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INTRODUCCION

En mayo de 1997, la Comision de Reformas Legales de la Facultad
de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, presento el trabajo de
investigacion realizado durante el ano anterior, y cuyo proposito fue
elaborar un anteproyecto de ley modificatorio de la actual Ley N°
19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales
y proteccién a los derechos de propiedad industrial, y cuyo texto la
Comision considerd adecuado en sus lineas generales, sin perjuicio
de haber estimado conveniente introducirle modificaciones de fondo y
de forma. Las primeras dicen relacion con tres aspectos
fundamentales, cuales son el concepto mismo de propiedad
industrial; el procedimiento a aplicar en los tramites de inscripciéon de
patentes u otros privilegios y en los de oposicion a una solicitud; y la
sancion a los delitos que se cometen en contra de la propiedad
industrial.

La Comision fue del parecer de ampliar el concepto de propiedad
industrial a otras manifestaciones de creacion o de utilidad industrial
cuya proteccién aparezca justificada, teniendo cuidado de no caer en
una enumeracion taxativa de privilegios, juzgada inconveniente y
paralizadora.
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En lo que se refiere a normas procesales, el criterio fue aplicar en lo
posible las normas del procedimiento ordinario civil sobre plazos,
medios y rendicion de prueba y notificaciones.

Los delitos contra la propiedad industrial fueron reordenados y
distribuidos en articulos diferentes, de acuerdo a sus penas. En
general se conservo la descripcion de las conductas, sin perjuicio de
algunas agregaciones y supresiones. Actualmente la ley solo aplica
penas de multa. La Comision, en los casos mas graves propuso
penas privativas de libertad, ejemplo de lo cual existe en otras
legislaciones, como por ejemplo la de Argentina.

El trabajo que acompanamos consta de una fundamentacion previa y
del articulado de la ley actual, enfrentando el texto modificatorio
propuesto.

FUNDAMENTACION

La Propiedad Industrial desde hace mucho tiempo ha sido reconocida
tanto por los paises industrializados como por aquellos en vias de
desarrollo como una importante herramienta del desarrollo
econdémico y tecnolégico.

La legislacion que protege la propiedad industrial se justifica por dos
razones principales, relacionadas entre si. Una de ellas consiste en
la necesidad de dar proteccion reconocida a los derechos morales y
economicos de los creadores respecto de sus creaciones y la otra, en
promover, como un acto deliberado de gobierno, la creatividad, la
difusion y la aplicacion de sus resultados, incentivando el intercambio
y comercio, todo lo cual contribuye al desarrollo econémico y social.

No podemos desconocer que el derecho a obtener una patente de
invencion promueve la inversion de dinero y también el esfuerzo en
investigacion y desarrollo; el reconocimiento de una patente estimula
la inversion en la aplicacion industrial del invento; la publicacién oficial
de la patente viene a agregarse al acervo de fuentes documentales y
tecnologicas de informacion y los derechos de marcas comerciales
protegen a las empresas contra competidores inescrupulosos que
pretenden obtener ganancias defraudando al publico.

Las medidas dg proteccion han ido adquiriendo una importancia cada
vez mayor debido a la formidable expansion de tecnologias que han
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hecho posible la comision de ilicitos impensables hace sélo unas
pocas décadas.

Medidas accesibles, suficientes y adecuadas para la proteccion de
los derechos, son cruciales en un sistema eficiente de propiedad
industrial, entendiendo por tal el gque permite a los titulares de
derechos hacer valer éstos de manera efectiva, pudiendo accionar
contra los infractores para obtener su sancion, para recobrarse de las
perdidas ocasionales y para prevenir posteriores atropellos.

Es posible que la gran mayoria de las patentes y otros derechos
amparados por la legislacion de propiedad industrial, nunca sea
objeto de un litigio, pero esta circunstancia no disminuye la
importancia que reviste la proteccion de estos derechos, los que una
vez patentados delimitan un campo de accién que los terceros no
pueden invadir.

Todo sistema de resguardo a la propiedad industrial necesita estar
inserto en un sistema judicial fuerte, para poder luchar contra las
ofensas tanto civiles como penales. De lo contrario se desvirtua
irremediablemente.

En lo que a Chile se refiere, la ley N° 19.039, objeto de nuestro
estudio, fue publicada en el Diario Oficial de 25 de enero de 1991. La
Comision de Reformas Legales de esta Universidad, durante el ano
1996 analizd este texto con sumo interés y concordo con el criterio
del legislador en muchos de sus aspectos. Sin embargo, motivada
por el proposito de mejorarla, redacto el anteproyecto modificatorio
que en esta oportunidad presentamos y que pretende ampliar el
concepto de propiedad industrial, asimilar en la mayor medida posible
a las normas procesales del Codigo de Procedimiento Civil aquellas
que la ley contiene para los juicios de oposicion a una solicitud de
marca y, aspecto muy importante, reordenar la clasificacion de los
ilicitos contra la propiedad industrial variando el sistema de penalidad
en vigor en estos momentos. Los fundamentos que avalan estos
cambios se exponen a continuacion.

1. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Constitucion Politica en su art. 19 N° 25 garantiza la
propiedad industrial sobre las patentes de invencion, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnologicos u otras
creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley. A su
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vez el Caodigo Civil en su art. 584 dispone que la propiedad de
las producciones del talento o del ingenio se regira por leyes
especiales, y éstas son la Ley N° 17.336 sobre Propiedad
Intelectual y la Ley N° 19.039 sobre Privilegios Industriales y
Proteccion a los Derechos de Propiedad Industrial.

Esta Ultima ley, que es la que nos ocupa, en su articulo primero
delimita su objeto al decir que contiene las normas aplicables a
los privilegios industriales y proteccion de los derechos de
propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las
marcas comerciales, las patentes de invencion, los modelos de
utilidad, disenos industriales y otros titulos de proteccion que la
ley pueda establecer.

Si tanto la norma constitucional como la del Codigo Civil estan
redactadas en forma amplia no se ve razon para que la ley
limite esta proteccién con una enumeracion taxativa, cuyo
mayor inconveniente consiste en que deja privado de amparo
todo aquello que no esté contemplado en este articulo, aun
cuando su resguardo resulte determinante para que el
empresario asegure una exitosa aparicion del producto en el
mercado. Mencionamos a titulo de ejemplo, el secreto industrial
y el proceso de elaboracion de un producto, ninguno de los
cuales encuentra cabida en el indicado articulo primero.

Es posible que el termino privilegio no sea el mas apropiado,
porque bajo este nombre se cobijan verdaderas creaciones,
similares a las de |la propiedad intelectual, pero aparte de este
problema de denominacion es evidente que lo que en doctrina
se entiende por privilegio industrial es juridicamente mas amplio
gue lo que nuestra ley senala.

A‘t(_) di_cho hay que agregar que por su propia naturaleza el
privilegio no puede estar limitado por la ley, puesto que la ley
siempre va a la zaga de la creacion humana.

Todas estas consideraciones llevaron a la Comision a variar la
redaccion del articulo primero, proponiendo la que sigue:

"Art. 1: La presente Ley contiene las normas aplicables a los
privilegios industriales y proteccion de los derechos de
propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las
marcas comerciales, las patentes de invencioén, los modelos,
procedimientos tecnologicos u otras manitestaciones de
creacion o de utilidad industrial cuya proteccion aparezca
justificada en los términos de esta Ley".
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El articulo 18 de la Ley también debio modificarse, a fin de
armonizar sus términos con los del articulo primero, puesto que
esa disposicion indica cudles son las manifestaciones de
propiedad industrial que estan sujetas a pago de derechos vy el
monto al que ascienden éstos, en caso de solicitarse
otorgamiento de privilegios, o de presentarse apelaciones
relacionadas con ello o de recabarse inscripciones de
transferencias de dominio, licencias o gravamenes que los
afecten.

