a lo menos, una vista en
planta superior, una vista en elevaciéon, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo
exigirse otras vistas, segun la complejidad del disefio.

En el caso de los dibujos industriales, sera suficiente con la representacion en un
plano de la reproduccién del dibujo que se pretende proteger.

Como complemento podran acompanarse 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 presentacion de un prototipo o maqueta en los
€asos que estime conveniente.

Articulo 56.-Dibujosy disefios industriales formaran registrosindependientes, entre si.

Articulo 57.- Para los efectos de determinar la novedad de dibujos y disefios indus-
triales, 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, sera la
de presentacion 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, deberd hacerlo junto a la presentacion de la solicitud, acompanando un
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escrito en el cual sefialara cuales son y en qué consistieron las publicaciones, adjun-
tando al escrito la documentacién correspondiente, que esté disponible al momento
de la presentacion.

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,
deberd ser invocado al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejara
constancia especial, con indicacion del numero, fecha y pais en que se ha presentado
la solicitud cuya prioridad se invoca.

Se acompafard, ademas, el respectivo certificado de prioridad emitido por la autori-
dad competente del pais de origen de la prioridad.

Esta certificacion debera presentarse dentro del plazo de 90 dias contados desde la
fecha de presentaciéon en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducida al
espanol, si fuere el caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo,
no sera considerada en el expediente.

Articulo 61.- La prioridad sélo podra reivindicarse dentro de los plazos que establez-
ca la ley o el tratado internacional ratificado por Chile que autorice a invocarla.

Articulo 62.- Cualquier derecho de propiedad industrial se podrd constituir, ain
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 de-
recho 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 proteccion y el derecho que se le ha conferido.

La proteccion se extenderd hasta las 24 horas del mismo dia en que expira el registro,
sin perjuicio de la renovacion en el caso de las marcas comerciales.




TITULO X

De las cesiones y anotaciones

Articulo 64.- Toda cesion de un derecho de propiedad industrial asi como cualquier
gravamen constituido sobre él o licencia otorgada a un tercero, se efectuaran por el
instrumento que corresponda, el que se anotara al margen de la inscripcién, produ-
ciendo sus efectos con respecto a terceros solo 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 inscrip-
cion al margen del registro, debiendo acompanarse para ello la respectiva posesion
efectiva, previa aceptacion y pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no
producira efectos con respecto a terceros.

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 relacion de
cobertura de los registros divididos. El registro original sera dividido e inscrito bajo la
numeracion correlativa que corresponda, pero conservara la prioridad y antigliedad
del registro original para todos los efectos.

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

Articulo 66.- Decretada una medida precautoria se anotara en el registro respectivo,
teniendo por antecedente, copia de la resolucién que concedio la medida.

TITULO XI

De los libros y registros que llevari 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:

a
b
¢) Nombre, titulo o materia del derecho protegido, segun proceda.

) NUmero correlativo para cada derecho protegido.

) Nombre completo o razén social, domicilioy R.U.T,, si procediere, del titular.
d) Fecha de presentacién de la solicitud y de otorgamiento del derecho.

e) Anotaciones

Articulo 68.- Las certificaciones que deba emitir el Departamento con relacion a
la vigencia, inscripcion, gravdmenes, transferencias y otros actos de cada derecho,
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se efectuaran sobre la base de lo que conste en los registros respectivos, pudiendo
extenderse por medios electrénicos.

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

Articulo 69.- E| Departamento podra llevar una o méas copias de estos registros por
medio de archivos computacionales u otros, debidamente actualizados, los que de-
beran ser copia del registro original.

Los registros estaran a disposicion 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 modifica-
das 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 integra-
dos debera ser acompafada de los documentos sefialados en el articulo 80 de la Ley.

El prototipo o maqueta debera permitir la identificacion y representacién gréfica
de la topografia, de manera que revele la estructura tridimensional por dibujos, fo-
tografias o por ambos. Las fotografias deberdn presentarse impresas o en forma
electrénica, en base a requerimientos y estandares compatibles con los sistemas y
requerimientos del Departamento.

La estructura que debe ser revelada corresponde a:

a) Los esquemas para la fabricacion del producto.
b) Las mascaras o parte de las mascaras para la fabricacion del producto.
) Las capas del producto.




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

Articulo 73.- La duracion de la proteccion de los esquemas de trazados o topogra-
fias de circuitos integrados se contara desde la fecha de presentacion de la solicitud
de registro o de la primera explotacion comercial en cualquier parte del mundo. Para
estos efectos, el informe pericial deberad declarar expresamente si ha identificado
algln documento que dé fe cierta de esta fecha, o de la fecha de la solicitud de
registro mas antigua en el extranjero, la que serd tomada como fecha de la explota-
cion comercial a falta de aquella. De no existir ninguna de estas fechas, el plazo se
contard desde la fecha que declare el solicitante conforme al articulo 81 de la Ley. En
ningun caso el plazo de duracién de la proteccion podra contarse desde una fecha
posterior a aquella de la presentacion de la solicitud.

TITULO X1V

Indicaciones geogréficas y denominaciones de origen

Articulo 74.- En cuanto corresponda, las normas de los Titulos | y Il de la Ley y las
disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, seran aplicables a
los procedimientos de examen, publicacién, registro y nulidad de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen.

Todas las disposiciones relativas a marcas comerciales seran aplicables a las indicacio-
nes geograficas y denominaciones de origen, en lo pertinente.

Articulo 75.- El registro de Indicaciones Geogréaficas 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, Unicamente puede referirse a la forma y condiciones de produc-
cion de los bienes que usaran la indicacion geogréfica o denominacién de origen.

Articulo 77.- El registro de indicaciones geogréficas 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 serd necesario que forme parte del registro, en cuyo caso debera sefalar
el lugar publico donde se encuentra accesible a los interesados. Se cumplird con este
requisito, ya sea que esté disponible en formato fisico o electronico.

Articulo 78.- En el caso de indicaciones geograficas o denominaciones de origen ex-
tranjeras, se podran registrar en Chile cualquiera sea la denominacién o la proteccion
que tengan en su pais de origen, con tal que se ajusten claramente a las definiciones
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establecidas en el articulo 92 y cumplan con los demas requisitos establecidos en la
Ley, en su caso.

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

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.

Los peritos a que alude el inciso anterior deberén estar debidamente incluidos en un
registro especial que al efecto llevara el Departamento, el que debera actualizarse
periédicamente, de acuerdo a la naturaleza de los requerimientos de las distintas
solicitudes de derechos. La inscripcion y eliminacion de los peritos de la lista que
llevara el Departamento, que serd 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 seran de cargo del solicitante. El arancel
de dichos exdmenes serd fijado periédicamente, mediante resolucion del Jefe del
Departamento. Los solicitantes tendran un plazo de 60 dias, segun el articulo 8 de
la Ley, para acreditar en el 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 téc-
nica 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 dreas del conocimiento. Para tal efecto, el solicitante deberd pagar los aran-
celes 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 Depar-
tamento de Propiedad Industrial, manteniendo una asignacién equitativa y equiva-
lente entre los peritos y teniendo en cuenta la especialidad de cada uno de ellos.

Articulo 81.- La aceptacion del cargo de perito deberd constar en el expediente
respectivo y se efectuara dentro de un plazo no superior a 20 dias desde su nombra-
miento. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entenderéd que rechaza el cargo y
el Jefe del Departamento procedera a la designacion de otra persona quien gozara
del mismo plazo para su aceptaciéon o rechazo.

La no aceptacion del cargo debera ser fundada.
Articulo 82.- La labor del Perito consistira en lo siguiente:

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.

) 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 deberad contener, segun la naturaleza del derecho
en examen:

a) Busqueda del estado de la técnica.

b) Andlisis de la novedad.

¢) Andlisis del nivel inventivo.

d) Andlisis de la aplicacion industrial.

e) Analisis técnico sobre la concurrencia de los demds requisitos establecidos
en la Ley y en el reglamento.

Articulo 84.- Para analizar la novedad con respecto a los dibujos o disefios industria-
les 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 directa-
mente asociada a la funciéon que va a cumplir.

b) Las diferencias efectivas en relaciéon a los elementos ornamentales, com-
parados con otros disefios u objetos industriales similares. Para estos efec-
tos los elementos ornamentales deben interpretarse como forma plastica.

) La zona de apariciéon de los elementos ornamentales, comparado con dise-
flos u objetos industriales similares.
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d) La distribucion 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 disefo solicitado es diferente.

Articulo 85.- El perito o examinador, a través del Departamento, requerira los an-
tecedentes adicionales al solicitante cuando estime que los que se acompafnaron
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 inicia-
tiva o a solicitud del interesado, podra requerir una segunda opinién técnica. Dicha
opinién se obtendra de un segundo perito, de una comision integrada por los peritos
del drea 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 anali-
zar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha manteni-
do una uniformidad de criterio con el Departamento.

Los informes periciales seran considerados como un antecedente para la resolucién
del Jefe del Departamento.

Articulo 88.- El perito o examinador debera realizar una busqueda del estado de la téc-
nica, para lo cual se podran utilizar medios nacionales o internacionales disponibles.

Para facilitar dicha tarea, el Departamento contara con un banco de datos conforma-
do 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 examinado-
res hagan a centros de investigacion, universidades o empresas que puedan aportar
informacion técnica sobre la materia solicitada.

En casos especiales se podra efectuar una busqueda 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 busqueda 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, podré ampliarse el
plazo para evacuar el informe, de acuerdo a lo establecido en el articulo 7° de la Ley.
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Articulo 89.- E| Jefe del Departamento hard un llamado publico, mediante una
publicacion en el Diario Oficial, para confeccionar la lista de los peritos que seran
inscritos para realizar el examen técnico de las solicitudes de patentes de invencién,
modelos de utilidad, dibujos y disefos industriales, esquemas de trazado o topogra-
fias de circuitos integrados. En dicha lista seran incorporadas todas las personas que
a juicio del Jefe del Departamento sean técnicamente idéneas para efectuar dichos
examenes, en las distintas areas que se requieran.

Las normas sefialadas en este titulo no se aplicaran a los peritajes distintos de aque-
llos referidos en el articulo 8° de la Ley.

TITULO XVI

Disposiciones finales

Articulo 90.- Las érdenes 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
electronicos, debiendo acreditarse el hecho del pago, ya sea material o electréni-
camente.
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ANEXO N°3
Ley N° 17.336
Propiedad Intelectual

Chile. Ministerio de Educacion Publica.
Publicada el 2 de octubre de 1970.
Ultima modificacion, 31 de enero de 2004.

PROYECTO DE LEY:
TITULO I

Derecho de autor

CAPITULO I

Naturaleza y objeto de la proteccién. Definiciones

Articulo 1.- La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la crea-
cion de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios
literarios, artisticos y cientificos, cualquiera que sea su forma de expresion, y los
derechos conexos que ella determina.

El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el
aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.

Articulo 2.- La presente ley ampara los derechos de todos los autores, artistas intér-
pretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusion chi-
lenos y de los extranjeros domiciliados en Chile. Los derechos de los autores, artistas
intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusion
extranjeros no domiciliados en el pais gozaran de la proteccion que les sea reconoci-
da por las convenciones internacionales que Chile suscriba y ratifique.

Para los efectos de esta ley, los autores apétridas o de nacionalidad indeterminada
seran considerados como nacionales del pais donde tengan establecido su domicilio.

Articulo 3.- Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley:

1. Los libros, folletos, articulos y escritos, cualesquiera que sean su forma y natura-
leza, incluidas las enciclopedias, guias, diccionarios, antologias y compilaciones
de toda clase;
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Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma
naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas;

Las obras dramaticas, dramatico-musicales y teatrales en general, asi como las co-
reograficasylaspantomimicas, cuyodesarrolloseafijadoporescritooenotraforma;

Las composiciones musicales, con o sin texto;

Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera produccion literaria, las
obras originalmente producidas por la radio o la televisién, asi como los libretos
y guiones correspondientes;

Los periédicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza;
Las fotografias, los grabados vy las litografias;
Las obras cinematogréficas;

Los proyectos, bocetos y maquetas arquitecténicas y los sistemas de elaboracion
de mapas;

.Las esferas geogréficas o armilares, asi como los trabajos plasticos relativos a

la geografia, topografia o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales
audiovisuales;

. Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares;

. Las esculturas y obras de las artes figurativas analogas, aunque estén aplicadas a

la industria, siempre que su valor artistico pueda ser considerado con separacién
del caracter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas.

. Los bocetos escenograficos y las respectivas escenografias cuando su autor sea

el bocetista;

Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido au-
torizadas por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al patrimonio
cultural comun;

. Los videogramas y diaporamas, y

16.

Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresion,
como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentacion prepara-
toria, su descripcion técnica y manuales de uso.

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por maquina
o en otra forma, que por razones de la seleccion o disposicion de sus contenidos,
constituyan creaciones de caracter intelectual. Esta proteccién no abarca los datos
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0 materiales en si mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor
que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilacion;

18. Los dibujos o modelos textiles.

Articulo 4.- El titulo de la obra forma parte de ellas y debera ser siempre menciona-
do junto con el nombre del autor, cuando aquélla sea utilizada publicamente.

No podra utilizarse el titulo de una obra u otro que pueda manifiestamente inducir a
engano o confusion, para individualizar otra del mismo género.

Articulo 5.- Para los efectos de la presente ley, se entendera por:

a) Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural;

b) Obra en colaboracién: la que sea producida, conjuntamente, por dos 0 mas
personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados;

¢) Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa
y bajo la orientacién de una persona natural o juridica que la coordine,
divulgue y publique bajo su nombre;

d) Obra anonima: aquella en que no se menciona el nombre del autor, por
voluntad del mismo, o por ser éste ignorado;

Obra seuddnima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudénimo que
no lo identifica, entendiéndose como tal, el que no haya sido inscrito con-
forme a lo dispuesto en el articulo 8°;

o

f) Obra inédita: aquella que no haya sido dada a conocer al publico;

g) Obra péstuma: aquella que haya sido dada a la publicidad sélo después de
la muerte de su autor;

=
=

Obra originaria: aquella que es primigénitamente creada;

i) Obra derivada: aquella que resulte de la adaptacién, traduccién u otra
transformacién de una obra originaria, siempre que constituya una creacion
auténoma;

j) artista, intérprete o ejecutante: el actor, locutor, narrador, declamador, can-
tante, bailarin, musico o cualquiera otra persona gue interprete o ejecute
una obra literaria o artistica o expresiones del folklore;

k) productor de fonogramas significa la persona natural o juridica que toma la
iniciativa y tiene la responsabilidad econémica de la primera fijacién de los
sonidos de una ejecucién o interpretacién u otros sonidos o las representa-
ciones de sonidos;

[) Organismo de radiodifusién: la empresa de radio o de television que trans-
mite programas al publico;
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m) Fonograma: toda fijacién exclusivamente sonora de los sonidos de una eje-
cucion o de otros sonidos.

Copia de fonograma: el soporte que contiene sonidos tomados directa o
indirectamente de un fonograma, y que incorpora la totalidad o una parte
substancial de los sonidos fijados en él;

m) bis Radiodifusion. Para los efectos de los derechos de los artistas intérpre-
tes y productores de fonogramas, significa la transmision inaldmbrica de
sonidos o de imagenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para
su recepcion por el publico; dicha transmisién por satélite también es una
“radiodifusion”; la transmision de sefales codificadas serd radiodifusion”
cuando los medios de descodificacién sean ofrecidos al publico por el orga-
nismo de radiodifusién o con su consentimiento;

>
=

Emision o transmision: la difusion por medio de ondas radioeléctricas, de
sonido o de sonidos sincronizados con imagenes;

=i}
Rt

Retransmision: la emisién de la transmision de un organismo de radiodi-
fusién por otro o la que posteriormente hagan uno u otro de la misma
transmision;

o

Publicacion de una obra, interpretacion o ejecucion fijada o de un fonogra-
ma significa la oferta al publico de la obra, interpretacion o ejecucion fijada
o del fonograma, con el consentimiento del titular del derecho, siempre que
los ejemplares tangibles se ofrezcan al publico en cantidad suficiente;

p) Videograma: las fijaciones audiovisuales incorporadas en cassettes, discos u
otros soportes materiales.

Copia de videograma: el soporte que contiene imagenes y sonidos tomados
directa o indirectamente de un videograma y que incorpora la totalidad o
una parte substancial de las imagenes y sonidos fijados en él;

Distribucion: la puesta a disposicién del publico del original o copias tangi-
bles de la obra mediante su venta o de cualquier otra forma de transferen-
cia de la propiedad o posesion del original o de la copia.

o]
=

r) Planilla de ejecucion: la lista de las obras musicales ejecutadas mencionando
el titulo de la obra y el nombre o pseudénimo de su autor; cuando la ejecu-
cion se haga a partir de un fonograma, la mencién debera incluir ademas el
nombre artistico del intérprete y la marca del productor;

s) Diaporama: sistema mecénico que combina la proyeccion de una diapositi-
va con una explicacién oral, y

t) Programa computacional: conjunto de instrucciones para ser usadas directa
o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un de-
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terminado proceso o resultado, contenidas en un cassete, diskette, cinta
magnética u otro soporte material.