El articulo 62 fue alterado, para el solo efecto de incluir en el
concepto de diseno industrial, el diseno de indumentaria, el cual
esta hoy absolutamente excluido. La Comision fue de opinion
de que no existe ninguna razon valedera para eliminar este
rubro, sinénimo de ropa segun el Diccionario de la Real
Academia, y hace presente que es preciso distinguir lo que
puede ser objeto de patente de invencion de lo que podria tener
un caracter mas artistico y entrar, por consiguiente en el ambito
de proteccion de la propiedad intelectual, como el diseno de
una tela, por ejemplo. Consecuente con este criterio, agrego un
inciso para senalar expresamente que no podran protegerse
como disenos industriales los productos de indumentaria de
abrigo o adorno que se encuentren protegidos en la Ley de
Propiedad Intelectual. Sabido es que la Ley de Propiedad
Intelectual no contempla nada parecido por lo que se propone
agregar al articulo 3 de este ultimo cuerpo legal, que delimita su
esfera de proteccién, un numero que incluya los disefos de
indumentaria de cualquiera naturaleza.

PROCEDIMIENTO

Dispone la Ley que la tramitacion de las solicitudes, el
otorgamiento de los titulos y demas servicios relativos a la
propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad
Industrial que depende del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, de acuerdo al art. 5 de la actuai Ley.

En conformidad al art. 17, los juicios de oposicién, los de
nulidad de registro o de transferencias, asi como cualquier
reclamacion relativa a su validez o efectos, o a los derechos de
propiedad industrial en general, se sustanciaran ante el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial, ajustandose a las
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formalidades que se establecen en esta Ley y a las que dispone
el reglamento.

En lo que atane al Procedimiento que contempla la Ley para la
tramitacién de solicitudes y de las oposiciones a las patentes de
invencion, modelos de utilidad y disenos industriales, la
Comision se abocd a la tarea de hacerlo mas sistematico y
ordenado. Para lograrlo, los articulos N° 5 al 9 inclusive,
recibieron una redaccion lo mas similar posible a las normas
vigentes en el Cédigo de Procedimiento Civil, que son las que
tradicionalmente se han aplicado en el procedimiento ordinario,
y estan contenidas en los articulos 317, 320, 321, 326, 327 inc.
2, 328, 340, 341 al 427, 430 al 433.

Las normas especiales sobre informe pericial que hoy se
encuentran en fos articulos 9 y 10 y que se refieren tanto al
plazo para emitirlo y para hacerle observaciones, como al costo
que representa, se han eliminado. No tenia sentido mantenerlas
por cuanto este informe esta incluido dentro de los medios de
prueba que ofrece el procedimiento ordinario y es uno mas
entre ellos.

De acuerdo al articulo N° 11 actual, el dia sabado es inhabil.
Ahora bien, teniendo en cuenta que los plazos que fija esta Ley
son de por si larguisimos, no se justifica que se inhabilite
ademas el dia sabado, contrariando todo lo que dispone
nuestra legislacion en materia de plazos, ya sea en el Cédigo
Civil (art. 50) en la Ley N® 2977 gue fija los dias feriados; en el
Cadigo de Procedimiento Civil (art. 59 inc. 2); en el Cdodigo de
Procedimiento Penal (art. 44). Por eso se propone, para el caso
de vencer el plazo en dia sabado, se considere este ampliado
hasta la media noche del dia siguiente habil. Recientemente, el
C.P.P. innovo en materia de plazos en este mismo sentido v,
atendidas las circunstancias, se procurd redactar el art. 11 de la
Ley en la forma mas parecida posible al art. 44 del mencionado
Codigo de Procedimiento Penal.

Gran importancia reviste, dentro del procedimiento, la forma en
que se practiquen las notificaciones. El articulo 13 de la Ley se
limita a decir que las notificaciones se practicaran en la forma
que determine el reglamento. El anteproyecto, considerando
que la importancia de la notificacion es fundamental, ha
preferido que sea materia regida por la propia Ley. Para
sostener que la notificacion debe ser materia de Ley, hay
fundamentos de peso en el articulo 19 N° 3 de la Constitucion
Politica. Por lo tanto, el articulo 13 del anteproyecto reproduce
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lo dicho a este respecto, en los arts. 74, 75 y 76 del
Reglamento dictado en 1991. Eso si, se introduce la notificacion
por carta certificada, suscrita por el secretario abogado del
Departamento de Propiedad Industrial, para el caso de
notificacion de oposicion al privilegio que se solicita. Sabemos
que esta forma de notificar no es ajena a nuestro ordenamiento,
por cuanto recibe diaria aplicacion en los procedimientos de
menores, tramitados de acuerdo a la Ley 16.618.

En lo que se refiere al fallo que se dicte en los juicios de
oposicion, los de nulidad de registro o de transferencias o
cualquiera otra reclamacion relativa a los derechos de
propiedad industrial, la norma vigente contenida en el art. 17,
dispone que debera atenerse en cuanto sea posible, a lo
dispuesto en el art. 170 del Cédigo de Procedimiento Civil. Al
respecto, la Comision tiene el convencimiento de que lo
aconsejable es rodear el fallo de todas las garantias de
seriedad e imparcialidad posibles y la mejor manera de
obtenerlo es cinéndolo estrictamente a lo dispuesto en el art.
170 del Codigo de Procedimiento Civil, sin dejar el resquicio
que permita al juez obviar alguna de las menciones que exige la
Ley. Ademas, no se ve claro por qué razon no "seria posible"
incluirlas.

Siendo los fallos apelables, el tribunal que conoce de las
apelaciones esta definido como arbitral por la Ley, pero no
cumple con los requisitos de tal, sino que es mas bien un
tribunal especial, por lo que se opté por denominarlo "Tribunal
de Apelaciones de Propiedad Industrial".

REGISTRO DE MARCAS

La Ley actual, en su articulo 24 dispone que el registro de una
marca tendra una duraciéon de diez anos. La Comision nada
tuvo que objetar a esta proteccion pero agregd un inciso que
dispone la caducidad del registro si el uso de la marca que se
ha registrado no se inicia dentro del plazo de un ano contado
desde la fecha de la inscripcion. Con esta norma se pretende
evitar abusos tendientes a la inscripcion de marcas con el sélo
proposito de evitar que otros las registren. El fraude opera
como una verdadera medida arancelaria puesto que la mejor
manera de impedir que entre una marca extranjera al mercado

41



es registrar el mismo nombre como marca en Chile y de esa
manera podran ingresar los productos pero no la marca.

El articulo 14 sefala, por su parte, que los Registros de Marcas
comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y
separadamente ninguno de sus elementos O caracteristicas
amparados por el titulo. Siendo evidente que lo indivisible no
puede ser el Registro sino la Marca y con el objeto de corregir
solamente un error de redaccion, se le dio a la mencionada
frase el giro siguiente: "En todo caso, las Marcas Comerciales
contenidas en los Registros son indivisibles y ninguno de sus
elementos o caracteristicas amparados por el titulo puede
transferirse parcial y separadamente”.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los delitos contra la propiedad industrial que contempla la
actual Ley en los arts. 28, 52, 61, 67 son de accion publica y las
penas son pecuniarias, pudiendo oscilar la condena entre 100 y
500 unidades tributarias mensuales.

El Derecho Comparado ofrece hoy una solucion diversa,
habiéndose incorporado a las legislaciones las penas
corporales para reprimir los ilicitos contra la propiedad
industrial, consistentes en defraudaciones y falsificaciones.
Buen ejemplo de ello, lo encontramos en la Ley argentina de
Marcas y Designacion publicada en B.O. de dos de enero de
1981, que lleva el numero 22.362, cuyo articulo 31 aplica
prision de tres meses a dos anos, ademas de una multa de un
millon a ciento cincuenta mitlones de pesos al que defraude
falsificando, usando, imitando, vendiendo o comercializando de
otra manera una marca registrada.

El parecer de la Comision coincidié con la tendencia actual en
pro de restablecer las penas corporales para los delitos contra
la propiedad industrial, teniendo también en cuenta que ya se
aplica este tipo de sanciones a ciertos actos punibles cometidos
contra la propiedad intelectual, como una manera de evitar que
los autores de conductas delictivas graves, haciendo gala de
total inescrupulosidad, decidan pagar las multas cuantas veces
sea necesario y continuar infringiendo las normas legales.
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El art. 28, letra a) de la Ley, describe una conducta clara y
objetiva: usar una marca ajena para si. Se cometera el delito
aunque no se produzca ningun perjuicio, pero el autor debe
haber actuado a sabiendas, es decir con dolo especifico y éste
no se presume sino que hay que probarlo. Para los efectos de
la pena se ha contemplado en el anteproyecto, la misma
sancién que el art. 197 del Codigo Penal aplica a la falsificacion
de instrumento privado, figura con la cual presenta bastante
similitud. La accién sera privada y su titular, el duefo de la
marca.

La letra b) del mismo articulo sanciona a los que defraudaren
haciendo uso de una marca registrada. La Comision extendio la
sancién a los que imitaren una marca empleando una expresion
que grafica o fonéticamente se le asemeje, en forma de poder
confundirse con ella. El autor puede ser un tercero o el propio
dueno de la marca y la victima sera, segun los casos, el dueno
o cualquier tercero.

Para cometer este delito se requiere utilizar una marca de
manera tal que induzca a error, pudiendo el uso revestir
cualquier forma: el diseno de una etiqueta, el membrete de
hojas o tarjetas etc. Pero, independiente del modo como se
lleve a cabo, debe estar subordinado a una defraudacion, y esto
fue lo que inclind a la Comision a castigarlo con pena privativa
de libertad. Al momento de precisar la sancion, se decidio
aplicar la que el Codigo Penal contempla para la Estafa en su
art. 467. Considerando que el sujeto pasivo puede ser
cualquiera persona, se concede accion publica.

La actual letra c) del art. 28, sanciona el uso y la limitacion de
marcas, por medios de publicidad, siempre que la marca esté
registrada en la misma clase del Clasificador Vigente. En el
anteproyecto que presentamos, esta letra desaparece porque el
uso ya esta tipificado en las letras anteriores y la imitacion se
ha incluido en la figura de la letra b). No hay razon para
distinguir si la marca esta o no en la misma clase del
clasificador porgue eso no le interesa al pubiico.

La letra d) del art. 28 castiga a los que usaren una marca no
inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones
correspondientes a una marca registrada. La Comision opto
por suprimir esta figura que no debe ser frecuente, puesto que
si no esta inscrita o caducada, lo que corresponde es inscribirla.
Soélo si esta anulada podria revestir algun interés el usarla.
Ademas, no se esta causando dano ni enganando a otro, salvo
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que alguien se perjudicara en el sentido de no atreverse a
inscribir una marca, pensando que otro ya lo hizo.

Se empled, por lo tanto, esta letra para incluir una figura nueva
relativa al que con dolo compara una marca propia con una
marca ajena, en descrédito de esta ultima, haciéndose acreedor
a una sancion pecuniaria. También podria incluirse la conducta
moral del que publicita una marca con propaganda que atente
contra la moral o el respeto a las buenas costumbres, pero no
se ha considerado necesario por cuanto estas conductas, son
mas bien, materia de la Ley de abusos de publicidad.

La letra d) de este articulo no mereci¢ criticas y sanciones con
multa a los que usen envases que lleven una marca registrada
que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido
borrada.

La Comision opté por agrupar las conductas arriba descritas en
dos articulos. El primero tipifica las dos conductas castigadas
con penas privativas de libertad y conserva el numero 28. El
segundo que tipifica las otras dos, acreedoras solamente a una
sancion de multa, lleva el numero 29, aprovechando que el
texto actual de este ultimo articulo, relativo a una norma
procesal, se deroga.

El Titulo Il de la Ley trata de las patentes de invencion e
incluye el articulo 52 que guarda bastante analogia con el
articulo 28, recién analizado, y castiga con multa a beneficio
fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales a los que
defraudaren usando objetos no patentados con las indicaciones
de una patente de Iinvencion que obviamente no les
corresponde; a los que defraudaren haciendo uso de
procedimientos patentados; a los que cometieren defraudacion
imitando una invencion patentada vy a los que maliciosamente
imitaren o hicieren uso de un invento o solicitud de patente en
tramite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Al igual que sucedid con el articulo 28, la comision decidié
agrupar estas conductas en dos articulos, atendiendo a la pena
que asigno a cada cual. El articulo 52 se reservé para las
defraudaciones, ya sea que se cometan usando un objeto
patentado o un procedimiento patentado o una invencién
patentada; las que se castigaron con la pena del art. 467 del
Codigo Penal, lo que es consecuente con lo decidido respecto
de las conductas penadas en el art. 28 del anteproyecto.
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A este articulo se agregd otro con la numeracion 52 bis, que
sanciona con las penas del articulo 197 del Cddigo Penal la
fabricacion, comercializacion o importacion con fines de venta
de un objeto patentado y el uso malicioso o la imitacion
maliciosa de un invento con solicitud de patente en tramite,
siempre que en definitiva ésta sea otorgada. La Comision
estimé que procedia la pena mencionada por cuanto estas
conductas podian asimilarse a la falsificacion de instrumento
privado.

El Titulo IV que trata de los modelos de utilidad contempla las
normas penales en el art. 61, castigando. siempre con la misma
pena, consistente en multa a beneficio fiscal de 100 a 500
unidades tributarias mensuales tanto las defraudaciones que se
cometan usando o imitando modelos de utilidad, como otras
dos conductas que consisten en fabricar, comercializar o
importar modelos de utilidad patentados por otro, o en imitar
modelos cuya solicitud de patente esté en tramite.

La Comision no alteré la descripcion de estas conductas, pero
siguiendo el modelo anterior, prefirié ocupar dos articulos, uno
el 61, destinado a penar las defraudaciones con la sancion del
art. 467 del Codigo Penal, lo que guarda armonia con lo
propuesto en los articulos 28 y 52 y otro, numerado 61 bis, cuyo
proposito es castigar las otras dos figuras, con la pena del art.
197 del Cddigo Penal, a fin de coordinar este articulo con los
gue llevan los numeros 29, y 52 bis.

El Titulo V que se ocupa de los disenos industriales contiene
las normas penales en el articulo 67. La Comision conservo la
redaccion de la Ley actual para describir las conductas y sélo
alter¢ la pena, cambiando la multa a beneficio fiscal por la pena
privativa de libertad del art. 197 del Codigo Penal, que
igualmente sanciona las figuras tipicas de los articulos 52 bis y
61 bis. Estos no son casos de defraudacion sino de actuacion
maliciosa gue consiste en imitar o hacer uso de un diseno
industrial, segun que esté registrado o con solicitud de registro
en tramite, incluyéndose también la fabricacion, comerciali-
zacion o importacion con fines comerciales de un disefo
industrial registrado.