Copia de programa computacional: soporte material que contiene instruc-
ciones tomadas directa o indirectamente de un programa computacional y
gue incorpora la totalidad o parte sustancial de las instrucciones fijadas en él.

u) Reproduccion: la fijacion de la obra en un medio que permita su comunica-
cion y la obtencién de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio
o procedimiento.

v) Comunicacién publica: todo acto, ejecutado por cualquier medio o proce-
dimiento que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las
imagenes, actualmente conocido o que se conozca en el futuro, por el cual
una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener
acceso a la obra sin distribuciéon previa de ejemplares a cada una de ellas,
incluyendo la puesta a disposicion de la obra al publico, de forma tal que los
miembros del publico puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento
que cada uno de ellos elija.

w) Transformacion: todo acto de modificacion de la obra, comprendida su tra-
duccion, adaptacion y cualquier otra variacién en su forma de la que se
derive una obra diferente.

X) Fijacién significa la incorporacion de sonidos, o la representacion de éstos,
a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante
un dispositivo.

CAPITULO II
Sujetos del derecho

Articulo 6.- Solo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la divul-
gacion parcial o total de la obra.

Articulo 7.- Es titular original del derecho el autor de la obra. Es titular secundario
del derecho el que la adquiera del autor a cualquier titulo.

Articulo 8.- Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien apa-
rezca como tal al divulgarse aquélla, mediante indicacién de su nombre, seudénimo,
firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquél a quien, segun la respectiva
inscripcion, pertenezca el ejemplar que se registra.

Tratandose de programas computacionales, seran titulares del derecho de autor res-
pectivo las personas naturales o juridicas cuyos dependientes, en el desempeno de
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sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulaciéon escrita en con-
trario.

Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero
para ser comercializados por su cuenta y riesgo, se reputaran cedidos a éste los de-
rechos de su autor, salvo estipulacion escrita en contrario.

Articulo 9.- Es sujeto del derecho de autor de la obra derivada, quien hace la adap-
tacion, traduccién o transformacion, de la obra originaria protegida con autorizacion
del titular original. En la publicacion de la obra derivada debera figurar el nombre o
seudoénimo del autor original.

Cuando la obra original pertenezca al patrimonio cultural comun, el adaptador, tra-
ductor o transformador gozaré de todos los derechos que esta ley otorga sobre su
version; pero no podra oponerse a que otros utilicen la misma obra originaria para
producir versiones diferentes.

CAPITULO III

Duracién de la proteccién

Articulo 10.- La proteccion otorgada por la presente ley dura por toda la vida del
autor y se extiende hasta por 70 afos mas, contados desde la fecha de su falleci-
miento. En caso que, al vencimiento de este plazo, existiere conyuge o hijas solteras
0 viudas o cuyo conyuge se encuentre afectado por una imposibilidad definitiva para
todo género de trabajo, este plazo se extendera hasta la fecha de fallecimiento del
ultimo de los sobrevivientes.

La proteccion establecida en el inciso anterior, tendra efecto retroactivo respecto al
cényuge v las referidas hijas del autor.

En el caso previsto en el inciso segundo del articulo 8° y siendo el empleador una per-
sona juridica, la proteccién sera de 70 afios a contar desde la primera publicacién.

Articulo 11.- Pertenecen al patrimonio cultural comun:

a) Las obras cuyo plazo de proteccién se haya extinguido;

b) La obra de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas
y las expresiones del acervo folklorico;

) Las obras cuyos titulares renunciaron a la proteccion que otorga esta ley;

d) Las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior que no estén
protegidos en la forma establecida en el articulo 2°, y
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e) Las obras que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique
un beneficiario.

Las obras del patrimonio cultural comun podran ser utilizadas por cualquiera, siem-
pre que se respete la paternidad y la integridad de la obra.

Articulo 12.- En caso de obras en colaboracién el plazo de setenta afios correra
desde la muerte del Gltimo coautor.

Sin perjuicio de los derechos del conyuge senalados en el articulo 10, si un colabo-
rador falleciere intestado sin dejar asignatarios forzosos, sus derechos acreceran los
derechos del coautor o coautores.

Articulo 13.- La proteccion de la obra anénima o seuddnima dura setenta anos, a
contar desde la primera publicacion. Si antes su autor se da a conocer se estard a lo
dispuesto en el articulo 10.

Con relacion al inciso anterior y del articulo 10, a falta de tal publicacion autorizada
dentro de un plazo de 50 afios a partir de la fecha de creacion de la obra, el plazo de pro-
teccién serad de 70 afos contados desde el final del afo civil en que fue creada la obra.

CAPITULO IV

Derecho moral

Articulo 14.- El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida las
siguientes facultades:

1. Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudoéni-
mo conocido;

2. Oponerse a toda deformacion, mutilaciéon, u otra modificacion hecha sin su ex-
preso y previo consentimiento. No se consideraran como tales los trabajos de
conservacion, reconstitucion o restauracion de las obras que hayan sufrido dafos
gue alteren o menoscaben su valor artistico;

3. Mantener la obra inédita;

4. Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del
editor o del cesionario si los hubiere, y

5. Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anénima o seudénima
mientras ésta no pertenezca al patrimonio cultural comun.

Articulo 15.- El derecho moral es transmisible por causa de muerte al cdnyuge so-
breviviente y a los sucesores abintestato del autor.
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Articulo 16.- Los derechos enumerados en los articulos precedentes son inalienables
y es nulo cualquier pacto en contrario.

CAPITULO V

Derecho patrimonial, su ejercicio y limitaciones

Parrafo 1°: Del derecho patrimonial en general

Articulo 17.- El derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facul-
tades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente,
sus derechos sobre ella y de autorizar su utilizacion por terceros.

Articulo 18.- S¢lo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente au-
torizados por él, tendran el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas:

a) Publicarla mediante su edicién, grabacién, emision radiofénica o de televi-
sién, representacion, ejecucion, lectura, recitacion, exhibicién, y, en general,
cualquier otro medio de comunicacién al publico, actualmente conocido o
que se conozca en el futuro;

O
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Reproducirla por cualquier procedimiento;

¢) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrane
una variacion, adaptacion o transformacion de la obra originaria, incluida la
traduccion, y

o
=

Ejecutarla publicamente mediante la emisién por radio o television, discos
fonogréficos, peliculas cinematogréaficas, cintas magnetofénicas u otro so-
porte material apto para ser utilizados en aparatos reproductores de sonido
y voces, con o sin imagenes, o por cualquier otro medio.

@
~

La distribucién al publico mediante venta, o cualquier otra transferencia de
propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido
objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de
conformidad con esta ley.

Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranje-

ro, agota el derecho de distribucion nacional e internacionalmente con respecto del
original o ejemplar transferido.

Articulo 19.- Nadie podra utilizar publicamente una obra del dominio privado sin
haber obtenido la autorizacion expresa del titular del derecho de autor.

La infraccion de lo dispuesto en este articulo hard incurrir al o los responsables en las
sanciones civiles y penales correspondientes.

153



Articulo 20.- Se entiende por autorizacién el permiso otorgado por el titular del
derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de
los modos y por alguno de los medios que esta ley establece.

La autorizacién deberd precisar los derechos concedidos a la persona autorizada,
sefalando el plazo de duracion, la remuneraciéon y su forma de pago, el nimero
minimo o maximo de espectaculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el
territorio de aplicacion y todas las demds cldusulas limitativas que el titular del de-
recho de autor imponga. La remuneracion que se acuerde no podra ser inferior, en
caso alguno, al porcentaje que sefale el Reglamento.

A la persona autorizada no le serdn reconocidos derechos mayores que aquellos
gue figuren en la autorizacion, salvo los inherentes a la misma segun su naturaleza.

Articulo 21.- Todo propietario, concesionario, usuario, empresario, arrendatario o
persona gque tenga en explotacion cualquier sala de espectaculos, local publico o es-
tacion radiodifusora o de television en que se representen o ejecuten obras teatrales,
cinematogréficas o piezas musicales, o fonogramas o videogramas que contengan
tales obras, de autores nacionales o extranjeros, podré obtener la autorizacion de
que tratan los articulos anteriores a través de la entidad de gestién colectiva corres-
pondiente, mediante una licencia no exclusiva; y estara obligado al pago de la remu-
neracion que en ella se determine, de acuerdo con las normas del titulo V.

En ninguin caso las autorizaciones otorgadas por dichas entidades de gestion colecti-
va podran limitar la facultad de los titulares de derechos de administrar sus obras en
forma individual respecto de utilizaciones singulares de ellas, en conformidad con lo
dispuesto en el articulo anterior.

Articulo 22.- Las autorizaciones relativas a obras literarias o musicales no confieren
el uso exclusivo de la obra, manteniendo el titular la facultad de concederlo, también
sin exclusividad, a terceros, salvo pacto en contrario.

Articulo 23.- Las facultades inherentes al derecho patrimonial y los beneficios pecu-
niarios de la obra en colaboracién, corresponden al conjunto de sus coautores.

Cualquiera de los colaboradores podra exigir la publicacién de la obra. Aquellos
gue no estén de acuerdo con que se publique, sélo podran exigir la exclusiéon de su
nombre, manteniendo sus derechos patrimoniales.

Parrafo 2°: Normas especiales

Articulo 24.- En el caso de las obras que a continuacion se sefialan regiran las nor-
mas siguientes:
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a) En antologias, crestomatias y otras compilaciones anélogas, el derecho en
la compilacién corresponde al organizador, quien esta obligado a obtener el
consentimiento de los titulares del derecho de las obras utilizadas y a pagar
la remuneracién que por ellos se convenga, salvo que se consigne expresa-
mente que tal autorizacién se concede a titulo gratuito.

b) En enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones analogas, hechas por
encargo del organizador, éste sera el titular del derecho, tanto sobre la
compilacion como sobre los aportes individuales:

) En diarios, revistas y otras publicaciones periédicas:

1. La empresa periodistica adquiere el derecho de publicar en el diario, revista o
periédico en que el o los autores presten sus servicios, los articulos, dibujos,
fotografias y demas producciones aportadas por el personal sujeto a contrato de
trabajo, reteniendo sus autores los demas derechos que esta ley ampara.

La publicaciéon de esas producciones en otros diarios, revistas o periédicos de la
misma empresa, distintos de aquél o aquéllos en que se presten los servicios,
dara derecho a sus autores al pago adicional del honorario que sefiale el Arancel
del Colegio de Periodistas de Chile. Si la publicacién se hace por una empresa
periodistica distinta de la empleadora, aquélla debera pagar al autor o autores el
honorario que establezca el mencionado Arancel.

El derecho a las remuneraciones establecidas en el inciso anterior prescribe en
el plazo de un afo contado desde la respectiva publicacion de las producciones;
pero se suspende en favor del autor o autores, respecto de la empresa periodis-
tica empleadora, mientras esté vigente el contrato de trabajo.

2. Tratandose de producciones encomendadas por un medio de difusiéon a personas
no sujetas a contrato de trabajo, aquél tendré el derecho exclusivo para su publi-
cacion en la primera edicion que se efecte después de la entrega, a menos que
hubiere sido encargada expresamente para una edicién posterior. Transcurrido el
plazo correspondiente, el autor podra disponer libremente de ellas;

d) A las Agencias Noticiosas e Informativas les sera aplicable lo dispuesto en la
letra ¢) respecto de los articulos, dibujos, fotografias y demas producciones
protegidas por esta ley, y

e) En estaciones radiodifusoras o de television, corresponderdn al medio in-
formativo y a los autores de las producciones que aquél difunda los mis-
mos derechos que, segun el caso, establecen los N°s. 1) y 2) de la letra c).

Articulo25.-Elderechodeautordeunaobracinematograficacorrespondeasuproductor.

Articulo 26.- Es productor de una obra cinematogréfica la persona, natural o juridi-
ca, que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizarla.
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Articulo 27.- Tendran legalidad de autores de una obra cinematogréfica la o las
personas naturales que realicen la creacién intelectual de la misma.

Salvo prueba en contrario, se presumen coautores de la obra cinematografica hecha
en colaboracion, los autores del argumento, de la escenificacion, de la adaptacion,
del guion y de la musica especialmente compuesta para la obra, y el director.

Si la obra cinematogréfica ha sido tomada de una obra o escenificacién protegida,
los autores de ésta lo seran también de aquélla.

Articulo 28.- Si uno de los autores de la obra cinematogréfica deja de participar en
su realizacién, no perdera los derechos que por su contribucion le correspondan;
pero no podra oponerse a que se utilice su parte en la terminacion de la obra.

Cada uno de los autores de la obra cinematogréfica puede explotar libremente, en
un género diverso, la parte que constituye su contribucién personal.

Articulo 29.- El contrato entre los autores de la obra cinematografica y el productor
importa la cesion en favor de éste de todos los derechos sobre aquélla, y lo faculta
para proyectarla en publico, presentarla por televisién, reproducirla en copias, arren-
darla y transferirla, sin perjuicio de los derechos que esta ley reconoce a los autores
de las obras utilizadas y demas colaboradores.

En los contratos de arrendamiento de peliculas cinematograficas extranjeras se en-
tendera siempre gue la renta pactada comprende el valor de todos los derechos de
autor y conexos a que dé origen la respectiva obra cinematogréfica, los que seran de
cargo exclusivo del distribuidor.

Articulo 30.- El productor cinematogréfico estd obligado a consignar en la pelicula,
para que aparezcan proyectados, su propio nombre o razdn social, y los nombres del
director, de los autores de la escenificacion, de la obra originaria, de la adaptacion
del guién de la musica y de la letra de las canciones, y de los principales intérpretes
y ejecutantes.

Articulo 31.- Los autores del argumento, de la musica, de la letra de las canciones, del
doblaje y de la obra que, eventualmente, hubiese sido objeto de adaptacion cinemato-
gréfica, conservan el derecho de utilizar, por separado, sus respectivas contribuciones,
siempre que no hayan convenido su uso exclusivo para la produccion cinematogréfica.

Articulo 32.- El productor tiene la facultad de modificar las obras que utilice en la
produccion cinematografica, en la medida que requiera su adaptacion a este arte.

Articulo 33.- Si el productor no diere término a la obra cinematogréfica dentro de
los dos afos subsiguientes a la recepcion del argumento y entrega de las obras lite-
rarias o musicales que hayan de ser utilizadas, los correspondientes titulares tienen
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derecho a dejar sin efecto el contrato. En ese caso, el autor notificara judicialmente
al productor y dispondra de sus contribuciones a la obra, sin que ello implique re-
nuncia al derecho de reclamar la reparaciéon de los dafios y perjuicios que le hubiere
causado la dilacion.

Antes de vencer el plazo sefalado en el inciso anterior, el productor podra recurrir
al juez del domicilio del autor para solicitar una proérroga, la que serd concedida si
prueba que la dilacién se debe a fuerza mayor, caso fortuito o dificultades ocasiona-
das por la indole de la obra.

Articulo 34.- Corresponde al fotografo el derecho exclusivo de reproducir, exponer,
publicar y vender sus fotografias, a excepcién de las realizadas en virtud de un con-
trato, caso en el cual dicho derecho corresponde al que ha encargado la obra, y sin
perjuicio de lo que establece el N° 1) de la letra c) del articulo 24.

La cesion del negativo o del medio andlogo de reproduccion de la fotografia implica
la cesion del derecho exclusivo reconocido en este articulo.

Articulo 35.- DEROGADO

Articulo 36.- El autor chileno de una pintura, escultura, dibujo o boceto tendra,
desde la vigencia de esta ley, el derecho inalienable de percibir el 5% del mayor valor
real que obtenga el que lo adquirio, al vender la obra en subasta publica o a través
de un comerciante establecido.

El derecho se ejercitard en cada una de las futuras ventas de la obra y correspondera
exclusivamente al autor, y no a sus herederos, legatarios o cesionarios.

Correspondera al autor la prueba del precio original de la obra o de los pagados en
las ventas posteriores de la misma.

Articulo 37.- La adquisicion, a cualquier titulo, de pinturas, esculturas, dibujos y
demas obras de artes plasticas, no faculta al adquirente para reproducirlas, exhibirlas
o publicarlas con fines de lucro.

El autor conserva el derecho de reproduccion de la obra, pero no podra, salvo autori-
zacion del propietario del original, ceder o comercializar esas reproducciones. Podra,
asimismo, hacer publicar y exhibir sin fines lucrativos las reproducciones de sus obras
originales que hubiere transferido, a condicion de dejar expresa constancia de que
se trata de una copia del original.

Articulo 37 bis.- Respecto de los programas computacionales sus autores tendran
el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al publico de dichas
obras amparadas por el derecho de autor.
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Parrafo 3°: Excepciones a las normas anteriores

Articulo 38.- Es licito, sin remunerar u obtener autorizacion del autor, reproducir en
obras de caracter cultural, cientffico o didactico, fragmentos de obras ajenas prote-
gidas, siempre que se mencionen su fuente, titulo y autor.

Articulo 39.- DEROGADO

Articulo 40. Las conferencias y discursos podran ser publicados con fines de infor-
macion; pero no en coleccién separada, completa o parcial, sin permiso del autor.

Articulo 41. Las lecciones dictadas en universidades, colegios y escuelas, podran ser
anotadas o recogidas en cualquier forma por aguellos a quienes van dirigidas; pero
no podran ser publicadas, total o parcialmente, sin autorizacion de sus autores.

Articulo 42. En los establecimientos comerciales en que se expongan y vendan ins-
trumentos musicales, aparatos de radio o television, fondgrafos y otros similares,
reproductores de sonido o imagenes, o discos o cintas magnetofonicas, podran utili-
zarse fonogramas o partituras libremente y sin pago de remuneracién, con el exclu-
sivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela, siempre que éstas se realicen
dentro del propio local o de la seccion del establecimiento destinada a este objeto y
en condiciones que eviten su difusion al exterior.

Artv 43. La reproduccién de obras de arquitectura por medio de la fotografia, el
cine, la television y cualquier otro procedimiento analogo, asi como la publicacién de
las correspondientes fotografias en diarios, revistas y textos escolares, es libre y no
estd sujeta a remuneracién de derecho de autor.

Articulo 44. Todos los monumentos y, en general, las obras artisticas, que adornan
plazas, avenidas y lugares publicos, pueden ser libremente reproducidos, mediante
la fotografia, el dibujo o cualquier otro procedimiento, siendo licita la publicacion y
venta de las reproducciones.

Articulo 45. No seran aplicables a las peliculas y fotografias publicitarias o propa-
gandisticas las reglas que establecen los articulos 30 y 35.

Asimismo, lo dispuesto en el articulo 37 bis no sera aplicable a los programas com-
putacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.

Articulo 45 bis.- Las excepciones establecidas en este Parrafoy en el Parrafo siguiente
se circunscribirdn a los casos que no atenten contra la explotacién normal de la obra,
ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del titular de los derechos.
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Parrafo 4°: Excepciones al derecho de autor

Articulo 46.- En las obras de arquitectura el autor no podra impedir la introduccion
de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podra oponerse a la men-
cion de su nombre como autor del proyecto.

Articulo 47. Para los efectos de la presente ley no se considera comunicacion ni
ejecucion publica de la obra, inclusive tratandose de fonogramas, su utilizacion den-
tro del nucleo familiar, en establecimientos educacionales, de beneficencia u otras
instituciones similares, siempre que esta utilizacion se efectte sin animo de lucro. En
estos casos no se requiere remunerar al autor, ni obtener su autorizacion.

Asimismo, para los efectos de la presente ley, la adaptacion o copia de un programa
computacional efectuada por su tenedor o autorizada por su legitimo duefo, no
constituye infraccion a sus normas, siempre que la adaptacién sea esencial para su
uso en un computador determinado y no se la destine a un uso diverso, y la copia
sea esencial para su uso en un computador determinado o para fines de archivo o
respaldo.

Las adaptaciones obtenidas en la forma sefalada no podran ser transferidas bajo
ningun titulo, sin que medie autorizacion previa del titular del derecho de autor
respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podran ser
transferidas bajo ningun titulo, salvo que lo sean conjuntamente con el programa
computacional que les sirvié de matriz.

CAPITULO VI

Contrato de edicién

Articulo 48.- Por el contrato de edicién el titular del derecho de autor entrega o prome-
te entregar una obra al editor y éste se obliga a publicarla, a su costay en su propio bene-
ficio, mediante su impresion gréfica y distribucion, y a pagar una remuneracion al autor.

El contrato de edicion se perfecciona por escritura publica o por documento privado
firmado ante notario, y debe contener:

a) La individualizacion del autor y del editor;

)
b) La individualizacién de la obra;

¢) Elnumerodeedicionesque se convieneyla cantidad de ejemplaresde cada una;
d
e

) La circunstancia de concederse o no la exclusividad al editor;
) La remuneracion pactada con el autor, que no podra ser inferior a la esta-
blecida en el articulo 50, y su forma de pago, y
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f) Las demaés estipulaciones que las partes convengan.

Articulo 49.- El contrato de edicién no confiere al editor otros derechos que el de im-
primir, publicar y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas. El au-
tor retiene los derechos exclusivos de traduccion, presentacion en publico, adaptacion
cinematogréfica, fonografica o televisual y todos los demdas de utilizacién de la obra.

El derecho concedido a un editor para publicar varias obras separadas, no compren-
de la facultad de publicarlas reunidas en un solo volumen y viceversa.

Articulo 50.- Cuando la remuneracién convenida consista en una participacion so-
bre el producto de la venta, ésta no podra ser inferior al 10% del precio de venta al
publico de cada ejemplar.

En tal caso, el editor debera rendir cuenta al titular del derecho por lo menos una vez al
afno, mediante una liquidacion completa y documentada en que se mencione el nime-
ro de ejemplares impresos, el de ejemplares vendidos, el saldo existente en bodegas,
librerias, depdsito o en consignacion, el nimero de ejemplares destruidos por caso
fortuito o fuerza mayor y el monto de la participacion pagada, o debida al autor.

Si el editor no rindiere cuenta en la forma antes especificada, se presumira vendida
la totalidad de la edicion y el autor tendréd derecho a exigir el pago del porcentaje
correspondiente a dicho total.

Articulo 51.- El autor tiene el derecho de dejar sin efecto el contrato de edicién en
los siguientes casos:

a) Cuando el editor no cumple con la obligacion de editar y publicar la obra
dentro del plazo estipulado o, si no se fijé éste, dentro de un afio a contar
de la entrega de los originales, y

b) Si facultado el editor para publicar mas de una edicién y, habiéndose ago-
tado los ejemplares para la venta, no procede a publicar una nueva, dentro
del plazo de un afo, contado desde la notificacion judicial que se le haga a
requerimiento del autor.

En los casos en que se deje sin efecto el contrato por incumplimiento del editor, el
autor podra conservar los anticipos que hubiere recibido de aquél, sin perjuicio del
derecho de entablar en su contra las acciones pertinentes.

El editor, a su vez, podra pedir se deje sin efecto el contrato si el autor no entrega la
obra dentro del plazo convenido y, si no se fijé éste, dentro de un afio a contar desde
la fecha del convenio, sin perjuicio del derecho de deducir en su contra las acciones
judiciales que correspondan.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), el autor de una obra editada dos o mas
veces, que se encontrare agotada, podra exigir al editor la publicacién de una nueva
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edicion, con igual tirada que la Ultima que se hubiere publicado, dentro del plazo de
un afno contado desde el requerimiento respectivo.

En caso de negarse el editor a efectuar la nueva edicion, el autor podré recurrir al
Departamento de Derechos Intelectuales que establece el articulo 90, el que, previa
audiencia del editor, si estimase que su negativa no tiene fundamento, ordenara se
proceda a la impresién solicitada y a su venta al publico, bajo apercibimiento de dis-
poner se haga ello por un tercero, a costa del infractor, en caso de incumplimiento.

Articulo 52.- El autor podra dejar sin efecto el contrato si transcurrido cinco afnos
de estar la edicion en venta, el publico no hubiere adquirido mas del 20% de los
ejemplares. En tal caso, el autor debera adquirir todos los ejemplares no vendidos al
editor, al precio de costo.

Articulo 53.- Si se editare una obra de autor desconocido y con posterioridad éste
apareciere, el editor quedard obligado a abonar al autor el 10% del precio de venta
al publico de los ejemplares que hubiere vendido, y conservara el derecho de vender
el saldo, previo abono del porcentaje indicado u otro que se acuerde con el autor.

El autor tiene el derecho preferente de adquirir los ejemplares que estén en poder del edi-
tor, con deduccién del descuento concedido por éste a los distribuidores y consignatarios.

Si el editor hubiere procedido de mala fe, el autor tendra derecho, ademas, a la
indemnizacién que corresponda.

Articulo 54.- El editor tiene la facultad de exigir judicialmente el retiro de la circu-
lacion de las ediciones fraudulentas que pudieren aparecer durante la vigencia del
contrato, y aun después de extinguido, mientras no se hubieren agotado los ejem-
plares de la edicion.

El autor tiene derecho a la totalidad del precio respecto del mayor ndmero de ejem-
plares que se hubieren editado o reproducido con infraccion del contrato.

El Reglamento establecera las medidas conducentes a evitar que se impriman y pongan
a la venta mayor nimero de ejemplares que el convenido entre el autor y el editor.

Articulo 55.- El que edite una obra protegida dentro del territorio nacional, esta
obligado a consignar en lugar visible, en todos los ejemplares, las siguientes indica-
ciones:

a) Titulo de la obra;

b) Nombre o seudénimo del autor o autores, y del traductor o coordinador,
salvo que hubieren decidido mantenerse en anonimato;

¢) La mencién de reserva, con indicacién del nombre o seuddénimo del titular
del derecho de autor y el nimero de la inscripcion en el registro;
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d) El anoy el lugar de la edicion y de las anteriores, en su caso;
e) Nombre y direccion del editor y del impresor, y
f) Tiraje de la obra.

La omision de las indicaciones precedentes no priva del ejercicio de los derechos que
confiere esta ley, pero da lugar a la imposicion de una multa de conformidad con el
articulo 81 de esta ley y la obligacién de subsanar la omision.

CAPITULO VII

Contrato de representacién

Articulo 56.- El contrato de representacién es una convencién por la cual el autor de
una obra de cualquier género concede a un empresario el derecho de representarla
en publico, a cambio de la remuneracién que ambos acuerden. Esta remuneracion
no podra ser inferior a los porcentajes sefalados en el articulo 61.

El contrato de representacion se perfecciona por escritura publica o por instrumento
privado firmado ante notario.

Articulo 57.- El empresario estara obligado a hacer representar en publico la obra
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Expirado el plazo, legal o convencional, sin que la obra haya sido estrenada, el autor
podra dejar sin efecto el contrato, sin que esté obligado a devolver los anticipos que
hubiere recibido.

Articulo 58.- En ausencia de estipulaciones contractuales, el empresario adquiere la
concesion exclusiva para la representacion de la obra sélo durante seis meses a partir
de su estreno vy, sin exclusividad, por otros seis.

Articulo 59.- El empresario podréa dejar sin efecto el contrato, perdiendo los anticipos
hechos al autor, si la obra dejare de representarse durante las siete primeras funciones
por cualquier causa o circunstancia ajena a su voluntad, excepto caso fortuito o
fuerza mayor.

Si la obra dejare de representarse por causa imputable al empresario, el autor podra
dejar sin efecto el contrato y demandar indemnizacion de perjuicios, reteniendo los
anticipos que le hubieren hecho.

Articulo 60.- El empresario estara obligado:

1. A representar la obra en las condiciones sefaladas en el contrato, sin introducir
adiciones, cortes o variaciones no consentidas por el autor y a anunciarla al publico
con su titulo, nombre del autor y, en su caso, nombre del traductor o adaptador.

162



2. A permitir que el autor vigile la representacion de la obra, y

3. A mantener los intérpretes principales o los directores de la orquesta y coro, si
fueron elegidos de acuerdo con el autor.

Articulo 61.- Cuando la remuneracién del autor o autores no hubiere sido determi-
nada contractualmente en un porcentaje superior, les corresponderd, en conjunto, el
10% del total del valor de las entradas de cada funcién, y el dia del estreno el 15%,
descontados los impuestos que graven las entradas.

Articulo 62.- Si el espectaculo fuere ademas radiodifundido o televisado correspon-
derd al autor percibir, como minimo, un 5% del precio cobrado por la emisora por la
publicidad realizada durante el programa o, si no la hubiere, un 10% de lo que reciba
el empresario de la emisora por radiodifundir la representacion. Esta remuneracion se
percibira sin perjuicio de la que se pague por quien corresponda, conforme al articulo 61.

Articulo 63.- La participacion del autor en los ingresos de la taquilla tiene la calidad
de un deposito en poder del empresario a disposicion del autor y no sera afectada
por ningun embargo dictado en contra de los bienes del empresario.

Si el empresario, al ser requerido por el autor, no le entregare la participacion que
mantiene en depdsito, la autoridad judicial competente, a solicitud del interesado,
ordenaré la suspensién de las representaciones de la obra o la retencién del producto
de las entradas, sin perjuicio del derecho del autor para dejar sin efecto el contrato
e iniciar la acciones a que hubiere lugar.

Articulo 64.- La ejecucién singularizada de una o varias obras musicales y la reci-
tacion o lectura de las obras literarias en publico se regiran por las disposiciones
anteriores en cuanto les fueren aplicables, en cuyo caso la remuneracion del autor o
autores no podré ser inferior a la establecida por las entidades de gestién, conforme
con la naturaleza de la utilizacion. Lo anterior se considerara sin perjuicio de lo dis-
puesto en el articulo 100.

TITULO 1II

Derechos conexos al derecho de autor

CAPITULO I

Artistas, intérpretes y ejecutantes

Articulo 65.- Son derechos conexos al derecho de autor los que esta ley otorga a los
artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusion de sus produc-
ciones y percibir una remuneracion por el uso publico de las mismas, sin perjuicio de
las que corresponden al autor de la obra.
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Ninguna de las disposiciones de esta ley relativa a los derechos conexos podra inter-
pretarse en menoscabo de la proteccién que ella otorga al derecho de autor.

Articulo 66.- Respecto de las interpretaciones y ejecuciones de un artista, se pro-
hiben sin su autorizacion expresa, o la de su heredero o cesionario, los siguientes
actos:

1. La grabacién, reproduccion, transmisién o retransmision por medio de los orga-
nismos de radiodifusién o televisién, o el uso por cualquier otro medio, con fines
de lucro, de tales interpretaciones o ejecuciones.

2. Lafijacion en un fonograma de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, y la
reproduccién de tales fijaciones.

3. Ladifusion por medios inaldmbricos o la comunicacién al publico de sus interpre-
taciones o ejecuciones en directo.

4. La distribucion al publico mediante venta, o cualquier otra transferencia de pro-
piedad del original o de los ejemplares de su interpretacién o ejecucién que no
hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por
el artista o su cesionario o de conformidad con esta ley.

Para los efectos de este numero, la primera venta u otra transferencia de propiedad
en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribucién nacional e internacional-
mente con respecto del original o ejemplar transferido.

CAPITULO IT

De los fonogramas

Articulo 67.- El que utilice fonogramas o reproducciones de los mismos para su
difusion por radio o television o en cualquiera otra forma de comunicacién al publi-
co, estara obligado a pagar una retribucion a los artistas, intérpretes o ejecutantes
y a los productores de fonogramas, cuyo monto sera establecido de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 100.

El cobro del derecho de ejecuciéon de fonogramas a que se refiere este articulo debe-
ra efectuarse a través de la entidad de gestion colectiva que los represente.

La distribucion de las sumas recaudadas por concepto de derecho de ejecuciéon de
fonogramas se efectuard en la proporcion de un 50% para los artistas, intérpretes o
ejecutantes, y un 50% para el productor fonografico.

El porcentaje que corresponda a los artistas, intérpretes o ejecutantes se repartira de
conformidad con las siguientes normas:
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a) Dos tercios seran pagados al artista intérprete, entendiéndose como tal el
cantante, el conjunto vocal o el artista que figure en primer plano en la
etiqueta del fonograma o, cuando la grabacién sea instrumental, el director
de la orquesta.

b) Un tercio serad pagado, en proporcién a su participacion en el fonograma, a
los musicos acompafiantes y miembros del coro.

¢) Cuando el artista intérprete sea un conjunto vocal, la parte que le corres-
ponda, segun lo dispuesto en la letra a), serd pagada al director del conjun-
to, quien la dividira entre los componentes, por partes iguales.

Articulo 67 bis.- El productor de fonogramas, sobre su fonograma y el artista sobre
su interpretacién o ejecucion fijada tendran, respectivamente, el derecho exclusivo
de autorizar o prohibir la puesta a disposicion del publico, por hilo o por medios
inaldmbricos, del fonograma o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en dicho
fonograma, de forma que cada miembro del publico, pueda tener, sin distribucion
previa de ejemplares, acceso a dichos fonogramas o interpretaciones o ejecuciones
fijadas, en el lugar y en el momento que dicho miembro del publico elija.

Articulo 68.- Los productores de fonogramas gozaran del derecho de autorizar o
prohibir la reproduccion, el arrendamiento, el préstamo y demas utilizaciones de sus
fonogramas, incluyendo la distribucién al publico mediante venta, o cualquier otra
transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su fonograma que no
hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él
o de conformidad con esta ley.

Para los efectos de este articulo, se entiende que la primera venta u otra transferen-
cia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribucién nacional
e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido.

El productor de fonogramas, ademas del titulo de la obra grabada y el nombre de
su autor, deberd mencionar en la etiqueta del disco fonografico el nombre del intér-
prete, la marca que lo identifique y el afio de publicacion. Cuando sea materialmen-
te imposible consignar todas esas indicaciones directamente sobre la reproduccion,
ellas deberan figurar en el sobre, cubierta, caja o membrete que la acompanara
obligatoriamente.

CAPITULO III

Organismos de radiodifusién

Articulo 69.- Los organismos de radiodifusién o de television gozaran del derecho
de autorizar o prohibir la fijacién de sus emisiones y la reproduccién de las mismas.
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La retransmision de las emisiones de dichos organismos o su comunicacién al publico
en locales a los que éste tenga libre acceso, otorgara a la empresa derecho a una
retribucién, cuyo monto fijara el Reglamento.

Los organismos de radiodifusion o television podran realizar fijaciones efimeras de
interpretaciones o ejecuciones de un artista con el tnico fin de utilizarlas en emision,
por el nimero de veces acordado, quedando obligados a destruirlas inmediatamente
después de la ultima transmisién autorizada.

CAPITULO IV

Duracién de la proteccién de los derechos conexos

Articulo 70.- La proteccion concedida por este Titulo tendra una duracion de setenta
afos, contados desde el 31 de diciembre del afio de la publicacion de los fonogramas
respecto de los productores de fonogramas y de 70 anos desde la publicacion de las
interpretaciones o ejecuciones respecto de los artistas intérpretes o ejecutantes.

A falta de tal publicacién autorizada dentro de un plazo de 50 afnos a partir de la
fecha de la fijacion de la interpretacién o ejecucion o fonograma, la proteccién sera
de 70 anos contados desde el final del afo civil en que fue fijada la interpretacién o
ejecucion o fonograma.

En el caso de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, el plazo de 70 afios se con-
tara desde la fecha de su realizacion.