En cuanto al articulo 16 que hoy en dia dice que todos los
delitos contemplados en la Ley son de accion publica y se
sustanciaran de acuerdo a las normas del juicio ordinario sobre
crimen o simple delito, apreciandose fa prueba en conciencia,
ha sufrido alteraciones, conservandose la tramitacion del juicio
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ordinario sobre crimen o simple delito y el principio de que son
delitos de accion publica, pero se han contemplado
excepciones en cuyo caso la accion es privada, a saber la letra
a) del articulo 28, la letra a) del articulo 52 bis, la letra b) del
articulo 61 bis y las letras a) b) y c) del articulo 67. que
corresponden respectivamente, al uso malicioso de marca igual
o semejante; a la fabricacion, comercializacion o importacion
con fines de venta de un invento patentado, sin la debida
autorizacion; al uso o imitacion maliciosa de un modeio de
utilidad con solicitud en tramite si, en definitiva, la patente es
otorgada; a la fabricacion, comercializacion, importacion,
imitacion de un diseno industrial registrado y a la imitacion
maliciosa o uso de un diseno con patente en tramite, siempre
que se otorgue este privilegio. El titular de la marca, modelo de
utilidad o diseno industrial no podra hacer valer la accion penal
correspondiente si la mercaderia no lleva en forma visible las
palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o letra "R"
dentro de un circulo, o si el modelo de utilidad no lleva en forma
visible la expresion “modelo de utilidad" o las iniciales "M.U." y
el numero del privilegio, 0 en el caso de los disenos
industriales, la expresion "Diseno Industrial" o las iniciales "D.1."
y el numero del privilegio. Sobre este punto, los articulos N° 25,
59 y 61 guardan estrecha relacion. Con el fin de hacerlos
plenamente armonicos, se ha uniformado su redaccion,
eligiendo la frase empleada en el articulo 25 para el no
cumplimiento de la senalizacion exigida, cuyo tenor es el
siguiente: "no podran hacer valer las acciones penales a que se
refiere esta ley", la cual reemplazo en los arts. 59 y 61 la
mencion a la "privacion al titular de la facultad de hacer valer las
acciones penales”, susceptible de inducir a una errada
comprension del texto legal.

A continuacion, se presentan en version comparada, el texto
actual de la Ley 19.039 y el del Anteproyecto Modificatorio:
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Ley N° 19.039

ESTABLECE NORMAS
APLICABLES A LOS
PRIVILEGIOS INDUSTRIALES
Y PROTECCION DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

(Publicada en el Diario Oficial
N° 33.877, de 25 de enero
1991)

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

PROYECTO DE LEY:

Titulo |
NORMAS COMUNES

Articulo 1°. La presente ley
contiene las normas aplicables
a los privilegios industriales y
proteccion de los derechos de
propiedad industrial. Los
referidos privilegios compren-
den las marcas comerciales, las
patentes de invencién, los
modelos de utilidad, los disenos
industriales y otros titulos de
proteccion que la ley pueda
establecer.

ANTEPROYECTO DE LEY
MODIFICATORIO DE LA LEY
N° 19.039 QUE ESTABLECE
NORMAS APLICABLES A
LOS PRIVILEGIOS
INDUSTRIALES Y
PROTECCION A LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Titulo |
NORMAS COMUNES

Articulo 1°. La presente ley
contiene las normas aplicables
a los privilegios industriales vy
proteccion de los derechos de
propiedad industrial. Los
referidos privilegios compren-
den las marcas comerciales, las
patentes de invencion, los
modelos, procedimientos tecno-
l6gicos u otras manifestaciones
de creacion o de utlidad
industrial  cuya proteccion
aparezca [ustificada en los
terminos de esta ley,




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

Art. 3°. La tramitacion de las
solicitudes, el otorgamiento de
los titulos y demas servicios
relativos a la propiedad indus-
trial competen al Departamento
de Propiedad Industrial, en
adelante el Departamento, que
depende del Ministerio de
Economia, Fomento y
Reconstruccion.

Las solicitudes podran presen-
tarse personalmente o por
apoderado.

Art. 4°. Aceptada a tramitacion
una solicitud, sera obligatoria la
publicacion de un extracto de
esta en el Diario Oficial, en la
forma que determine el
reglamento.
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Art. 5°. Cualquier interesado
podra  formular ante el
Departamento oposicion a la
solicitud, dentro del plazo de 30
dias, contado desde la fecha de
la publicacion del extracto.

El plazo senhalado en el inciso
anterior sera de 60 dias,
tratandose de una solicitud de
patente de invencion.

Art. 6°. Vencido el plazo
senalado en el articulo anterior,
el Jefe del Departamento
ordenara la practica de un
informe pericial respecto de las
solicitudes de patentes de
invencion, modelos de utilidad y
disefos industriales con el
objeto de verificar si se
cumplen las exigencias
establecidas en los articulos 32,
56 y 62 de esta ley, segun
corresponda.

Art. 7°. En los procedimientos
relativos a las patentes de
invencion, modelos de utilidad y
disenos industriales se dara al
solicitante traslado de |la
oposicion por el plazo de 60
dias para que haga valer sus
derechos. En el caso de las
marcas dicho plazo sera de 30
dias.

Art. 5°. Cualquier interesado
podra formular ante el
Departamento oposicion a la
solicitud, debiendo acompanar
a su presentacion todos los
antecedentes que la justifiquen.

La oposicion debera presen-
tarse dentro del plazo de 30
dias, contado desde la fecha de
la publicacion del extracto.
Tratandose de una solicitud de
patente de invencion este plazo
sera de 60 dias.

Art. 6°. De la oposicion se dara
al solicitante traslado para que
haga valer sus derechos. A la
presentacion con que se
evacue el traslado debera
acompanarse los antecedentes
que la justifiquen. El traslado se
dara por un plazo de 30 dias en
el caso de las marcas y de 60
dias en los demas casos.

Art. 7°. No habiéndose
deducido oposicion o habiendo
vencido el plazo para evacuar
el traslado a que se refiere el
articulo anterior, el Jefe del
Departamento  ordenara la
practica de un informe pericial
respecto de las solicitudes de
patentes de invencion, modelos
de utilidad y disenos
industriales con el objeto de
verificar si se cumplen las
exigencias establecidas en los
articulos 32, 56 y 62 de esia
ley, segun corresponda.
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Art. 8°. Si hubiere hechos
sustanciales y  pertinentes
controvertidos, se recibira la
causa a prueba por el termino
de 60 dias, el cual se podra
ampliar hasta por otros 60 dias
si alguna de las partes tuviere
su domicilio en el extranjero.
Tratandose de juicios de
marcas el término de prueba
sera de 30 dias, prorrogable
por otros 30 dias en casos
debidamente calificados por el
Jefe de Departamento.

Art. 9°. Ordenada la practica
de un informe pericial, éste
debera evacuarse dentro del
plazo de 120 dias, contado
desde la aceptacion del cargo.
Este plazo podra ampliarse
hasta por otros 120 dias, en
aquellos casos en que, a juicio
del Jefe del Departamento, asi
se requiera.

El informe del perito sera
puesto en conocimiento de los
interesados, quienes dispon-
dran de 120 dias, contados
desde la notificacion, para
formular las observaciones que
estimen convenientes. Este
plazo se podra ampliar por una
sola vez, a solicitud del
interesado hasta por 120 dias.

Art. 8°. En el caso de solicitud
de marca, una vez vencido el
plazo del traslado a que se
refiere el inciso segundo del
articulo 6, sea que se haya
evacuado dicho tramite o no, el
Jefe del Departamento
examinara por si mismo los
antecedentes y si estima que
hubiere o pudiere haber
controversia sobre algun hecho
sustancial y pertinente en el
proceso, recibira la causa a
prueba y fijara en [a misma
resolucion los hechos sustan-
ciales controvertidos sobre los
cuales debera recaer.

Art. 9°. Sera aplicable a este
procedimiento lo dispuesto por
el Cdadigo de Procedimiento
Civil, en sus articulos 319 - 320
- 321 - 326 - 327 inciso 1 - 328
- 340 y 430 al 433.
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Art. 10. El costo del peritaje
comprendera los honorarios de
quien lo realiza y los gastos
utiles y necesarios para su
desempeno, los que seran de
cargo del solicitante de la
patente de invencién, modelo
de utilidad o diseno industrial o
del demandante de nulidad de
estos privilegios.

Art. 11. Los plazos de dias
establecidos en esta ley son
fatales y de dias habiles,
teniéndose para estos efectos,
ademas, como inhabil el dia
sabado.

Art. 12 En estos
procedimientos las  partes
pedran hacer uso de todos los
medios de prueba habituales en
este tipo de materias, y de los
senalados en el Codigo 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 Caodigo.

Art. 10. Todas las providencias
y resoluciones que se dicten en
los procesos contenciosos
seguidos ante el Jefe del
Departamento, seran suscritos
por éste y el secretario
Abogado del Departamento.

Art. 11. Los plazos de dias
establecidos en esta ley son
fatales y de dias habiles. En
caso que el plazo venza en dia
sabado, se considerara
ampliado el término hasta la
media noche del dia siguiente
habil.

Art. 12. DEROGADO
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Art. 13. Las notificaciones se
practicaran en la forma que
disponga el reglamento.

Art. 13. Las notificaciones se
practicaran en [a siguiente
forma:

Todas las notificaciones que
digan relacion con el
procedimiento de concesion de
privilegio, oposiciones, nulidad
y, en general, cualquiera
materia que se siga ante el
Departamento, se efectuaran
por el estado diario que este
ultimo debera confeccionar. Se
entendera notificada cualquiera
resolucion que aparezca en
dichos listados.

La notificacion de oposicion al
privilegio, se efectuara por
carta certificada suscrita por el
secretario abogado del
Departamento, expedida al
domicilio que el solicitante haya
fijado al efecto. En estos casos,
la notificacion se entendera
efectuada tres dias habiles
despues que la carta sea
depositada en el correo vy
consistira en el envio de copia
integra de la oposicion y su
proveido.

La notificacion de la demanda
de nulidad de un privilegio, se
efectuara en los términos
senalados en los articulos 40 y
siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, para lo
cual los solicitantes extranjeros
deberan fijar un domicilio en
Chile.
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La demanda de nulidad de un
privilegio concedida a wuna
persona sin  domicilio  ni
residencia en Chile se notificara
al apoderado o representante
que se refiere el articulo 2 de
esta ley, quien se entendera
suficientemente facultado para
recibirla.

Las notificaciones que realice el
Tribunal de Apelaciones de
Propiedad Industrial se
efectuaran de la misma manera
senalada en los articulos
precedentes, pero el estado
diario debera confeccionarlo el
secretario del mismo.

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




Art. 14. Los derechos de
propiedad industrial son trans-
misibles por causa de muerte y
podran ser objeto de toda clase
de actos juridicos, los Qque
deberan constar por escritura
publica, y se anotaran al
margen del registro respectivo.

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

Art. 15. Los poderes relativos
a la propiedad industrial podran
otorgarse por escritura publica
0 por instrumento privado
firmado ante notario o ante un

Oficial de Registro  Civil
competente, en aquellas
comunas que no sean asiento
de notario. Los mandatos
provenientes del extranjero

podran otorgarse o legalizarse
ante el Consul de Chile
respectivo sin ninguna otra
formalidad posterior; o en la
forma establecida en el articulo
345 del Codigo de
Procedimiento Civil.

Art. 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 por
escritura publica, y se anotaran
al margen del registro
respectivo.

No obstante, tratandose de
cesiones de solicitudes de
inscripcion de privilegios indus-
triales, bastara un instrumento
privado suscrito ante notario
publico y no sera necesaria su
anotacion posterior. En todo
caso, las Marcas Comerciales
contenidas en los Registros son
indivisibles y no pueden trans-
ferirse parcial y separadamente
ninguno de sus elementos o
caracteristicas amparados por
el titulo.
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Art. 16. Los delitos estable-
cidos en la presente ley son de
accion publica y se sustancia-
ran de acuerdo con las normas
del juicio ordinario sobre crimen
o simple delito.

En estos procesos la prueba se
apreciara en conciencia vy
debera ser oido el
Departamento antes de dictar
sentencia.

Art. 16. Los delitos
establecidos en la presente Ley
se sustanciaran de acuerdo con
las normas del juicio ordinario
sobre crimen o simple delito y
son de accion publica, con
excepcion de los que se
contemplan en la letra a) del
articulo 28, letra b) del articulo
52 bis, letra a) del art. 61 bis,
letra h) del articulo 61 bis vy
letras a) b) y c) del articulo 67.

En estos procesos debera ser
oido el Departamento antes de
dictarse sentencia.




Art. 17. Los |juicios de
oposicion, los de nulidad de
registro o de transferencias, asi
como cualquier reclamacion
relativa a su validez o efectos, 0
a los derechos de propiedad
industrial en general, se
sustanciaran ante el jefe del
Departamento de Propiedad
Industrial, ajustandose a las
formalidades que se establecen
en esta ley y a las que
disponga el reglamento.

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

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

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

Art. 17. Los juicios de
oposicion, los de nulidad de
registro o de transferencias, asi
como cualquier reclamacion
relativa a su validez o efectos, o
a los derechos de propiedad
industrial en  general, se
sustanciaran ante el Jefe del
Departamento de Propiedad
Industrial, ajustandose a las
formalidades que se establecen
en esta ley y a las que dispone
el reglamento.

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

Podran corregirse de oficio o0 a
peticion de parte, las
resoluciones que contengan ©
se funden en manifiestos
errores de hecho, dentro de
cinco dias contados desde la
fecha de su notificacion.

En contra de las resoluciones
definitivas dictadas por el Jefe
del Departamento, procedera el
recurso de apelacion que
debera interponerse en el plazo
de 15 dias, contado desde la
notificacion de la resolucion,
para ser conocido por el
Tribunal de Apelacién de
Propiedad Industrial de que
tratan los incisos siguientes.
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El  Tribunal Arbitral de
Propiedad Industrial estara
integrado por tres miembros
que seran designados, cada
dos anos, por el Ministro de
Economia, Fomento y
Reconstruccion, uno de los
cuales sera de su libre eleccién,
otro sera propuesto por el
Presidente del Consejo de
Defensa del Estado de entre su
cuerpo de abogados y el
tercero sera elegido de una
terna que presentara la Corte
de Apelaciones de Santiago. El
Tribunal contara ademas con
un Secretario - Abogado, que
sera funcionario del Ministerio
de Economia, Fomento vy
Reconstruccion.

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

Cuando el Tribunal Arbitral
deba conocer asuntos que
requieran de algun conoci-
miento especializado, podra
designar un perito técnico, cuyo
costo sera asumido por la parte
apelante.