La proteccion de las emisiones de los organismos de radiodifusiéon tendré una duracion
de cincuenta anos, contados desde el 31 de diciembre del afio de la transmision.

Articulo 71.- Los titulares de los derechos conexos podran enajenarlos, total o parcial-
mente, a cualquier titulo. Dichos derechos son transmisibles por causa de muerte.

TITULO III

Disposiciones generales

CAPITULO 1
Registro

Articulo 72.- En el Registro de la Propiedad Intelectual deberan inscribirse los dere-
chos de autor y los derechos conexos que esta ley establece.




El Reglamento determinara en lo demas los deberes y funciones del Conservador y
la forma y solemnidades de las inscripciones.

Articulo 73.- La transferencia total o parcial de los derechos de autor o de derechos
conexos, a cualquier titulo, deberd inscribirse en el Registro dentro del plazo de
60 dias, contados desde la fecha de celebracién del respectivo acto o contrato. La
transferencia debera efectuarse por instrumento publico o por instrumento privado
autorizado ante notario.

También debera inscribirse, dentro del mismo plazo, la resolucién del contrato que
origind la transferencia.

Articulo 74.- El editor gozara de los derechos que le otorga esta ley solo previa
inscripcion del contrato respectivo en el Registro que establece el articulo 72; pero
el incumplimiento de esta formalidad no privara al autor de los derechos que en
conformidad a esta ley o al contrato le correspondan.

Articulo 75.- (NOTA) En el momento de inscribir una obra en el Registro de Propiedad
Intelectual, se depositard un ejemplar completo, manuscrito, impreso o reproducido.

Tratdndose de obras no literarias, regiran las siguientes normas:

a) Para las obras de pintura, dibujo, escultura, ingenieria y arquitectura, basta-
ran los croquis, fotografias o planos del original necesarios para identificarlo
con las explicaciones del caso;

O
=

Para las obras cinematograficas, sera suficiente depositar una copia del ar-
gumento, escenificacién y leyenda de la obra:

) Para las obras fotogréficas, sera suficiente acompanar una copia de la foto-
grafia;

(oN
=

Para el fonograma, seré suficiente depositar la copia del disco o de la cinta
magnetofénica que lo contenga, salvo que se trate de musica nacional en
que deberan depositarse dos ejemplares;

Para las interpretaciones y ejecuciones, sera suficiente depositar una copia
de la fijacion. En el caso de las interpretaciones y ejecuciones de musica
nacional debera depositarse dos ejemplares de la fijacién. Se dispensa la
presentacion de esta copia cuando la interpretacion o ejecucion esté incor-
porada a un fonograma o a una emisién inscritos de acuerdo a la letra d) o
f) del presente articulo;

D
~

f) Para las emisiones, se depositard una copia de la transmisién radial o televi-
sual. Se dispensa la presentacion de esta copia cuando haya sido enviada a
la Oficina de Informaciones y Radiodifusion de la Presidencia de la Republi-
ca de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y
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g) Para las obras musicales sera necesaria una partitura escrita; pero en el caso
de las obras sinfénicas bastard una reduccién para piano. Si se trata de
obras con parte de canto, se acompafara la letra, y, en el caso de las obras
de musica nacional, deberd acompanarse dos ejemplares de la partitura.

NOTA: El Art. 16 de la LEY 19928, publicada el 31.01.2004, dispone que el
Registro de Propiedad Intelectual, que recibe el depdsito legal a que se refiere este
articulo, debe entregar a la Biblioteca Nacional uno de los ejemplares de las obras
musicales, para los fines que indica.

Articulo 76.- La inscripcion en el Registro de la Propiedad Intelectual se hara previo
pago de los siguientes derechos calculados en porcentajes sobre una unidad tribu-
taria mensual:

1. Proyectos de ingenieria, de arquitectura y programas computacionales, 35%;
2. Obras cinematogréficas, 40%, y
3. Cualquier otra inscripcion de las contempladas en esta ley, 10%.

Todos estos derechos seran depositados en la cuenta corriente Unica de la Direccion
de Bibliotecas, Archivos y Museos, bajo la responsabilidad y custodia del funcionario
que dicha Direccion designe, quien los destinara a la administracion del Departa-
mento de Derechos Intelectuales creado por el articulo 90 de esta ley.

Articulo 77.- Para los efectos de los derechos que se pagan por la inscripcion en el
Registro de Propiedad Intelectual, se consideraran como una sola pieza:

a) Las obras teatrales, aunque tengan mas de un acto, y

b) El disco fonografico o la cinta magnetofénica grabada aunque contengan
mas de una interpretacion o ejecucion.

CAPITULO IT

Contravenciones y sanciones

Articulo 78.- Las infracciones a esta ley seran sancionadas con multa de 5 a 50
unidades tributarias mensuales.

La misma sancion se aplicara a las contravenciones al reglamento.

Articulo 79.- Cometen delito contra la propiedad intelectual y seran sancionados
con la pena de presidio menor en su grado minimo y multa de 5 a 50 unidades
tributarias mensuales:




a) Los que, sin estar expresamente facultados para ello, utilicen obras de do-
minio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de
las formas o por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 18;

O
=

Los que, sin estar expresamente facultados para ello, utilicen las interpreta-
ciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos
conexos, con cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el Titulo Il de esta ley;

) Los que falsifiqguen obras protegidas por esta ley, sean literarias, artisticas
o cientificas, o las editen, reproduzcan o vendan ostentando falsamente
el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del
autor o el titulo de la obra, o alterando maliciosamente su texto;

(0N
=

Los que, obligados al pago de retribucion por derecho de autor o conexos
derivados de la ejecucion de obras musicales, omitieren la confeccion de las
planillas de ejecucién correspondiente, y

e) Los que falsificaren o adulteraren una planilla de ejecucion.

Articulo 80.- Cometen, asimismo, delitos contra la propiedad intelectual y seran
sancionados con las penas que se indican en cada caso:

a) Los que falsearen el numero de ejemplares vendidos efectivamente, en las
rendiciones de cuentas a que se refiere el articulo 50, serédn sancionados
con las penas establecidas en el articulo 467 del Codigo Penal, y

b) (NOTA) Los que, en contravencion a las disposiciones de esta ley o a los dere-
chos que ella protege, intervengan, con animo de lucro, en la reproduccién,
distribucién al publico o introduccién al pais, y los que adquieran o tengan con
finesdeventa: fonogramas, videogramas, discos fonograficos, cassettes, video-
cassettes, filmes o peliculas cinematogréficas o programas computacionales.

Los autores seran sancionados con la pena de presidio o reclusion menores
en su grado minimo, aumentandose en un grado en caso de reincidencia.

NOTA: E/ articulo transitorio de la LEY 18443, dispuso que lo establecido en la letra
b), en lo relativo a los videogramas y videocasetes, regird a contar del 1° de enero
de 1987.

Articulo 81.- El que a sabiendas publicare o exhibiere una obra perteneciente al
patrimonio cultural comdn bajo un nombre que no sea del verdadero autor, sera
penado con una multa de dos a cuatro sueldos vitales anuales, escala A), del depar-
tamento de Santiago.

El recurrente puede pedir, ademas, la prohibicion de la venta, circulacion o exhibicion
de los ejemplares.
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Articulo 81 bis.- Incurrird en responsabilidad civil el que, sin autorizacién del titular
de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducira, permitira, fa-
cilitard u ocultara una infraccion de cualquiera de los derechos de autor o derechos
conexos, realice una o mas de las siguientes conductas:

a) Suprimir o alterar cualquier informacion sobre la gestion de derechos; o

b) Distribuir o importar para su distribucién, informacion sobre la gestion de
derechos, sabiendo que la informacién sobre la gestion de derechos ha sido
alterada sin autorizacion; o

¢) Distribuir, importar para su distribucion, emitir, comunicar o poner a dis-
posicion del publico copias de obras o fonogramas, sabiendo que la infor-
macion sobre la de gestion de derechos ha sido suprimida o alterada sin
autorizacion.

Articulo 81 ter.- El que realice cualquiera de las conductas descritas en los literales
a), b) y/o c) del articulo anterior sin autorizacion y a sabiendas que inducird, permitir,
facilitard u ocultara una infraccién de cualquiera de los derechos de autor o derechos
conexos protegidos por esta ley, serd castigado con la pena de presidio menor en su
grado minimo o multa de 5a 100 UTM.

Articulo 81 quater.- Para los efectos de lo dispuesto en los dos articulos preceden-
tes, se entenderd que es informacién sobre la gestion de derechos:

a) La informacion que identifica a la obra, a la interpretacion o ejecucién o
al fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al
productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra,
interpretacion o ejecucion o fonograma;

b) La informacién sobre los términos y condiciones de utilizacién de las obras,
interpretacion o ejecucion o fonograma, y

¢) Todo numero o cédigo que represente tal informacion, cuando cualquiera
de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpreta-
cion o ejecucion o fonograma o figuren en relacion con la comunicaciéon o
puesta a disposicion del publico de una obra, interpretacion o ejecucion o
fonograma.

Articulo 82.- E| Tribunal, al hacer efectiva la indemnizacién de perjuicios, puede
ordenar, a peticion del perjudicado:

1. La entrega de éste, la venta o destruccion:

a) De los ejemplares de la obra fabricados o puestos en circulacion en contra-
vencion a sus derechos, y
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b) Del material que sirva exclusivamente para la fabricacion ilicita de ejempla-
res de la obra.

2. Llaincautacion del producto de la recitacion, representacion, reproduccion o eje-
cucién. Durante la secuela del juicio podra el Tribunal ordenar, a peticién de
parte, la suspensién inmediata de la venta, circulaciéon, exhibicion, ejecucion o
representacion.

Articulo 83.- El Tribunal puede ordenar, a peticién del perjudicado, la publicacién
de la sentencia, con o sin fundamento, de un diario que éste designe, y a costa del
infractor.

Articulo 84.- Existird accién popular para denunciar los delitos sancionados en esta
ley. El denunciante tendra derecho a recibir la mitad de la multa respectiva.

Articulo 85.- En los casos de contravenciones del derecho de autor o conexos, el
Juez de Mayor Cuantia en lo Civil que corresponda, en conformidad a las reglas
generales, procedera breve y sumariamente.

CAPITULO III

Disposiciones generales

Articulo 86.- Son irrenunciables los derechos patrimoniales que esta ley otorga a los
titulares de los derechos de autor y conexos, especialmente los porcentajes a que se
refieren los articulos 50, 61, 62y 67.

Articulo 87.- DEROGADO

Articulo 88.- El Estado, los Municipios, las Corporaciones oficiales, las Instituciones
semifiscales o autdbnomas y las demas personas juridicas estatales seran titulares del
derecho de autor respecto de las obras producidas por sus funcionarios en el des-
empefo de sus cargos.

Articulo 89.- Los derechos otorgados por esta ley a los titulares de derechos de autor
y conexos, no afectan la proteccion que les sea reconocida por la Ley de Propiedad
Industrial y otras disposiciones legales vigentes que no se deroguen expresamente.

TITULO IV

Departamento de derechos intelectuales

Articulo 90.- Créase el Departamento de Derechos Intelectuales, que tendra a su
cargo el Registro de Propiedad Intelectual y las demas funciones que le encomiende
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el Reglamento. Este organismo dependera de la Direccion de Bibliotecas, Archivos y
Museos y tendra la siguiente Planta:

Planta Directiva, Profesional y Técnica.

1 Conservador de Derechos Intelectuales, Abogado, 3a Categoria.
1 Jefe de Seccién, Abogado, 5a Categoria.

Planta Administrativa.

1 Oficial, 5a Categoria.
1 Oficial, 6a Categoria.
1 Oficial, 7a Categoria.
2 Oficiales, Grado 1°.

Planta Auxiliar.

1 Mayordomo, Grado 6°.
1 Auxiliar, Grado 8°.

Los gastos que demande esta planta por el presente afo se imputaran al Presupues-
to de Gastos Corrientes de la Secretaria y Administracion General del Ministerio de
Educacion Publica.

TITULO V

De la gestion colectiva de los derechos de autor y conexos

Articulo 91.- (NOTA) La gestion colectiva de los derechos de autor y conexos solo
podra realizarse por las entidades autorizadas de conformidad con las disposiciones
de este Titulo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 21.

NOTA: La Ley 19166 sustituyd el original Titulo V que comprendia de los articulos
91a97.

Articulo 92.- Las entidades de gestién colectiva de derechos intelectuales deberan
constituirse como corporaciones chilenas de derecho privado, en conformidad con
lo previsto en el Titulo XXXIII del Libro Primero del Cédigo Civil y su objetivo social
s6lo podra consistir en la realizacion de las actividades de administracién, proteccion
y cobro de los derechos intelectuales a que se refiere este Titulo.

Ello no obstante, la respectiva asamblea general de socios podra acordar, por mayo-
rfa absoluta de los afiliados, que los remanentes de fondos sociales que se generen
con motivo de su actividad, sean destinados a la promocién de actividades o servicios




de caracter asistencial en beneficio de sus miembros y representados, y de estimulo a
la creacion nacional, junto a otros recursos que les sean aportados para tales fines.

Articulo 93.- Sin perjuicio de las disposiciones generales aplicables a las corporacio-
nes, contenidas en el Titulo XXXIII del Libro Primero del Cédigo Civil, los estatutos de
las entidades de gestion colectiva deberan contener las siguientes estipulaciones:

a) La especificacion de los derechos intelectuales que la entidad se propone
administrar.

b) El régimen de votacion, que podra establecerse teniendo en cuenta crite-
rios de ponderacién en funcién de los derechos generados, que limiten en
forma razonable el voto plural, salvo en materias relativas a sanciones de
exclusién de socios, en que el régimen de votos sera igualitario.

) Las reglas a que han de someterse los sistemas de reparto de la recauda-
cion, incluido el porcentaje destinado a gastos de administracién, que en
ningun caso podra exceder del 30 por ciento de lo recaudado.

d) El destino del patrimonio, en el supuesto de liquidacién de la entidad, y
demas normas que regulen los derechos de los socios y administrados en
tal evento.

Articulo 94.- Las entidades de gestion colectiva, para dar inicio a cualquiera de las ac-
tividades sefialadas en el articulo 92 requeriran de una autorizacién previa del Ministro
de Educacion, la que se otorgard mediante resolucion publicada en el Diario Oficial.

Articulo 95.- El Ministro de Educacion otorgara la autorizacion prevista en el articulo
anterior dentro de los 180 dias siguientes a la presentacion de la solicitud, si concu-
rren las siguientes condiciones:

a) Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los requisitos estableci-
dos en este Titulo.

b) Que la entidad solicitante represente, a lo menos, un 20 por ciento de los
titulares originarios chilenos o extranjeros domiciliados en Chile que, en el
pais, causen derechos en un mismo género de obras o producciones.

¢) Que de los datos aportados y de la informacion practicada, se desprenda
gue la entidad solicitante retne las condiciones de idoneidad necesaria para
asegurar la correcta y eficaz administracion de los derechos en todo el terri-
torio nacional.

Si el Ministro no se pronunciare dentro del plazo sefialado en el inciso anterior, se
entenderd concedida la autorizacion.

Articulo 96.- La autorizacion podra ser revocada por el Ministro de Educacion si
sobreviniere o se pusiere de manifiesto algun hecho que pudiera haber originado
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la denegacion de la autorizacion, o si la entidad de gestién dejase de cumplir gra-
vemente las obligaciones establecidas en este Titulo. En estos casos, el Ministerio
de Educacién, en forma previa a la revocacién, apercibira a la entidad de gestién
respectiva para que en el plazo que determine, que no podréa ser inferior a 90 dias,
subsane o corrija los hechos observados.

La revocacion producira sus efectos a los 90 dias de la publicacion de la resolucién
respectiva en el Diario Oficial, salvo que el Ministro de Educacién fijare un plazo
inferior en casos graves y calificados.

Articulo 97.- Las entidades de gestion colectiva estaran siempre obligadas a aceptar
la administracion de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual
que les sean encomendados de acuerdo con sus objetivos o fines. Dicho encargo lo
desempenaran con sujecion a las disposiciones de esta ley y a sus estatutos.

En los casos de titulares de derechos que no se encuentren afiliados a alguna entidad
de gestion colectiva autorizada, podran ser representados ante éstas por personas,
naturales o juridicas, que hubieren recibido el encargo de cautelar o cobrar sus de-
rechos de autor o conexos.

Articulo 98.- El reparto de los derechos recaudados en cada entidad de gestién colec-
tiva se efectuara entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, con arreglo
al sistema determinado en los estatutos y reglamentos de la entidad respectiva.

Los sistemas de reparto contemplaran una participacion de los titulares de obras y
producciones en los derechos recaudados, proporcional a la utilizacién de éstas.

Articulo 99.- Las entidades de gestion colectiva confeccionaran, anualmente, un
balance general al 31 de diciembre de cada afo, y una memoria de las actividades
realizadas en el Ultimo ejercicio social. Sin perjuicio de las normas de fiscalizaciéon
gue se establezcan en los estatutos, el balance y la documentacién contable deberan
ser sometidas a la aprobacién de auditores externos, designados por la Asamblea
General de socios.

El balance, con el informe de los auditores externos, se pondra a disposicion de los
socios con una antelacion minima de 30 dias al de la celebracion de la Asamblea
General en la que haya de ser aprobado.

Articulo 100.- Las entidades de gestion estaran obligadas a contratar, con quien lo so-
licite, la concesion de autorizaciones no exclusivas de los derechos de autor y conexos
que administren, de acuerdo con tarifas generales que determinen la remuneracion
exigida por la utilizacioén de su repertorio.