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

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

Cuando el  Tribunal de
Apelaciones de  Propiedad
Industrial deba conocer asuntos
que requieran de algun
conocimiento especializado,
podra designar un perito
técnico, cuyo costo sera
asumido por la parte apelante.

57



El Tribunal Arbitral se reunira
las veces que sea necesario y
gue él mismo determinara y sus
integrantes seran remunerados,
con cargo al presupuesto del
Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion, por
asistencia a cada sesion en la
forma que determine el
reglamento. Dicha remunera-
cion sera compatible con
cualquier otra de origen fiscal.
El mismo reglamento esta-
blecera la modalidad de
funcionamiento del Tribunal vy
apoyo administrativo.

Art. 18. La concesion de
patentes de invencion, modelos
de utilidad y de disenos indus-
triales estara sujeta al pago de
un derecho equivalente a una
unidad tributaria mensual por
cada cinco anos de concesion
del privilegio.

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

El Tribunal de Apelaciones de
Propiedad Industrial se reunira
las veces que sea necesario y
que él mismo determinara y sus
integrantes seran remunerados,
con cargo al presupuesto del
Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion, por
asistencia a cada sesion en la
forma que determine el
reglamento. Dicha remunera-
cion sera compatible con
cualquiera otra de origen fiscal.
Las modalidades de
funcionamiento del Tribunal y
apoyo administrativo, se rigen

por lo dispuesto en el
Reglamento.
Art. 18. La concesion de

patentes de invencion, modelos
de utilidad, disenos industriales,
procedimientos tecnologicos u
otras manifestaciones de
creacion o de utilidad industrial
establecidos por ley, estara
sujeta al pago de un derecho
equivalente a una unidad
tributaria mensual por cada
cinco anos de concesion de
privilegio.

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

La renovacion de registros de
marcas estara sujeta al pago
del doble del derecho
contemplado en el inciso
precedente.

La presentacion de las

apelaciones en casos
relacionados con marcas
comerciales, patentes  de

invencion, modelos de utilidad y
disefios industriales, estara
afecta al pago de un derecho
equivalente a dos unidades
tributarias mensuales. En caso
de ser aceptada la apelacion, el

Tribunal Arbitral ordenara
devolucion del monto
consignado de acuerdo al

procedimiento que senale el
reglamento.

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

La renovacion de registros de
marcas estara sujeta al pago
del doble del derecho
contemplado en el inciso
precedente.

La presentacion de apelaciones
en casos relacionados con
marcas comerciales, patentes
de invencidon, modelos de
utilidad y disenos industriales,
procesos tecnologicos u otras
creaciones analogas y con
cualesquiera otros titulos de
proteccion que establezca la
ley, estara afecta al pago de un
derecho equivalente a dos
unidades tributarias mensuales.
En caso de ser acogida la
apelacion, el Tribunal de
Apelaciones de  Propiedad
Industrial ordenara la devolu-
cion del monto consignado de
acuerdo al procedimiento que
senale el reglamento.
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La inscripcion de las trans-
ferencias de dominio, licencias
de uso, prendas y cambios de
nombres y cualquier otro tipo
de gravamenes que puedan
afectar a wuna patente de
invencion, modelo de utilidad,
diseno industrial o marca
comercial, se efectuara previo
pago de un derecho
equivalente a media unidad
tributaria mensual. Los actos
senalados no seran oponibles a
terceros mientras no  se
proceda a su inscripcion en el
Departamento.

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

Los registros de marcas comer-
ciales que distinguen servicios
y se encuentran limitados a una
0 mas provincias, se enten-
deran extensivos a todo el
territorio nacional.

La inscripcion de las trans-
ferencias de dominio, licencias
de uso, prendas y cambios de
nombres y cualquier otro tipo
de gravamenes que puedan
afectar a una marca comercial,
patente de invencion, modelo
de utilidad, diseno industrial,
procedimiento tecnologico o a
otra manifestacion de creacion
o) de utilidad industrial
establecida por ley, se
efectuara previo pago de un
derecho equivalente a media
unidad tributaria mensual. Los
actos senalados no seran
oponibles a terceros mientras
no se proceda a su inscripcion
en el Departamento.

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

Los registros de marcas comer-
ciales que distinguen servicios
y se encuentran limitados a una
0 mas provincias, se enten-
deran extensivos a todo el
territorio nacional.
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Los registros de marcas
comerciales efectuados por
provincias para amparar esta-
blecimientos comerciales, se
entendera que cubren toda la
region 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 proteccion
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
inclurrir  en la infraccién
contemplada en la letra a) del
articulo 28 de esta ley.

Los registros de marcas
comerciales efectuados por
provincias para amparar esta-
blecimientos comerciales, se
entendera que cubren toda la
region 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 proteccion
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 infraccion
contemplada en la letra a) del
articulo 28 de esta Ley.
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Titulo 1l

DE LAS MARCAS
COMERCIALES

Art. 19. Bajo la denominacion
de marca comercial se
comprende todo signo visible,
novedoso y caracteristico que
sirva para distinguir productos,
servicios o establecimientos
industriales o comerciales.

Podran también inscribirse las
frases de propaganda o
publicitarias, siempre  que
vayan unidas o adscritas a una
marca registrada del producto,
servicio o  establecimiento
comercial o industrial para el
cual se vaya a utilizar, debiendo
necesariamente la frase de
propaganda contener la marca
registrada que sera objeto de la
publicidad.

Si  se solicita una marca
comercial que contenga
vocablos, prefijos, sufijos o
raices de uso comun o que
puedan tener caracter genérico,
indicativo o descriptivo, podra
concederse el privilegio,
dejandose expresa constancia
qgue se otorga sin proteccion a
los referidos elementos
aisladamente considerados.
Asimismo, el registro de marca
consistente en una etiqueta,
confiere proteccion al conjunto
de ésta y no individualmente a
cada uno de los elementos que
la conforman.

Titulo 1l

DE LAS MARCAS
COMERCIALES

62



Si se le asigna por el
peticionario un nombre a la
etiqueta, la palabra que
constituya este nombre debera
ser la gue aparezca en forma
mas destacada y también
gozara de proteccion de marca,
pero no asi el resto de las
palabras que pueda contener la
etiqueta, de lo cual se dejara
constancia en el registro.

Art. 20. No pueden registrarse
COmo marcas:

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

b) Las denominaciones tec-
nicas o cientificas respecto del
objeto a que se las destina, las
denominaciones comunes inter-
nacionales recomendadas por
la Organizacion Mundial de la
Salud y aquellas indicativas de
accion terapéutica.

c) El nombre, el seudonimo
o el retrato de una persona
natural cualquiera, salvo
consentimiento dado por ella o
por sus herederos, si hubiere
fallecido. Sin embargo, seran
susceptibles de registrarse los
nombres de personajes histori-
cos cuando hubieren
transcurrido, a lo menos, 50
anos de su muerte, siempre
qgue no afecte su honor.