Las entidades de gestion sélo podran negarse a conceder las autorizaciones necesa-
rias para el uso de su repertorio, en el caso que el solicitante no ofreciere suficiente
garantia para responder del pago de la tarifa correspondiente.
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Las tarifas seran fijadas por la entidades de gestion, a través del érgano de administra-
cién previsto en sus Estatutos, y regiran a contar de su publicacion en el Diario Oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades de gestion podran celebrar con asociaciones
de usuarios, contratos que contemplen tarifas especiales, los cuales seran aplicables
a los afiliados de dichas organizaciones, pudiendo acogerse a estas tarifas especiales
cualquier usuario que asi lo solicite.

Los usuarios que hubieren obtenido una autorizacion en conformidad con este arti-
culo, entregardn a la entidad de gestion la lista de obras utilizadas, junto al pago de
la respectiva tarifa.

Lo dispuesto en este articulo no regira respecto de la gestion de las obras literarias,
dramaéticas, dramatico-musicales, coreogréaficas o pantomimicas, como asimismo,
respecto de aquellas utilizaciones a que se refiere el inciso segundo del articulo 21.

Articulo 101.- Los juicios a que dé lugar la aplicacion de las normas de este titulo,
se tramitaran en conformidad con las reglas del Titulo XI del Libro Ill del Codigo de
Procedimiento Civil.

Articulo 102.- Las entidades de gestion autorizadas representaran legalmente a sus so-
cios y representados nacionales y extranjeros en toda clase de procedimientos administra-
tivos o judiciales, sin otro requisito que la presentacién de copias autorizadas de la escritu-
ra publica que contenga su estatuto y de la resolucién que apruebe su funcionamiento.

Para los efectos de este articulo, cada entidad de gestién llevara un registro publico
de sus asociados y representados extranjeros, el que podra ser computarizado, con
indicacion de la entidad a que pertenecen y de la categoria de derecho que adminis-
tra, de acuerdo al género de obras respectivo.

Cada entidad de gestion enviara al Ministerio de Educacion, copia de los contratos de
representacion, legalizados y protocolizados, celebrados con las entidades de gestion
extranjeras del mismo género o géneros de obras, los cuales también deberdn mante-
nerse en el domicilio de la entidad de gestion a disposicion de cualquier interesado.

TITULO VI DEROGADO
De la Corporacién Cultural Chilena

Articulo 103.- DEROGADO
NOTA: La LEY 19166 derogd el antiguo Titulo VI que comprendia los articulos 98 al 105
Articulo 104.- DEROGADO
Articulo 105.- DEROGADO
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TITULO VII

Disposiciones finales y articulos transitorios

Articulo 106. Derdgase el Decreto-Ley de Propiedad Intelectual nimero 345, de 17
de Marzo de 1925, y la ley N° 9.549, de 21 de enero de 1950.

Articulo 107. Dentro del plazo de 180 dias el Presidente de la Republica debera
dictar el Reglamento de esta ley.

Articulo108.Lapresenteleyregira 180diasdespuésdesupublicaciénenelDiarioOficial.

Articulo 109. Los titulares de derechos conexos, cuyas interpretaciones o ejecucio-
nes, emisiones y grabaciones hayan sido publicadas en el territorio nacional con an-
terioridad a la presente ley, para gozar de la proteccion otorgada por ésta, deberan
proceder a su inscripcion en el Registro de Propiedad Intelectual dentro del plazo de
180 dias, contados desde su publicacion. La inscripcion a que se refiere este articulo
requerira solamente la presentacion de una declaracion jurada, sin perjuicio de prue-
ba en contrario.

Articulo 110. El Departamento del Pequeno Derecho de Autor refundird en un solo
texto todas las disposiciones relativas a la fijacion y cobro del pequefio derecho de
autor contenidas en la ley nimero 5.563, de 10 de enero de 1935, en el DFL. Nu-
mero 35/6.331, de 19 de noviembre de 1942 y en el Decreto Universitario nimero
1.070, de 16 de mayo de 1951, y sus modificaciones. Mientras se dicta el referido
texto, la Comisién Permanente del Pequefno Derecho de Autor tendra todas las fa-
cultades, funciones y atribuciones que correspondian al Departamento del Pequefio
Derecho de Autor de la Universidad de Chile.

Articulo 111. Dentro del plazo de 90 dias de constituida la Corporacién Cultural Chilena
creada en el Titulo VI de esta ley, el Comité Ejecutivo de la misma presentara a la conside-
racion de su Consejo un proyecto de reglamento interno de actividades, que se elaborarg,
dentro de lo posible, en consulta con las Corporaciones representadas en el Consejo.

Articulo 112. Las personas indicadas en el articulo 1° de la ley nimero 15.478 que
al 27 de octubre de 1966 tenian 65 afos de edad y que acrediten haber desarrollado
a lo menos durante 30 afos algunas de las actividades alli sefaladas, tendran un
nuevo plazo de 180 dias para acogerse a los beneficios que otorga el articulo 1°
transitorio de la ley nimero 16.571.

La Caja de Prevision de Empleados Particulares publicara los avisos de prensa que
sean necesarios para dar amplia difusion al precepto contenido en el inciso anterior.

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




ANEXO N°4
Ley N° 19.342
Variedades Vegetales

Chile. Ministerio de Agricultura.
Subsecretaria de Agricultura.
Publicada el 3 de noviembre de 1994.
Ultima modificacion, 28 de diciembre de 1996.

TITULO1

Disposiciones Generales

Articulo 1.- El obtentor de una variedad vegetal nueva tiene la proteccién de su
derecho sobre la misma en los términos que esta ley le reconoce y regula.

Articulo 2.- Para los efectos de esta ley se entendera por:

a) Obtentor:Lapersonanaturalojuridicague,enformanaturalomediantetrabajo
genético, ha descubiertoy, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal.

b) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxén botdnico, o sea el
elemento distintivo, del rango mas bajo conocido que, con independencia
de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesién de un
derecho del obtentor puede:

- definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto
genotipo o de una cierta combinaciéon de genotipos.

- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de
uno de dichos caracteres por lo menos.

- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propa-
garse sin alteracion.

C) Material de Multiplicacion: Semillas, frutos, plantas o partes de plantas des-
tinadas a la reproduccién vegetal.

d) Ejemplar Testigo: La unidad mas pequena usada por el obtentor para man-
tener su variedad y de la cual procede la muestra representativa para la
inscripcion de la misma.

e) Departamento: El Departamento de Semillas del Servicio Agricolay Ganadero.
f) Registro: El Registro de Variedades Protegidas.
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g) Variedades Protegidas: Aquéllas inscritas en el Registro de Variedades
Protegidas.

Articulo 3.- El derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva consiste en so-
meter a la autorizacion exclusiva de éste:

a) La produccion del material de multiplicacién de dicha variedad.
b) La venta, la oferta o exposicion a la venta de ese material.
¢) La comercializacién, la importacion o exportaciéon del mismo.

d) El empleo repetido de la nueva variedad para la produccion comercial de
otra variedad.

e) La utilizacion de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que,
normalmente, son comercializadas para fines distintos al de propagacion,
con vista a la produccién de plantas ornamentales o de flores cortadas.

El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botani-
cos y se aplica, en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de
flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como
material de multiplicacion.

No se entendera vulnerado el derecho del obtentor por la utilizacién que haga el
agricultor, en su propia explotacién, de la cosecha de material de reproduccion debi-
damente adquirido. Sin embargo, este material no podra ser publicitado ni transfe-
rido a cualquier titulo como semilla.

Articulo 4.- El derecho del obtentor se constituye por la inscripcion en el Registro de
Variedades Protegidas de un extracto del acuerdo del Comité Calificador que ordend
la inscripcién y el otorgamiento del titulo correspondiente, el que debe contener una
descripcion objetiva de la variedad con referencia a los archivos técnicos.

Articulo 5.- El derecho del obtentor sobre una variedad no impide que otra persona
pueda emplearla para crear una nueva variedad, sin contar con la autorizacion del
obtentor de la variedad primitiva que sirvié de medio para obtenerla.

Sin embargo, cuando la variedad original deba ser utilizada permanentemente para
la produccién de la nueva, se necesitara la autorizacion del obtentor de ella.

La nueva variedad, si cumple con los requisitos legales, serd reconocida a nombre
de su obtentor.

Articulo 6.- El derecho del obtentor es comerciable, transferible y transmisible y el
heredero o cesionario podra usar, gozar y disponer de él por el plazo que le falte a
su antecesor, en la misma forma y condiciones que éste.




El titular del derecho podréa otorgar las licencias que estime conveniente para la uti-
lizacion por terceros de la variedad protegida.

Prohibese todo acto o contrato que imponga al licenciatario limitaciones que no
deriven del derecho del obtentor y cualquier cladusula en contrario sera nula.

Articulo 7.- Si un obtentor incurriese en una situacion de abuso monopdlico en
la explotacion o comercializacion de la variedad protegida, segun lo determine la
Comisién Resolutiva establecida por el decreto ley No. 211, de 1973, cuyo texto
refundido y sistematizado fue fijado por el decreto supremo No. 511, de 1980, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, ésta dispondra que el Depar-
tamento de Semillas otorgue licencias no voluntarias. La sentencia que sancione la
infraccion determinara, ademas, el monto y la forma de pago de la compensacién
gue el licenciatario debera hacer efectiva al titular del derecho.

Articulo 8.- El derecho que establece esta ley se reconocerd a los obtentores de va-
riedades vegetales nuevas que sean distintas, homogéneas y estables. El solicitante
deberd cumplir ademas, con las exigencias del articulo 20 y con las formalidades
establecidas en esta ley para el otorgamiento del derecho.

Articulo 9.- Se considerara nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en
el pais y aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Asimismo se
considerara nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el pais con consen-
timiento del obtentor pero por no mas de un afio. Del mismo modo se considerara
nueva aquélla que se ha comercializado en el extranjero con el consentimiento del
obtentor pero por no mas de seis anos tratandose de arboles forestales, arboles fru-
tales y arboles ornamentales y vides, y de cuatro afios para las demas especies.

Articulo 10.- La variedad es distinta si puede distinguirse por uno o varios caracte-
res importantes de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se
solicite la proteccién, sea notoriamente conocida. La presentacion en cualquier pais
de una solicitud de concesién de un derecho de obtentor para una variedad o de
inscripcién de la misma en un registro oficial de variedades, se reputaré que hace
a esta variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta
conduce a la concesiéon del derecho del obtentor o a la inscripcion de esa variedad
en el registro oficial de variedades, segun el caso. Se considerard homogénea la
variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de
la variacion previsible, considerando las particularidades de su reproduccién sexuada
o de su multiplicaciéon vegetativa. La variedad es estable si sus caracteres esenciales
se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o
cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplica-
ciones al final de cada ciclo.
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Articulo 11.- El plazo de proteccién, contado desde la fecha de inscripcion del dere-
cho del obtentor, sera de 18 afnos para arboles y vides, y de 15 afios para las demas
especies. No obstante, el derecho del obtentor s6lo permanecera vigente mientras
éste pague las tarifas y costos para la inscripcion y vigencia del derecho, en las opor-
tunidades que senale el reglamento. Las variedades que hayan cumplido su periodo
de proteccién o cuyo derecho haya caducado, seran consideradas de uso publico.

TITULO II

Del Departamento de Semillas del Servicio Agricola y Ganadero

Articulo 12.- Ademas de las funciones que en materia de semillas le asigne el decreto
ley No. 1.764, de 1977, y sus reglamentos, el Servicio Agricola y Ganadero por inter-
medio del Departamento de Semillas, ejercera las siguientes funciones y atribuciones:

a) Efectuar todas las pruebas, ensayos y demas actividades que disponga el
Comité Calificador, con el objeto de verificar que la variedad cuya inscrip-
cion se solicita cumple con los requisitos exigidos por esta ley.

b) Llevar el Registro de Variedades Protegidas y efectuar en él las inscripciones,
subinscripciones y anotaciones que ordenare el Comité Calificador.

) Extender el titulo definitivo o provisional de la variedad, previo informe fa-
vorable del Comité Calificador.

d) Verificar que las variedades protegidas mantengan las caracteristicas esta-
blecidas en los articulos 9°y 10.

e) Emitir los informes y certificaciones que les sean solicitados sobre materia
de su competencia.

Articulo 13.- El Departamento estard a cargo de un Director, que debera ser un
profesional especialista en genética, botanica o agronomia que sera designado por
el Ministro de Agricultura.

Articulo 14.- Transférmase el actual Registro de Propiedad de Variedades o Cultiva-
res en el Registro de Variedades Protegidas.

Articulo 15.- Un Comité Calificador de Variedades tendré a su cargo el proceso de
verificacion del cumplimiento de los requisitos que exige esta ley para el reconoci-
miento del derecho del obtentor sobre una variedad.

Articulo 16.- El Comité Calificador a que se refiere el articulo anterior, estara inte-
grado por el Director del Departamento o su subrogante, quien lo presidira, y por 6
miembros designados por el Ministro de Agricultura, los que también deberan ser
profesionales especialistas en genética, botanica o agronomia, y desempenarse en el
sector publico, privado o universitario.




Articulo 17.- Los miembros del Comité a que se refiere el articulo anterior duraran
6 afnos en sus funciones, pudiendo al término de dicho periodo ser nuevamente
designados. En caso de impedimento de alguno de los integrantes, el Ministro de
Agricultura designara al reemplazante de acuerdo al articulo anterior.

Articulo 18.- Corresponderd al Comité Calificador de Variedades:

a) Conocery pronunciarse sobre las solicitudes de reconocimiento del derecho
del obtentor, para lo cual podra disponer que se practiquen las inspeccio-
nes, pruebas, ensayos y demas acciones que correspondan.

b) Reconocer, cuando fuere procedente, el derecho del obtentor de una nueva
variedad, en forma provisional o definitiva; disponer su inscripcion en el Re-
gistro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del correspondiente titulo.

¢) Reconocer el derecho de prioridad a que se refiere el articulo 22.

d) Declarar la caducidad del derecho del obtentor y ordenar la cancelacion de
la inscripcién en el Registro de Variedades Protegidas y del correspondiente
titulo, cuando fuere procedente.

e) Ejercer las demas funciones y atribuciones que le encomienden las leyes y
reglamentos.

Articulo 19.- El Comité Calificador de Variedades adoptara sus decisiones por ma-
yoria de votos y, en caso de empate, resolvera quien lo presida.

TITULO IIT

Del reconocimiento del derecho del obtentor

Articulo 20.- Para el reconocimiento de su derecho el obtentor deberd cumplir con
lo siguiente:

a) Presentar una solicitud escrita al Director del Departamento en la forma que
determine el reglamento.

b) Acompafar antecedentes y documentos que comprueben que la variedad
por inscribir cumple con las exigencias que establece esta ley y que acredi-
ten, ademas, el origen de la variedad; descripciéon de las caracteristicas bo-
tanicas, morfologicas y fisioldgicas que permitan diferenciarla de cualquier
otra variedad notoriamente conocida mencionando expresamente aquéllas
que sean similares.

€) Hacer entrega al Departamento de una muestra representativa de la varie-
dad cuya inscripcion se solicita, en las cantidades que determine el Comité
Calificador.
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d) Comprometerse a mantener los ejemplares testigo correspondientes duran-
te todo el plazo de vigencia de la inscripcién, indicando la estacion experi-
mental o el lugar donde se mantendran.

e) Pagar los costos y tarifas que demande la inscripcion, asi como los que de-
riven de la mantencion anual de cada variedad.

Articulo 21.- El obtentor debera proponer un nombre para la variedad, el que sera
su designacion genérica. En particular, deberé ser diferente de cualquiera denomina-
cion que designe una variedad preexistente de la misma especie botanica o de una
especie semejante.

El nombre deberé ser suficientemente caracteristico, no podra componerse solamen-
te de cifras; deberd impedir su confusion con el de otras variedades ya reconocidas y
no podra inducir a error acerca de las caracteristicas de la variedad o de la identidad
del obtentor.

El nombre de una variedad no podra registrarse como marca comercial.

Articulo 22.- Cuando la proteccion de una variedad haya sido solicitada previamen-
te en el extranjero, el obtentor de la misma tendra prioridad, por el plazo de un afio
desde la fecha de su presentacion en el pais de origen, para presentar la solicitud de
reconocimiento en Chile. En dicha solicitud, el obtentor debera constituir domicilio
en Chile o nombrar un representante autorizado en el pais para tal efecto. Si la nue-
va variedad ya ha sido reconocida en el extranjero el obtentor de la misma debera
acompanar copia del titulo o patente con que cuente, debidamente legalizado y
traducido a satisfaccion del Comité Calificador de Variedades. Si los requisitos que se
exigen en el pais de origen para el reconocimiento del derecho del obtentor sobre la
variedad y los analisis, pruebas y certificaciones previas a que ésta es sometida para
verificar el cumplimiento de los mismos, son similares o superiores a los establecidos
en esta ley y sus reglamentos, el Comité Calificador podra disponer el otorgamiento
de un titulo provisional en los términos indicados en el articulo 33 de esta ley, con la
sola verificacion de las circunstancias anotadas.

Articulo 23.- Presentada una solicitud de reconocimiento del derecho del obtentor el
Director del Departamento debera recibirla y numerarla correlativamente. Ademas exa-
minard y comprobara todos los antecedentes agregados a ella y los que se presentaren
con posterioridad por el interesado. Cada solicitud sera elevada al Comité Calificador
con un informe técnico en el que se recomendara su rechazo o aceptacién. En este
ultimo caso, se propondran las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan.