Art. 20. No pueden registrarse
Como marcas:

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

(El resto del art. no sufre
modificacion)
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Con todo, no podran
registrarse nombres de
personas cuando ello
constituya infraccion a las letras

e).f),g)yh).

d) Las que reproduzcan o
imiten signos © punzones
oficiales de control de garantias
adoptados por un Estado, sin
su autorizacion; y las que
reproduzcan o imiten medallas,
diplomas 0 distinciones
otorgadas en  exposiciones
nacionales o extranjeras, cuya
inscripcion sea pedida por una
persona distinta de quien las
obtuvo.

e) Las expresiones emplea-
das para indicar el geénero,
naturaleza, origen, naciona-
lidad, procedencia, destina-
cion, 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 estable-
cimientos, y las que no
presenten caracter de novedad
o describan los productos,
servicios o establecimientos a
gue deban aplicarse.

f) Las que se presten para
inducir a error o engano
respecto de la procedencia,
cualidad o género de los
productos, servicios o}
establecimientos.
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g) Las marcas iguales o que
grafica o fonéticamente se
asemejen, en forma de
confundirse con otras regis-
tradas en el extranjero para los
mismos productos, servicios 0
establecimientos  comerciales
y/o industriales, siempre que
ellas gocen de fama vy
notoriedad.

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

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

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

)] Las contrarias al orden
publico, a la moral y a las
buenas costumbres, compren-
didas en éstas los principios de
competencia leal y ética
mercantil.
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Art. 21. El registro de marcas
comerciales se llevara en el
Departamento y las solicitudes
de inscripcion se presentaran
ajustandose a las prescrip-
ciones y en la forma que
establezca el reglamento.

Art. 22. Antes que el
Conservador de Marcas acepte
a tramitacion una solicitud de
marca, el Departamento debera
practicar una busqueda o
examen preventivo, a fin de
establecer si concurre alguna
de las causales de irregistra-
bilidad senaladas en el articulo
20.

De la resolucion del
Conservador de Marcas que no
de lugar a la tramitacion de una
solicitud de acuerdo al articulo
4° de esta ley, podra
reclamarse ante el Jefe del
Departamento dentro del plazo
de 20 dias.

Art. 21. El registro de marcas
comerciales se llevara en el
Departamento y las solicitudes
de inscripcién se presentaran
ajustandose a las prescrip-
ciones y en la forma que
establece el reglamento.
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Art. 23. Cada marca sélo podra
solicitarse e inscribirse para
productos determinados, o bien
para una 0 mas clases del
Clasificador Internacional.
Igualmente, sdélo podran soli-
citarse e inscribirse para
servicios, cuando ellos son
especificos y determinados de
las distintas clases del Clasi-
ficador Internacional. Asimismo,
se podra solicitar y registrar
marcas para distinguir esta-
blecimientos  industriales o
comerciales de fabricacion o
comercializacion asociados a
una o varias clases de pro-
ductos determinados; y frases
de propaganda para aplicarse
en publicidad de marcas ya
inscritas.

Para los efectos del pago de
derechos, la  solicitud o
inscripcion de una marca en
cada clase se tendra como una
solicitud o registro distinto.

Los registros de marcas que
distinguen productos, servicios
y establecimientos industriales
tendran validez para todo el
territorio de la Republica.
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Los registros de marcas que
protejan establecimientos co-
merciales serviran solo para la
region en gue estuviere ubicado
el establecimiento. Si el inte-
resado quisiera hacer extensiva
a otras regiones la propiedad
de la misma marca, lo indicara
en su solicitud de registro,
debiendo pagar el derecho
correspondiente a una solicitud
y a una inscripcion por cada
region.

Art. 24. El registro de una
marca tendra una duracion de
diez anos, contados desde la
fecha de su inscripcion en el
registro respectivo. El titular
tendra el derecho de pedir su
renovacion por periodos
iguales, durante su vigencia o
dentro de los 30 dias siguientes
a la expiracion de dicho piazo.

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

Si el uso de fa marca que se ha
registrado no se inicia dentro
del plazo de un ano contado
desde la fecha de la inscripcion.
dicho registro caducara.
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Art. 25. Toda marca inscrita y
que se use en el comercio
debera llevar en forma visible
las palabras "Marca
Registrada” o las iniciales
"M.R.” o letra "R" dentro de un
circulo. La omision de este
requisito no afecta la validez de
la marca registrada, pero
quienes no cumplan con esta
disposicion no podran hacer
valer las acciones penales a
que se refiere esta ley.

Art. 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.

Art. 27. La accion de nulidad
del registro de wuna marca
prescribe en el término de 5
anos, contado desde la fecha
del registro. Una vez
transcurrido dicho plazo el Jefe
del Departamento declarara de
oficio la prescripcién, no
aceptando a tramitacion la
peticion de nulidad.
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Art. 28. Seran condenados a
pagar una multa a beneficio
fiscal, de 100 a 500 unidades
tributarias mensuales:

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

b) Los que defraudaren
haciendo uso de una marca
registrada.

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

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

Art. 28. Cometen delitos contra
la propiedad industrial y seran
castigados con la pena gue en
cada caso se indica:

a) Los que maliciosamente
usaren una marca igual o
semejante a otra ya inscrita en
la misma clase del Clasificador
vigente, con presidio menor en
cualquiera de sus grados.

b) Los que defraudaren
haciendo uso de una marca
registrada o imitandola al
emplear una expresion que
grafica o fonéticamente se le
asemeje, en forma de poder
confundirse con ella, con las
penas establecidas en el
articulo 467 del Codigo Penal.




e) Los que hicieren uso de
envases o0 embalajes que lleven
una marca registrada que no
les pertenece, sin que
previamente ésta haya sido
borrada, salvo el caso que el
embalaje marcado se destine a
envasar productos de una clase
distinta de la que protege la
marca.

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

Art. 29. Los condenados de
acuerdo al articulo anterior
seran obligados al pago de las
costas, dafnos vy perjuicios
causados al dueno de la marca.

Los utensilios y los elementos
usados para la falsificacion o
imitacion seran destruidos y los
objetos con marca falsificada
caeran en comiso a beneficio
del propietario de la marca.
Asimismo, el Juez de la causa
podra disponer de inmediato su
incautacion, sin perjuicio de su
facultad de adoptar las medidas
precautorias que procedan.

Art. 29. Cometen asimismo
delito contra la propiedad
industrial y seran condenados a
pagar una muita a beneficio
fiscal de 100 a 500 unidades
tributarias mensuales:

a) Los que hicieren uso de
envases 0 embalajes que lleven
una marca registrada que no
les pertenece, sin que
previamente ésta haya sido
borrada, salvo el caso que el
embalaje marcado se destine a
envasar productos de una clase
distinta de la que protege la
marca.

b) Los que por -cualquier
medio publicitaren una marca o
productos, comparandolos
maliciosamente con una marca
registrada.
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Art. 30. Cuando una marca no
registrada estuviere usandose
por dos 0 mas personas a la
vez, el que la inscribiere no
podra perseguir la respon-
sabilidad de los gue
continuaren usandola hasta que
hayan transcurrido, a lo menos,
120 dias desde la fecha de la
inscripcion.

Titulo il

DE LAS PATENTES DE
INVENCION

Art. 31. Se entiende por
invencion toda solucion a un
problema de la técnica que
origine un quehacer industrial.
Una invencion podra ser un
producto © un procedimiento o
estar relacionada con ellos.

Al que reincidiera dentro de los
ultimos cinco anos en alguno
de los delitos contemplados en
las letras a) y b) precedentes se
le aplicara una multa cuyo
monto podra hasta duplicar el
anterior.

Titulo 11l

DE LAS PATENTES DE
INVENCION
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Se entiende por patente el
derecho exclusivo que concede
el Estado para la proteccion de
una invencién. Los efectos,
obligaciones y limitaciones
inherentes a la patente estan
determinados por esta ley.

Art. 32. Una invencion sera
patentable cuando sea nueva,
tenga nivel inventivo y sea
susceptible de aplicacion
industrial.