Articulo 24.- Aceptada a tramitacion una solicitud, serd obligatoria la publicacion de
un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el reglamento, y
habra un plazo de 60 dias, contados desde dicha publicacién, para formular cualquier
oposicion.
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Articulo 25.- Si se formulare oposicién a una solicitud de inscripcién, el Director del
Departamento dara traslado de ella al solicitante, por el plazo de 60 dias para que
haga valer sus derechos.

Articulo 26.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibira
la causa a prueba por el término de 60 dfas, el cual se podrd ampliar hasta por 60
dias mas, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero.

Articulo 27.- Las partes podran hacer uso de todos los medios de prueba que esta-
blece la ley. Sera aplicable ademas, lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 64
del Cédigo de Procedimiento Civil.

Articulo 28.- Las notificaciones se practicaran en la forma que disponga el reglamento.

Articulo 29.- Vencido el término probatorio, el Director del Departamento dara
cuenta al Comité Calificador, quien resolvera en definitiva.

Articulo 30.- Si se presentaren dos o mas solicitudes respecto de una misma varie-
dad, se preferird aguélla que exhiba mejor titulo. Para el caso que no pudiere deter-
minarse con precision cudl es el mejor titulo o éstos fueren semejantes, se preferira
la solicitud mas antigua.

Articulo 31.- Si no se hubiere formulado oposicién o ésta se hubiere resuelto en
forma favorable al solicitante, el Comité Calificador dispondra que se efectten las
inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan.

Articulo 32.- Si el Comité Calificador resuelve que la variedad cuya proteccion se ha
solicitado cumple con los requisitos indicados en esta ley, dispondra que el Departa-
mento inscriba la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y otorgue el titulo
correspondiente, previa cancelacion de la tarifa que se haya fijado para tal efecto.

Articulo 33.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el Comité Cali-
ficador podra ordenar la inscripcion provisional de una variedad en el Registro de
Variedades Protegidas y el otorgamiento del titulo correspondiente, aun cuando el
interesado no haya reunido todos los antecedentes exigidos o mientras se completa
el estudio y analisis de ellos. La inscripcién provisional regira por el plazo, en la forma
y demas condiciones que el Comité Calificador determine. El titulo provisional am-
para al solicitante con los derechos establecidos en el articulo 3° de esta ley, por el
plazo que haya sido concedido. Si al titular de un derecho provisional se le concedie-
re posteriormente proteccion definitiva, el periodo de esta Ultima se contara desde la
fecha de la inscripcién provisional.

Articulo 34.- En la inscripcion de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas
y en el titulo correspondiente se dejard constancia, por lo menos, de las siguientes
menciones:
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a) Nombre de la variedad.
b) Nombre y domicilio del obtentor y de su representante, si lo hubiere.

¢) Resolucion del Comité Calificador que reconoce el derecho y ordena la ins-
cripcion de la variedad y el otorgamiento del correspondiente titulo.

d) Si se trata de un titulo y de una inscripcion definitiva o provisional.

e) Periodo de la proteccion, y

f) Las deméas menciones que determine el Comité Calificador.
Articulo 35.- El Departamento publicard en el boletin del Registro de Variedades
Protegidas una némina de los titulos otorgados y de las inscripciones efectuadas.

Articulo 36.- En el Registro de Variedades Protegidas deberan anotarse, al margen
de la inscripcion de la variedad correspondiente, las transferencias, gravamenes, em-
bargos o cualquiera otra limitacion al derecho del obtentor. Sin la anotacion anterior,
tales actos juridicos no serén oponibles a terceros.

TITULO IV
De la caducidad y nulidad del derecho del obtentor

Articulo 37.- El Comité Calificador podra declarar la caducidad del derecho del
obtentor y ordenar la cancelacion de una inscripcion en el Registro de Variedades
Protegidas y del correspondiente titulo, en los siguientes casos:

a) Cuando haya transcurrido el plazo de proteccién.

b) Cuando asf lo solicite expresamente y por escrito el titular del derecho.

¢) Cuando el obtentor no presente al Departamento el material de reproduc-
cion que permita obtener la variedad con sus caracteres, tal como hayan
sido definidos en el momento en el que se concedié la proteccion.

d) Cuando el obtentor de la variedad no cumple con la obligacién de mantener
los ejemplares testigos en la forma sefialada en la letra d) del articulo 20.

e) Cuando habiéndose ordenado una inscripcién con el caracter de provisional
por falta de antecedentes que debe presentar el interesado, éste no los
presentare dentro del plazo acordado para esa inscripcion provisional, y

f) Cuando el propietario no hubiere pagado los costos y tarifas que corres-
ponda para mantenerla vigente. El Comité Calificador se pronunciara sobre
la caducidad y cancelacion a peticién o con informe previo del Director del
Departamento.

Articulo 38.- Sera declarado nulo el derecho del obtentor, de conformidad con las
normas generales, si se comprueba que las condiciones relativas a novedad y distin-
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cion de la variedad que exige esta ley no fueron efectivamente cumplidas en la fecha
del reconocimiento del derecho.

TITULO V

De las apelaciones

Articulo 39.- Las resoluciones del Comité Calificador que se pronuncien sobre la
aceptacion o rechazo de una solicitud de inscripcion, asi como las que se pronuncien
sobre una inscripcion provisional, caducidad del derecho de proteccion y cancelacion
de la inscripcion en el Registro de Variedades Protegidas y del titulo correspondiente,
seran notificadas por el Director del Departamento mediante carta certificada dirigi-
da al domicilio del interesado.

Articulo 40.- Las resoluciones que pronuncie el Comité Calificador sobre cualesquie-
ra de las materias sefialadas en el articulo anterior, seran apelables ante el Tribunal
Arbitral a que se refiere el inciso quinto del articulo 17 de la Ley No. 19.039, en
adelante, el Tribunal Arbitral. La apelacion debera ser fundada e interpuesta dentro
del plazo de quince dfas habiles, contados desde la fecha de la notificacion de la
resolucion recurrida.

Articulo 41.- El recurso debera ser interpuesto ante el Director del Departamento,
quien debera remitirlo, con sus antecedentes, dentro del tercer dia habil, al Tribunal
Arbitral.

Articulo 42.- El Tribunal Arbitral, de oficio o a peticion del interesado, podra solicitar
informes sobre la materia del recurso al Director del Departamento. Podra del mismo
modo, recabar los informes periciales que estime procedentes.

Articulo 43.- En contra de las resoluciones del Tribunal Arbitral no procedera recurso
alguno.

TITULO VI

De los delitos y sanciones

Articulo 44.- Sera castigado con presidio o reclusién menores en sus grados mini-
mos y multa de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales, sin perjuicio del comiso de
las especies que se encuentren en su poder:

a) El gue con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la mul-
tiplique y ejecute cualquier acto tendiente a comercializarla como material
de reproduccién, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor
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o sin la licencia a que se refiere el articulo 7°. En igual pena incurrira el que,
sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor, utilice en forma
permanente el material genético de una variedad protegida para producir
una nueva.

b) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la
ofrezca, distribuya, importe, exporte, comercialice o la entregue en cual-
quier forma o titulo para su empleo como material de reproduccion. Al
gue reincidiere dentro de los Ultimos cinco afios en alguno de los delitos
contemplados en este articulo, se le aplicara la pena de presidio menor en
su grado medio y hasta el doble de la multa anteriormente aplicada. Las
especies decomisadas quedaran a beneficio del obtentor.

Articulo 45.- El Servicio Agricola y Ganadero, al constatar una infraccion que haga
presumir la existencia de alguno de los delitos sefialados en el articulo anterior, podra
ordenar retencién o inmovilizacion del material propagado de la variedad protegida,
en tanto el interesado no justifique su legitima adquisicion dentro del plazo que al
efecto se le otorgue. Si el afectado no presentare los antecedentes correspondientes
dentro del plazo, el que no podra ser inferior a 30 dias, o si éstos fueren insuficientes,
el Servicio conjuntamente con la denuncia respectiva, deberd informar al Juez sobre
la aplicacion de las medidas sefialadas en el inciso anterior y corresponderd a éste
pronunciarse acerca de su mantencion.

Articulo 46.- Las infracciones a las normas establecidas en la presente ley que no
constituyan los delitos tipificados en el articulo 44 seran sancionadas administra-
tivamente por el Servicio Agricola y Ganadero, de acuerdo con el procedimiento
establecido en su ley organica, con multas de 1 a 30 unidades tributarias mensuales
y con el doble, en caso de reincidencia.

TITULO FINAL

Articulo 47.- Deréganse los articulos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 y 33 del decreto ley
No. 1.764, de 1977, como asimismo todas las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, que fueren contrarias a esta ley.

Articulos Transitorios

Articulo 1.- Las inscripciones en el Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares
creado por el decreto ley No. 1.764, de 1977, se entenderan incorporadas de pleno
derecho al Registro de Variedades Protegidas que establece la presente ley y manten-
dran su vigencia por los periodos y bajo las condiciones que la misma sefala.




Articulo 2.- Las solicitudes de inscripcion en el Registro de Propiedad de Variedades
o Cultivares, presentadas bajo el imperio del decreto ley No. 1.764, de 1977, y que
se encuentren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se
seguiran tramitando de acuerdo con lo dispuesto en el referido decreto ley, a menos
que el interesado manifieste expresamente su voluntad de acogerse a las normas de
la presente ley.

Articulo 3.- Mientras no se dicte el reglamento de la presente ley, continuaran ri-
giendo los decretos supremos reglamentarios respecto de las materias reguladas en
éste, en lo gue no sean contrarios a sus disposiciones.

Articulo 4.- Las inscripciones vigentes de nombres de variedades en el Registro de
Marcas del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, no podran ser reno-
vadas.

Articulo 5.- Toda referencia que se haga en el decreto ley N° 1.764, de 1977, o en
otras leyes a la Unidad Técnica de Semillas, deberan entenderse hechas al Departa-
mento de Semillas del Servicio Agricola y Ganadero.

Articulo 6.- En la primera designacion que efectie el Ministro de Agricultura de los
integrantes del Comité Calificador a que se refiere el articulo 15, fijara para tres de
ellos un plazo de tres anos de permanencia en sus cargos, con el objeto de establecer
una renovacion parcial perioddica de los miembros de ese Comité.”.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el No. 1° del Articulo 82 de la Constitu-
cion Politica de la Republica y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promulguese y llévese a efecto como Ley de la Republica.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Proyecto de ley que regula el derecho de los obtentores de nuevas variedades vegeta-
les El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable
Senado envi6 el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso
Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad de sus ar-
ticulos 39, 40, 41, 42 y 43, y que por sentencia de 14 de septiembre de 1994, declaro:

1. Que los articulos 39 y 40 del proyecto de ley remitido, son constitucionales.

2. Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre las normas de los articulos
41, 42 y 43, del proyecto remitido, por versar sobre materias que no son propias
de ley organica constitucional.

Santiago, 14.09.94.- Rafael Larrain Cruz, Secretario.
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ANEXO N°5
Reglamento Universidad de Chile
Decreto N° 21008
Proteccién Industrial

Procedimiento interno referido a las innovaciones desarrolladas en la
Universidad de Chile. Publicado el 10 de septiembre de 2007

I. Disposiciones generales

Articulo 1.- El presente Reglamento establece las normas y procedimientos que
permiten resguardar los intereses de la Universidad de Chile y de sus miembros en
las actividades universitarias que éstos desarrollan, en cuanto éstas se puedan tra-
ducir en una Innovacion, entendiendo como tal todo producto, procedimiento o
uso susceptible de ser protegido en principio, mediante una Patente de Invencién,
Modelo de Utilidad, Dibujo o Disefo Industrial, Esquema de Trazado o Topografia de
Circuitos Integrados, Variedades Vegetales, Secretos Industriales, Signos Distintivos y
en general cualquier otro mecanismo que la ley establezca para la proteccién de las
obras del ingenio.

Este Reglamento se aplicara asimismo a los programas de computacion de aplicacion
industrial, cuando estos sean parte integrante de un sistema que redna los requisitos
generales de patentabilidad, de acuerdo a la Ley.

Sera también aplicable a los programas de computacién no incluidos en el inciso ante-
rior, sélo respecto de aquellas legislaciones que permiten su patentamiento directo.

Articulo 2.- El presente Reglamento se aplica a los Creadores, es decir, todo acadé-
mico o funcionario de la Universidad de Chile, que participe en el desarrollo de una
Innovacién, a propdsito o con ocasiéon de su labor académica o de investigacion en
cualquier Unidad de la Universidad. Asimismo sera aplicable a toda persona contra-
tada a honorarios por la Universidad.

Asimismo, este Reglamento sera aplicable a toda persona que participe en el desa-
rrollo de una Innovaciéon con motivo de actividades curriculares ordinarias de inves-
tigacion, seminarios de titulo, tesis de pre y post grado, o cualquier otra de similar
naturaleza, cuando dicha Innovacién se haya generado por el trabajo desarrollado al
interior de una Linea de Investigacion liderada por un académico de la Universidad.




Para estos efectos, el académico que lidere la Linea de Investigacion debera obtener
el consentimiento de dicha persona con anterioridad al ingreso en dicha Linea. Por
linea de Investigacion se entenderd aquella que haya sido declarada como tal por la
respectiva Facultad, Instituto u Hospital.

Por su parte, los funcionarios o empleados cuya prestacion de servicios no sea por
naturaleza por naturaleza el cumplimiento de una labor inventiva o creativa, y en ge-
neral toda otra persona no comprendida en el inciso primero o segundo de este ar-
ticulo podrd, si asi lo desea, someterse voluntariamente a las normas que rigen para
los Creadores, en lo que respecta a este Reglamento. Dicho consentimiento debera
perfeccionarse con anterioridad al inicio de la correspondiente prestaciéon de servicios.

Articulo 2 bis. Todo Creador debera poner la Innovacién de que se trate en conoci-
miento de la Comisién Central de Propiedad Industrial, a la que se hace referencia mas
adelante, con la finalidad de que ésta evalUe la conveniencia de solicitar, ya sea en el
pais o en el extranjero, la proteccién legal ante la autoridad correspondiente a nombre
de la Universidad de Chile, en conformidad con la legislacion que regula la materia.

Articulo 3.- En el caso de que la Comisién Central de Propiedad Industrial estime
que no procede la solicitud de proteccién a nombre de la Universidad de Chile, ésta
podra ceder su derecho a los Creadores respectivos, quienes podran solicitar la pro-
teccién a su propio nombre y costo.

I1. Comisién central de propiedad industrial

Articulo 4.- Créase la Comisién Central de Propiedad Industrial compuesta de siete
miembros designados por el Vicerrector de Investigacion y Desarrollo de la Universi-
dad de Chile, en adelante el Vicerrector, quienes ejerceran sus funciones por un pe-
riodo de cuatro afios, pudiendo éstos ser prorrogados indefinidamente en ellas por
otros periodos similares. No obstante, el Vicerrector podra modificar la composicion
de la Comision cuando lo estime pertinente. Las funciones de los miembros de la
Comisién seran ejercidas ad-honorem.

Los miembros sefialados en el inciso anterior deberdn pertenecer a la comunidad
universitaria como académicos o funcionarios.

En caso de producirse una vacancia entre los miembros de la Comision, el Vicerrector
nombrara a un reemplazante hasta el término del periodo de quien corresponda.

Articulo 5.- Los integrantes de la Comisién Central de Propiedad Industrial deberan
ser profesionales especialistas destacados en las areas de quimica, biologia, ciencias
fisicas y matemadticas, ingenieria, informatica, biomedicina, ciencias silvoagropecua-
rias, entre otras, y un abogado experto en propiedad intelectual e industrial.
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La Comision Central de Propiedad Industrial tendra un Presidente designado de en-
tre sus miembros por el Vicerrector, el que sera responsable frente a éste de la labory
funcionamiento de la Comision. Asimismo contara con un Vicepresidente, que hara
las veces de ministro de fe de lo acordado por la Comision y asumira la Presidencia
interina de ésta cuando por cualquier motivo faltare el Presidente designado. Las
funciones de Presidente y Vicepresidente seran rotativas y tendran una duracién de
4 afios cada una. En los casos en que el Vicepresidente asuma la presidencia interina
de la Comision, sera subrogado en su funciéon de ministro de fe por cualquier otro
de los miembros de la Comisién que se designe al efecto en la o las sesiones corres-
pondiente, por los propios miembros que asistan.

El abogado experto que integre la Comisién debera proporcionar al Vicerrector y la
Comisién toda la informacion y antecedentes relativos a los aspectos juridicos de los
asuntos que sean sometidos a la consideracion de la misma, asi como desempenar las
demas funciones de caracter legal que la Comision y el Vicerrector le encomiende.

Articulo 5 bis. La Comision funcionara en sesiones de caracter resolutivo. Para su
funcionamiento requerira de un quérum de al menos tres miembros y decisiones se
adoptaran por mayoria simple de los presentes en la sesién.

Articulo 5 ter. En su funcionamiento, y para el mejor cumplimiento de su labor, la
Comision podra hacerse asesorar por personas idoneas respecto de determinados
temas a tratar en la misma, quienes deberan ser académicos o funcionarios de la
Universidad de Chile.

Para estos efectos se confeccionara una lista de Asesores Expertos, académicos de la
Universidad de Chile, en donde figurara al menos un experto en las areas de Dibujos
o Disefos Industriales, Esquemas de Trazado o Topografia de Circuitos Integrados,
Variedades Vegetales, y programas computacionales. La Comision podra citar a
estos Asesores Expertos en cada sesion que se trate alguna solicitud de las areas de
competencia de ellos.

Asimismo la Comisién podra consultar, en aquellos casos en que no existan las capa-
cidades de profesionales idéneos al interior de la Universidad, a expertos nacionales
0 extranjeros del sector publico o privado.

Articulo 5 quater. La Comisién contara con un Secretario Ejecutivo encargado de
levantar un acta de cada sesion, ejecutar los acuerdos y decisiones, y en general
realizar toda otra actuacion que le encomiende la Comisién. Esta labor la realizara
el abogado de la Vicerrectoria de Investigaciéon y Desarrollo.
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I1I. Funciones y deberes de la comisién central de propiedad
industrial, de las unidades académicas y de los creadores

Articulo 6.-

A la Comision Central de Propiedad Industrial le corresponderan especialmente las
siguientes funciones:

1. Proponer al Vicerrector politicas universitarias en materia de Propiedad Industrial.

2. Proponer criterios y principios generales para definir la procedencia y convenien-
cia de solicitar la proteccion legal de una Innovacién, como también sobre la
comercializacién y/o cesion de tal derecho, a cualquier titulo.

3. Estudiar la conveniencia y procedencia de solicitar la proteccion de la Innovacion,
gue se presente a la Comision, para lo cual debera tener en especial considera-
cion la circunstancia de cumplirse con los requisitos legales, la posible comercia-
lizacion de la Innovacion, las proyecciones futuras de la misma; debiendo propo-
ner al Vicerrector la adecuada proteccién de los derechos en cuestion.

4. Rendir un informe anual al Vicerrector sobre el funcionamiento de la Comisién y
de los resultados obtenidos, como asimismo, proponerle las modificaciones que
estime pertinentes llevar a cabo para le funcionamiento expedito de la Comisién.

5. Mantener la reserva de los antecedentes que sean puestos en su conocimiento,
pudiendo al efecto disponer las medidas de seguridad que estime necesarias.
Para este fin, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que les cabe, al
momento de ser nombrado en su funcion, cada miembro de la Comisién debera
suscribir un Convenio de Confidencialidad en donde se expliciten estas obliga-
ciones.

6. Informar a la Unidad respectiva y al Vicerrector la procedencia o improcedencia
de solicitar la proteccion legal de una Innovacion, segun lo establecido por ella.

7. Dictar los instructivos internos para el mejor funcionamiento de la Comisién, asi
como redactar los demas documentos que sean necesarios para tal objetivo.

Articulo 7.- Correspondera a las Unidades Académicos de la Universidad, en que se
desarrollen actividades que deriven en Innovaciones, incentivar su adecuada protec-
cion y resguardo, y prestar colaboracion a los Creadores para la presentacion de las
solicitudes a la Comision Central de Propiedad Industrial.

Asimismo, sera de su responsabilidad tomar todas las medidas necesarias para resguar-
dar la confidencialidad de la informacién relacionada con la respectiva Innovacion.

Articulo 8.- Corresponderd especialmente a los Creadores de la Universidad de Chile:
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1. Presentar a la Comision Central de Propiedad Industrial cualquier Innovacién, de
acuerdo lo que se establece en el articulo siguiente.

2. Proporcionar a la Comisiéon Central de Propiedad Industrial todos los anteceden-
tes necesarios para que ésta pueda cumplir con sus funciones, debiendo prestar-
le la mas amplia colaboracién y facilitarle todos los antecedentes e informes que
ésta solicite.

3. Cumplir las politicas que la Comisién Central de Propiedad Industrial y el Vice-
rrector definan en materia de Innovaciones.

4. Velar por el respeto de los principios éticos en el desarrollo de cualquier Innova-
cion, resguardando de la mejor forma posible la imagen y prestigio de la Univer-
sidad de Chile ante la comunidad nacional e internacional.

IV. Procedimientos

Articulo 9.- Todo Creador de la Universidad de Chile que haya desarrollado una Inno-
vacién gue a su juicio pueda ser protegible, deberd poner de inmediato los anteceden-
tes en conocimiento de la Comision Central de Propiedad Industrial, con la finalidad
de que ésta proceda a su estudio y determine la conveniencia de solicitar su proteccion
legal ante las autoridades competentes, tanto nacionales como extranjeras.

En la solicitud que se presente a la Comisién, ademas de cumplir los demas requisitos
gue establece este Reglamento, se debera:

a) Indicar claramente el nombre y apellido de cada uno de los participantes en
el desarrollo de la Innovacién, sefalando en términos generales el grado de
participacion que en el mismo le ha cabido y la forma en que han acordado
distribuir los eventuales beneficios que de él se obtengan y que, de acuerdo
al presente Reglamento, correspondan a los Creadores.

b) Enloscasossenaladosenelincisosegundoytercerodel articulosegundo, acom-
pafnar una declaracion escrita de sometimiento voluntario al estatuto juridico
del Creador de la Universidad de Chile, segun lo indicado en este Reglamento.

¢) Proporcionar todos los antecedentes que permitan comprender la Innova-
cion y que justifiquen que se cumplen los requisitos legales de la proteccion
legal que se desea solicitar, segun el caso.

Los antecedentes deberan ser remitidos en sobre sellado y con las medidas de resguar-
do pertinentes a la Comisién para su andlisis, a través de su Secretario Ejecutivo.

Articulo 10.- La Comisién Central de Propiedad Industrial, sin perjuicio de los ante-
cedentes que reciba, podra solicitar toda la informacion adicional que estime indis-
pensable para resolver sobre el particular, pudiendo asimismo solicitar los informes
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y la asesoria de los especialistas que estime necesarios, debiendo en todo caso velar
por la confidencialidad y reserva de los antecedentes.

Articulo 11.- Puestos los antecedentes en conocimiento de la Comisién Central de
Propiedad Industrial, ésta debera resolver en el plazo maximo de 45 dias habiles, el
cual podré prorrogarse por otros 20 dias habiles mas si la complejidad del asunto
asi lo requiere. En caso de que la Comision Central de Propiedad Industrial no se
haya pronunciado después del plazo de 65 dias habiles, el Creador o los Creadores
tendran la opcion de solicitar la proteccion legal de la innovacion tecnoldgica a su
propio nombre y a su propio costo.

V. Participacién en los beneficios economicos derivados
de las innovaciones tecnoldgicas

Articulo 12.- Todos los beneficios econémicos derivados para la Universidad de Chi-
le de una Innovacion, una vez descontados los gastos aludidos en el Articulo 14,
seran distribuidos segun los siguientes porcentajes:

33% para el Creador, y en el caso de haber participado mas de uno, se distribuira en
la proporcién que los Creadores hayan acordado en el momento de dar cumplimien-
to a lo sefialado en la letra a) del articulo 9°, salvo posterior acuerdo en contrario.

33% para el Hospital Clinico, la Facultad o Instituto Interdisciplinario en que se de-
sarrollé el trabajo a que dio lugar la Innovaciéon. En caso de haber participado mas
de un organismo, los beneficios se distribuirdn en las proporciones que deriven de la
aplicacion de la letra a) del articulo 9°, de acuerdo a las correspondientes adscripcio-
nes de los distintos Creadores, salvo acuerdo posterior en contrario, y 34% para el
Fondo General de la Universidad.

En casos excepcionales, se podra determinar una distribucién diferente a la estable-
cida anteriormente, llegando a un méaximo de 50% para el o los Creadores. Esta
situacion sera decidida por el Rector, luego de recibir una proposiciéon fundada de
parte del Vicerrector de Investigacion y Desarrollo, quien previamente habra consi-
derado la opiniéon de los Creadores y de la Comisién Central de Propiedad Industrial.
En tales casos, la distribucion entre los Organismos y el Fondo General se efectuara
en partes iguales.

Articulo 13.- La cesion o licencia de la parte de los derechos que le correspondan a
la Universidad de Chile respecto de las Innovaciones sera decidida por el Vicerrector
de Investigacion y Desarrollo, quien previamente habra considerado la opinién de
los Creadores.
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VI. Gastos

Articulo 14.- Los gastos derivados del desarrollo de una Innovacion, tales como la
solicitud de proteccion legal ante la autoridad pertinente, confeccion de prototipos,
ensayos de campo, proyectos de transferencia tecnoldgica y otros similares, podran
ser de cargo de la Universidad o de terceros interesados en que se proteja la corres-
pondiente Innovacion Tecnoldgica.

En el caso de que los gastos sean realizados por terceros, siempre que sea pertinente
y salvo acuerdo en contrario, la Universidad reembolsara el valor completo de los
gastos razonables, debidamente reajustados, con los primeros ingresos que se gene-
ren de cualquier forma de comercializacién de la Innovacion Tecnolégica. Sélo para
los efectos del mencionado reembolso, podra considerarse como tercero a cualquier
Unidad de la Universidad de Chile que hubiere realizado estos gastos con cargo a su
presupuesto asignado.

VII. Convenios de cooperacidn, investigacién y transferencia tecnoldgica

Articulo 15.- En todos los Convenios de Cooperacion, Investigacion o Transferencia
Tecnoldgica que la Universidad de Chile celebre con otras Instituciones u Organismos
publicos o privados o personas naturales, de los cuales puedan derivar Innovaciones,
la Universidad debera incorporar normas que permitan resguardar eficazmente los
derechos que a la Universidad de Chile pudieren corresponderle.

Articulo 16.- Derdgase el Decreto Exento N° 0015488 de fecha 20 de agosto de 2003.



ANEXO N°6
Bases Administrativas para postular a la
Proteccién de la Propiedad Industrial
a través de las Entidades Asesoras de

Propiedad Industrial (EAPI)

Chile. Corporacion de Fomento de la Produccion.
Comité Innova Chile.
Publicado en mayo de 2006.

I. Antecedentes generales

Recientemente ha ido recobrando fuerza e interés en la agenda politica y social la
necesidad de fomentar y fortalecer el crecimiento econémico como forma de supe-
rar la pobreza; es en este contexto en donde la innovacion y por ende la generacion
de ciencia y tecnologia, la transferencia y expansién de conocimientos y en ultima
instancia la creaciéon de una llamada “economia basada en el conocimiento”, es un
elemento clave para lograr dicho objetivo.

Los paises mas desarrollados han demostrado a través de su experiencia, que una
de las principales instituciones en que se basa el fomento y desarrollo de nuevas
tecnologias, es a través de las patentes de invencion. La l6gica detras de esta ins-
titucion es el incentivo a la creatividad de los individuos e instituciones, en pos de
un mejoramiento general del nivel de vida de la comunidad, a través de asegurar al
creador ganancias legitimas por su invencién. Se busca generar el circulo virtuoso de
la ciencia, tecnologia, invencién, desarrollo y bienestar.

Actualmente en Chile existe un muy bajo nivel de patentamiento, especialmente si
se compara con sus pares en lo académico y emprendedores en el ambito internacio-
nal. Es por ello que el Comité INNOVA CHILE, a través de su Subdireccién de Difusién
y Transferencia Tecnoldgica, ha desarrollado un instrumento de apoyo a la proteccion
de la propiedad industrial y de otros adelantos, como forma de facilitar el desarrollo
del emprendimiento y la creaciéon de proyectos tecnolégicos innovadores.
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I1. Descripcién de la linea de financiamiento

1. Objetivo General

Impulsar el desarrollo tecnoldgico y la proteccién de inventos e innovaciones en
las empresas e instituciones nacionales, mediante el cofinanciamiento de los gastos
asociados a la obtencién de un privilegio industrial, intelectual o regulado en leyes
especiales, con énfasis en el cofinanciamiento de los gastos asociados a la tramita-
cion de una solicitud de patente u otros mecanismos de proteccion en el ambito
nacional e internacional.

2. Beneficiarios

Podran ser beneficiarios a esta linea:

a) Las personas naturales.

b) Las personas juridicas, tales como: Universidades; Centros Tecnolégicos;
Institutos de Formacion Técnica; Institutos Profesionales; Empresas Produc-
toras de Bienes o Prestadoras de Servicios.

Los beneficiarios anteriormente sefialados deberan tener un producto o procedimien-
to acabado, que sea susceptible de ser patentado, de conformidad con la legislacion
vigente, nacional e internacional. Ademas, los beneficiarios no podran registrar deu-
das morosas comerciales, previsionales o tributarias, o documentos sin aclarar.

Esta linea de financiamiento operard mediante Entidades Asesoras de Propiedad In-
dustrial, en adelante indistintamente “EAPI”, las que seran responsables de postular
los proyectos al Comité INNOVA CHILE, en adelante, “INNOVA CHILE", entidades
reguladas en el nimero 3 de estas Bases y los requisitos sefialados en los anexos de
estas Bases.

2.1. Obligaciones de los beneficiarios

a) Facilitar las actividades de seguimiento de la EAPI

b) Entregar oportunamente toda la informacién y antecedentes que sean reque-
ridos por la EAPI, sea para el desempefo de sus funciones, para cumplir un re-
querimiento de INNOVA CHILE o de la Contraloria General de la Republica.

¢) Cumplir con el programa de actividades del proyecto y con las directrices
establecidas por la EAPI.
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d) Enterar y acreditar oportuna y fehacientemente el cofinanciamiento com-
prometido en el proyecto.

e) Facilitar la informacién necesaria para la evaluaciéon posterior del proyecto.

f) Actuar con ética y probidad en todas las operaciones comerciales, legales 'y
tributarias que el proyecto le demande.

g) Utilizar los recursos entregados por INNOVA CHILE a través de la EAPI exclu-
sivamente en las actividades y para los fines del proyecto.

INNOVA CHILE no tendra injerencia alguna en las decisiones de la EAPI de apoyar un
determinado proyecto ni en relaciéon con los acuerdos privados entre dicha entidad y
el beneficiario. Sin perjuicio de lo anterior, la EAPI y el beneficiario estaran obligados
a respetar las regulaciones establecidas en estas Bases y sus anexos.

3. Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI)

Las EAPI son instituciones acreditadas ante INNOVA CHILE que reGinen capacidades
profesionales y técnicas de asesoria acordes al objeto de esta linea, debiendo cumplir
con requisitos tales como:

a) Capacidades de administracién de redes internacionales de estudios juridi-
cos corresponsales.

b) Experiencia comprobada fehacientemente en materia de propiedad indus-
trial e intelectual, segun corresponda.

¢) Capacidad de emitir informes preliminares, legales y técnicos y asesorar en
la presentacion.

d) Capacidad de efectuar busquedas del estado de la técnica.
e) Capacidad de ejecucion y seguimiento de un proyecto vy,
f) Capacidad financiera para constituir garantias por anticipos de recursos.

La funcién principal de estas entidades sera facilitar el acceso a la linea de financiamien-
to, mediante el apoyo a los interesados en patentar u obtener el tipo de proteccion
adecuada a la creacion, a través de la asesoria en la eleccion de la forma de proteccion,
el anélisis previo de la viabilidad de la solicitud, la formulacion de la presentaciéon a
INNOVA CHILE para obtener el cofinanciamiento y, posteriormente, la ejecucién de la
asesorfa propiamente tal, esto es la tramitacion de la proteccion que corresponda.

Las entidades que postulen en caracter de EAPI se acreditaran ante INNOVA CHILE,
debiendo, para tales efectos, presentar sus antecedentes legales, profesionales y téc-
nicos. Una vez aprobada la solicitud, se le incluird en una ndmina, la que se pondra
a disposicion de los potenciales beneficiarios.
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3.1. Funciones y responsabilidades de la Entidad Asesora de Propiedad
Industrial (EAPI)

1.

10.

11.
12.

Elaboracion de un diagnéstico tecnoldgico que permita detectar y fundamentar
las necesidades de proteccion de propiedad industrial del solicitante.

Preparacion, para el caso de protecciones que requieran inscripcion, de un Infor-
me Previo de Busqueda y Viabilidad. Este estudio incluye una busqueda prelimi-
nar del estado de la técnica respecto de la materia que se desea proteger y un
informe sobre la aptitud de patentabilidad técnica, legal y econdmica, debiendo
incluir informacién acerca de si la materia es protegible, de conformidad al esta-
do de arte y a las disposiciones legales pertinentes, cuyo costo sera de cargo del
interesado y corresponderd a un monto fijo y comudn para todas las Entidades
Asesoras de Propiedad Industrial equivalente a 17 UF (diecisiete Unidades de Fo-
mento) por proyecto. No existirdn pagos adicionales en esta etapa de cargo del
interesado.

Verificar el cumplimiento de los requisitos formales de postulacion y de la docu-
mentacién exigida.

Firmar convenio con el beneficiario, instrumento en donde se deberan regular
todas las obligaciones entre la EAPI y el interesado, debiendo estipular expresa-
mente una cldusula de confidencialidad del proyecto.

Confeccién de la solicitud de cofinanciamiento para ser presentado al
Subcomité.

Gestionar la firma del convenio de subsidio entre la EAPI, el beneficiario e INNOVA
CHILE.

Otorgamiento de cauciones por los fondos publicos anticipados.
Otorgamiento de cauciones por el fiel cumplimiento del convenio.

Tramitacion de la solicitud de proteccion, sea ésta patente, copyright para
software, modelos de utilidad, variedades vegetales, disefio industrial.

Seguimiento técnico y financiero del proyecto, sin perjuicio de las facultades de
INNOVA CHILE.

Informes de avance y rendicién de gastos cada seis meses para cada proyecto.

Una vez terminado el proceso, entrega del informe final, que contenga los ante-
cedentes suficientes en relacién con la obtenciéon de la protecciéon o su rechazo,
sea que ésta se haya tramitado en Chile o en el extranjero y en este Ultimo caso
si se logré la protecciéon parcial en algunos paises. Si el proceso de obtencién
de la proteccion no hubiere concluido en el plazo del proyecto, el informe final



deberd dar a conocer las causas del retraso, las que deberan estar debidamente
fundamentadas y fehacientemente acreditadas.

Las Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI) seran la contraparte para todos
los efectos juridicos y técnicos de INNOVA CHILE, sin perjuicio de que el convenio de
subsidio debera ser firmado por el beneficiario, la EAPl'y por INNOVA CHILE.

4. Proyectos elegibles

Seran considerados elegibles aquellos proyectos que dentro del contexto del objetivo
general, estén enfocados a los siguientes tipos de proteccion:

a) Patentes de invencion, entendiendo por tal, de conformidad a lo estableci-
do en el articulo 31 de la Ley N° 19.039, de 1991, toda solucién a un pro-
blema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invencién podra
ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

O
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Modelos de Utilidad, que segun lo sefialado en el articulo 54 de la Ley N°
19.039, de 1991, son los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos
y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tan-
to 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 destina-
dos un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

¢) Diseno Industrial, comprendiendo dentro de este concepto 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 forma, configuracién geométrica, orna-
mentacién o una combinacion de éstas, siempre que dichas caracteristicas
le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal ma-
nera que resulte una fisonomia nueva, sin perjuicio de lo establecido en la
Ley N° 17.336, de 1970 (articulo 62 inciso 1°, Ley N° 19.039).

Dibujo industrial entendiéndose por tal toda disposicién, conjunto o com-
binacion de figuras, lineas o colores que se desarrollen en un plano para su
incorporacion a un producto industrial con fines de ornamentaciéon y que le
otorguen, a ese producto, una apariencia nueva (articulo 62 inciso 2°, Ley
N° 19.039).

Variedades Vegetales: De conformidad al articulo 2, letra b) de la Ley N°
19.342, de 1994, debe considerarse como tal al conjunto de plantas de
un solo taxén botanico, o sea el elemento distintivo, del rango mas bajo
conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las
condiciones para la concesiéon de un derecho del obtentor puede:

o
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- definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto
genotipo o de una cierta combinaciéon de genotipos.

- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas.
- por la expresion de uno de dichos caracteres por lo menos.

- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propa-
garse sin alteracion.

f) Copyright de software: conjunto de instrucciones para ser usadas directa
o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un de-
terminado proceso o resultado, contenidas en un cassete, diskette, cinta
magnética u otro soporte material.

Copia de programa computacional: soporte material que contiene instruc-
ciones tomadas directa o indirectamente de un programa computacional y
gue incorpora la totalidad o parte sustancial de las instrucciones fijadas en
él, de conformidad al articulo 5, letra t) de la Ley N° 17.336, de 1970.

5. Plazo de ejecucién

Los proyectos deberén ser ejecutados en un plazo maximo de 5 afos, el que podra
ser prorrogado hasta por plazo méaximo de un afio, en caso de atrasos por causas
no imputables a la EAPI o al beneficiario, las que deberan ser acreditadas y serén
sometidas a conocimiento del Subcomité de Difusion y Transferencia Tecnoldgica,
de Innova Chile, tales como: oposiciones nacionales o impugnaciones en la tramita-
cion internacional. El Subcomité de Difusion y Transferencia Tecnolédgica de INNOVA
CHILE determinara un calendario anual de desembolsos del subsidio para cada pro-
yecto.

6. Financiamiento

El cofinanciamiento de INNOVA CHILE serd de hasta un 80% del costo total del pro-
yecto con un méaximo de $ 50.000.000.- (cincuenta millones de pesos).

El cofinanciamiento privado sera exclusivamente pecuniario y ascenderd, al menos a
un 20% del costo total del proyecto.

El pago inicial de 17 UF (diecisiete Unidades de Fomento) que efectte directamente
el beneficiario a la EAPI por la elaboracion del Informe Previo de Busqueda y Viabi-
lidad podra ser imputado como parte del cofinanciamiento del beneficiario, en el
evento que el proyecto resulte aprobado por el Subcomité de Difusiéon y Transferen-
cia Tecnologica de INNOVA CHILE.




7. Actividades financiables
Se financiard con aporte de INNOVA CHILE las siguientes partidas de costos del
proyecto:

a) Gastos de gestion de la EAPI: Corresponde a los gastos estimados por la
entidad asesora por su gestion de asesoria y tramitacion.

O
=

Honorarios estudios internacionales corresponsales: Corresponde a
los gastos efectuados por la EAPI para pagar los servicios de estudios in-
ternacionales cuando se trate de tramitaciéon que deba efectuarse en el
extranjero. Comprende honorarios y gastos de tramitacion.

C) Gastos de tramitacion, derechos y publicaciones: Son los costos asocia-
dos a la tramitacion de solicitudes de proteccién en registros publicos nacio-
nales, comprendiendo dentro de estas partidas los costos de la confeccion
de los antecedentes y documentos que el beneficiario debe acompafar a la
solicitud correspondiente, de conformidad a la ley nacional o internacional.
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Informes peritos: Es el pago de los especialistas que emiten informes en
la tramitacion de solicitudes de proteccion en registros publicos y que no
estén comprendidos en la partida anterior.

e) Defensas de oposiciones: Son los gastos eventuales, para el caso de opo-
sicion, acciones de nulidad y en general, gastos originados para la defensa
por pretensiones de terceros en la solicitud de proteccién.

8. Procedimiento de postulacién, evaluacién y ejecucién de proyectos

8.1. Postulacion

a) Toda postulacién a la presente Linea de Financiamiento deberd ser presen-
tada por una de las Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI), acre-
ditadas por INNOVA CHILE. En consecuencia, los interesados en esta linea
deberan tomar contacto antes de la postulacion, con dichas entidades, para
recibir la asesorfa y evaluacion previa de la elegibilidad de la solicitud.

b) La EAPI realizard un Informe Previo de Busqueda y Viabilidad. Este estudio
incluira tres aspectos:

1. Una busqueda preliminar del arte previo.
2. Informe sobre la aptitud de patentabilidad técnica, legal y econémica.

3. Informe sobre el probable impacto productivo de la patente.
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Este estudio serd pagado directamente por el interesado, siendo una suma
fija y comun para todas las EAPI, equivalente a 17 UF (diecisiete Unidades
de Fomento).

) Si el Informe Previo es favorable, se procedera a la formulacién de la solici-
tud para ser presentada al Subcomité de Difusién y Transferencia Tecnolégi-
ca, adjuntandose el Informe Previo de Busqueda y Viabilidad.

Los proyectos deberan ser presentados en la Oficina de Partes de CORFO del Edificio
Corporativo, ubicadas en Moneda N° 921, 2° piso, Santiago, o en sus Direcciones Re-
gionales, bajo el rotulo de “Apoyo a la Proteccién de la Propiedad Industrial”.

La postulacién a esta Linea de Financiamiento, se realizard mediante ventanilla abier-
ta. Ademas, podran postular aquellos beneficiarios descritos en el numero 2 de estas
Bases que hayan presentado solicitud para la obtencion de la patente o privilegio
correspondiente, en cuyo caso el subsidio INNOVA CHILE estara destinado sélo al
financiamiento de actividades futuras en la obtencion de éstas y no podra ser des-
tinado al pago de actividades realizadas con anterioridad a la presentacion de la
correspondiente solicitud de financiamiento.

8.2. Evaluaciéon

a) La postulacion se analizara, en primer lugar, en proceso de elegibilidad, de
conformidad a los siguientes criterios:

- Cumplimiento por parte de los beneficiarios de los requisitos estable-
cidos en las Bases.

- Presentacion de los antecedentes legales ajustados a derecho. Esta-
ran impedidos de postular al cofinanciamiento de INNOVA CHILE,
aquellas personas naturales y juridicas que presenten antecedentes
comerciales y previsionales negativos en el boletin comercial, deudas
fiscales morosas o sin aclarar. Esta situacion sera verificada por la Sub-
direccion Juridica de INNOVA CHILE.

- Los proyectos presentados deberan cenirse estrictamente al formula-
rio de presentacion aportando toda la informacion solicitada y cum-
plir con los requisitos de duracién, costos y coherencia interna esta-
blecidos en estas Bases.

- Los proyectos presentados deberan ajustarse a los objetivos y natu-
raleza de esta linea de financiamiento y a las actividades financiables
sefialadas en estas Bases.

b) Luego de ser declarada como elegible, se evaluard por un experto, fun-
cionario de INNOVA CHILE y/o por entidades especializadas contratadas al
efecto, cuestion que determinard INNOVA CHILE.
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La evaluacién experta contendra una opinion respecto a los criterios defini-
dos en la siguiente tabla:

CRITERIO PONDERACION

PERTINENCIA DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS CON LAS BASES SI/NO

EVALUACION DEL INFORME PRESENTADO POR LA EAPI (ARTE PREVIO,

APTITUD TECNICA E IMPACTO PRODUCTIVO) 40%
BENEFICIO ESPERADO 20%
CONSISTENCIA ENTRE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS 20%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO EN RELACION CON LAS ACTIVI- 20%

DADES DEFINIDAS

Cada criterio de evaluacion se calificara de acuerdo a una escala de 1 a 5,
siendo 1 el minimo y 5 el maximo. Para que un proyecto ser presentado al
Subcomité de Difusion y Transferencia Tecnolégica con recomendacién de
aprobacién, debera alcanzar un puntaje promedio ponderado minimo de
3,5y tener, a lo menos, un 3 en cada uno de los conceptos evaluados. Si
no alcanzare los puntajes sefalados, el proyecto llegara al Subcomité con
recomendacion de rechazo.

INNOVA CHILE se reserva el derecho de solicitar antecedentes adicionales

del proyecto o de los postulantes, durante todo el proceso de evaluacion,
tanto de elegibilidad como técnica, de que trata el 8.2 a) y b) de estas Bases.

) La presentacion evaluada y revisada serd sometida a conocimiento y deci-
sion del Subcomité de Difusion y Transferencia Tecnolégica.

(0N
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El Subcomité de Difusion y Transferencia Tecnologica analizard la presen-
tacion y asignara el cofinanciamiento que estime procedente dentro de los
maéaximos establecidos o rechazara la solicitud, comunicando la decisién me-
diante carta remitida a la persona y direccion sefialada en el formulario de
postulacién.

8.3. Ejecucion

a) De ser aprobado el otorgamiento de financiamiento, se celebrard un con-
trato entre la EAPI, el beneficiario e INNOVA CHILE. La entrega anual de
los recursos del subsidio sera determinada por el Subcomité de Difusion y
Transferencia.

b) La Direccion Ejecutiva de INNOVA CHILE podré autorizar cambios en el pro-
grama de actividades aprobado por el Subcomité, sélo cuando ellos sean
oportunamente fundamentados y comunicados a la Direccién Ejecutiva.
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¢) Alvencimiento del plazo de ejecucién del proyecto, la EAPI debera entregar
un informe final, el que debera ser firmado, ademaés, por el beneficiario. Di-
cho informe debera contener los antecedentes suficientes en relacion con la
obtencién de la proteccién o su rechazo, sea que ésta se haya tramitado en
Chile o en el extranjero y en este Ultimo caso si se logro la proteccién parcial
en algunos paises. Si el proceso de obtencién de la proteccién no hubiere
concluido en el plazo del proyecto, el informe final debera dar a conocer
las causas del retraso, las que deberan estar debidamente fundamentadas y
fehacientemente acreditadas.

En caso de rechazo se deberé indicar las causas de éste.

9. Suscripcién de contratos

Los derechos y obligaciones de cada una de las partes deberdn constar en un con-
venio firmado por el beneficiario, la EAPI respectiva e INNOVA CHILE, instrumento
que solo entrara en vigencia una vez que la Resolucion de la Direcciéon Ejecutiva de
Innova Chile que lo apruebe se encuentre totalmente tramitada.

Serdn parte integrante del Contrato estas Bases y los términos del proyecto aproba-
do por el Subcomité. El texto del contrato sera elaborado por INNOVA CHILE.

La EAPI y el beneficiario deberan dar estricto cumplimiento a las fechas y términos
gue establezca el contrato en cuanto a la rendicion de informes, actividades y otras
obligaciones, los cuales deberan ajustarse a los formatos que defina INNOVA CHILE
para estos efectos.

10. Ejecucién de los proyectos

1. Supervision

INNOVA CHILE, asesorado por una red de expertos, supervisara la ejecucion de los
proyectos, con una clara orientacion a resultados, poniendo especial énfasis en el
cumplimiento de las actividades y metas del proyecto.

La EAPI deberd mantener informacién y documentacién que permita verificaciones
por parte de INNOVA CHILE en los términos que éste establezca, segun los conteni-
dos, requisitos y oportunidad de entrega acordados y sobre la base de las instruccio-
nes que, para tal efecto, imparta la Direccion Ejecutiva de INNOVA CHILE.

Serd responsabilidad del beneficiario y la EAPI procurar el cumplimiento de los reque-
rimientos antes sefialados.




2. Utilizacion de resultados

Los resultados derivados de la ejecucién de las actividades del proyecto, asi como
toda la informacién, innovaciones, procedimientos, planos y demas documentos,
serdn exclusivamente de propiedad del beneficiario, sin perjuicio de las normas esta-
blecidas al respecto por la ley N° 19.039 o en la norma legal que corresponda.

3. Desembolsos

INNOVA CHILE hara remesas de fondos anualmente y por anticipado. Todo desem-
bolso de recursos de INNOVA CHILE a la EAPI debera ser garantizado en un 100%,
antes del giro de los fondos, mediante una boleta de garantia bancaria, vales vista,
depositos a plazo o poliza de seguros de ejecucién inmediata, por un plazo que cu-
bra hasta 90 dias posteriores a la fecha establecida para el informe respectivo.

Ademas, la beneficiaria debera constituir una caucién similar para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato, al menos, por el 3% del monto total del subsidio, la cual
se alzara definitivamente cuando se hayan cumplido todas las obligaciones pactadas.
Esta Ultima garantia cautelard, entre otros, el pago de multas que se hubieren deven-
gado durante la ejecucion del proyecto y la no constitucién o renovaciéon oportuna
de las cauciones por el fiel uso de los recursos del subsidio.

Los desembolsos seran de cardcter nominal, en pesos chilenos y sin reajuste de
ningun tipo.

4. Informes

La EAPI debera entregar informes de avance y rendicion de gastos cada seis meses,
informes que deberan ser firmados, ademas, por el beneficiario.

5. Rendiciones

La rendicién de gastos del proyecto, se realizara sobre la base de costos reales y
demostrables, a través de sus documentos originales o en su defecto copias autori-
zadas ante notario. Los documentos validos para la rendicién de gastos seran: fac-
turas, boletas, liquidaciones de remuneraciones, y otros de similares caracteristicas,
emitidos en Chile o en el extranjero, en este Ultimo caso debidamente legalizados,
de conformidad a lo previsto en el Cédigo de Procedimiento Civil. Sélo se podra
rendir aquellos gastos que estén comprendidos dentro del presupuesto de gastos
aprobados por INNOVA CHILE.

Para los efectos de la presente linea de financiamiento, las rendiciones deberan ser
en pesos chilenos, por los montos brutos de los documentos antes mencionados
tratdndose de impuestos irrecuperables. Es decir, se podran rendir los impuestos ge-
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nerados por las actividades del proyecto siempre y cuando éstos sean irrecuperables
para el beneficiario.

Ademads, en el caso de que los gastos se hayan pagado en moneda extranjera, los
documentos de respaldo acompanados a la rendicion de gastos a INNOVA CHILE de-
beran especificar claramente el tipo de cambio utilizado, la fecha del calculo y el equi-
valente en moneda nacional. Ademas, el beneficiario y la EAPI haran las conversiones
respectivas, asumiendo el costo que surgiere por las eventuales variaciones de cambio.

6. Difusion
La beneficiaria se obliga a lo siguiente:

a) Proporcionar informacion acerca de las actividades que contempla el proyec-
to, tanto a la Direcciéon Ejecutiva como a otros equipos de trabajo patrocina-
dos por INNOVA CHILE y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto.

b) Apoyar y participar activamente en los eventos que realice INNOVA CHILE
para promocionar los resultados parciales y finales del proyecto.

¢) Difundiry efectuar actividades de promocion del proyecto durante su ejecu-
cion y al momento de la obtencién de sus resultados.

d) Rotular los documentos oficiales en forma que haga notoria la contribucion
del Comité INNOVA CHILE a su ejecucién, dentro del plazo de un mes des-
de su obtencién. Asimismo, en toda actividad publica que se efectle para
difundir el proyecto, ya sea, a su término o durante su ejecucién, asi como
también en medios escritos o audiovisuales, debera sefialarse expresamente
y en forma destacada que el proyecto es financiado por: “INNOVA CHILE".

Sin perjuicio de lo anterior, INNOVA CHILE velara porque en la actividad de difusion
se mantengan bajo reserva aquellos elementos que, por motivos de proteccion, ten-
gan el caracter de confidencial en el proyecto.

11. Facultades generales de INNOVA CHILE

En los procesos de elegibilidad, evaluacion y decision referidos en estas bases, se
analizara el cumplimiento de las circunstancias previstas en tales ambitos sin derecho
a reclamo posterior alguno del postulante.

Esta facultad de INNOVA CHILE se extendera no sélo a los procesos sefalados an-
teriormente, sino que durante todo el periodo de ejecucién del proyecto, pudiendo
poner término anticipado al mismo si sobreviniere algun evento que haga perder
total o parcialmente al ejecutante alguno de los requisitos de calificacion o las cir-
cunstancias que le otorgo en su oportunidad una evaluacion favorable.
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