Art. 33. Una invencion se
considera nueva cuando no
existe con anterioridad en el
estado de la tecnica. 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 usc o
cualquier otro medio, antes de
la fecha de presentacion de la
solicitud de patente en Chile.
También quedara comprendido
dentro del estado de la tecnica,
el contenido de una solicitud de
patente en tramite ante el
Departamento cuya fecha de
presentacion fuese anterior a la
de la solicitud que se estuviere
examinando.
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Art. 34. En caso que una
patente haya sido solicitada
previamente en el extranjero, el
interesado tendra prioridad por
el plazo de un ano, contado
desde la fecha de su
presentacion en el pais de
origen, para presentar la
solicitud en Chile.

Art. 35. Se considera que una
invencion tiene nivel inventivo,

si, para una persona
normalmente versada en la
materia técnica corres-

pondiente, ella no resulta obvia
ni se habria derivado de
manera evidente del estado de
la técnica.

Art. 36. 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 entendera en su
mas amplio sentido incluyendo
actividades tales como:
manufactura, mineria, construc-
cion, artesania, agricultura,
silvicultura, y la pesca.

Art. 37. No se considera
invencion y quedan excluidos
de la proteccion por patente de
esta ley:

a) Los descubrimientos, las
teorias cientificas y los métodos
matematicos.
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b) Las variedades vegetales
y las razas animales.

c) Los sistemas, metodos,
principios o planes econémicos,
financieros, comerciales de
simple verificacion y fiscali-
zacion: y los referidos a las
actividades puramente
mentales o intelectuales o a
materias de juego.

d Los meétodos de
tratamiento quirargico 0
terapéutico del cuerpo humano
o animal, asi como los métodos
de diagnostico aplicados al
cuerpo humano o animal, salvo
los productos destinados a
poner en practica uno de estos
meétodos.

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

Art. 38. No son patentables los
inventos contrarios a la ley; al
orden publico, a la seguridad
del Estado; a la moral y buenas
costumbres, y todos aquellos
presentados por quien no es su
legitimo dueno.
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Art. 39. Las patentes de
invencion se concederan por un
periodo no renovable de 15
anos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 34, las patentes que
se soliciten en Chile para
inventos ya patentados o cuya
solicitud se encuentre en
tramite en el extranjero, solo se
otorgaran por el tiempo que
aun falte para expirar el
derecho en el pais en que se
solicitd o se obtuvo la patente,
sin exceder el plazo senalado
en el inciso anterior.

Art. 40. Se entiende por
mejoras las  modificaciones
introducidas a una invencion ya
conocida, siempre gue repre-
sente novedad vy ventajas
notorias y relevantes sobre la
invencion primitiva.

Art. 41. Las solicitudes de
patentes de invencion respecto
de mejoras sobre inventos ya
patentados en el pais y siempre
que estos estén vigentes,
deberan ser solicitados por sus
autores y se sujetaran a las
disposiciones siguientes:

a) Si el que ha realizado la
mejora es el propio dueno del
invento de origen, se le
concedera la patente por el
tiempo que falte para completar
el plazo de la patente primitiva.
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b)  Si quien ha realizado una
mejora es un tercero y aun se
encuentra vigente el plazo de
concesion de la patente en que
inciden las mejoras, podra
concederse la patente sdlo si el
inventor  primitivo  autoriza
previamente al segundo inven-
tor para utilizar la idea original
conjuntamente con las
innovaciones de que se trate.
Podra concederse la patente
para ambos inventores en
conjunto o tan solo para uno de
ellos, de cuyo convenio se
dejara constancia en docu-
mento que se agregara al
expediente respectivo.

¢) En caso de no existir
acuerdo, el autor de la mejora
podra solicitar patente de
invencion sobre ésta. Cuando
ocurra esta circunstancia, la
fecha de vigencia y el plazo de
concesion de la patente
complementaria lo resolvera el
Jefe del Departamento. Para
ello el inventor  debera
manifestar tal intencion al
Departamento, en un plazo de
90 dias, contado desde la fecha
de la solicitud original.
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Art. 42, Cualgquier inventor
domiciliado en el pais que
tenga una invencion en estudio
y que necesite practicar
experiencias o hacer construir
algun mecanismo © aparato
gue lo obligue a hacer publica
su idea, podra amparar
transitoriamente sus derechos
contra posibles usurpaciones
pidiendo, al efecto, un
certificado de proteccion o
patente precaucional que el
Departamento le otorgara por el
término de un ano previo pago
del derecho respectivo.

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

Si el poseedor de una patente
precaucional dejare transcurrir
el ano sin solicitar la patente
definitiva, el invento pasara a
ser de dominio publico.
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Art. 43. Ingresada la solicitud
al Departamento se practicara
un examen preliminar, en el
cual se verificara que se
acompanen, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

- Un resumen del invento.

- Una memoria descriptiva del
invento.

- Pliego de reivindicaciones.

- Dibujos del invento, cuando
procediere.

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

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

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

La concesion de una patente no
significa que el Estado ga-
rantice la necesidad y exactitud
de las manifestaciones que se
hagan por el peticionario en la
solicitud y en la memoria
descriptiva.
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Art. 45. Si los antecedentes
gque se han acompanado no
son completos, podra
subsanarse la falta dentro de
40 dias de notificada la
resolucion de observaciones.
En este caso, valdra como
fecha la de la solicitud inicial.
En caso contrario se tendra por
no presentada y se considerara
como fecha de la solicitud
aquella de la correccion o
nueva presentacion.

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

Art. 47. La totalidad de los
antecedentes de la patente
solicitada se mantendran en el
Departamento a disposicion del
publico, después de la publica-
cion a que se refiere el articulo
4°,

Art. 48. Una vez aprobada la
concesion y después de
acreditarse el pago de los
derechos correspondientes se
concedera la patente al
interesado y se emitira un certi-
ficado que otorgara proteccion
a contar de la fecha en que se
presento la solicitud.

Art. 49. El dueno de una
patente de invencion gozara de
exclusividad para  producir,
vender o comerciar en
cualquier forma el producto u
objeto del invento y, en general,
realizar cualquier otro tipo de
explotacion del mismo.
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Este privilegio se extendera a
todo el territorio de la Republica
hasta el dia en que expire el
plazo de concesion de la
patente.

Art. 50. Procede la declaracion
de nulidad de una patente de
invencion por alguna de las
causales siguientes:

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

b) Cuando la concesion se
ha basado en informes
periciales errados o}
manifiestamente deficientes.

c)  Cuando el privilegio se ha
concedido contraviniendo las
normas sobre patentabilidad y
sus requisitos, de acuerdo con
lo dispuesto en esta ley.

La accion de nulidad de
una patente de invencion podra
ejercitarse durante 10 anos.

Art. 51. Solo se podran otorgar
licencias no voluntarias en el
caso en que el titular de la
patente incurra en abuso
monopolico segun la Comision
Resolutiva del decreto Ley N°
211, de 1973, que sera el
organismo encargado de
determinar la existencia de la
situacion denunciada y fallar en
consecuencia.
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La sentencia de la Comision
debera calificar, a lo menos, los
siguientes aspectos:

- La existencia de una
situacion de abuso monopélico.
- En el caso que dicho
pronunciamiento sea positivo,
la sentencia de la Comision
debera establecer las con-
dictones en que el licenciatario
debera explotar industrialmente
la patente, el tiempo por el que
se le otorgue la licencia y el
monto de la compensacion que
debera pagar periédicamente
quien utilice el procedimiento
de la licencia no voluntaria al
titular de la patente.

Para todos los efectos de
los analisis de los estados
financieros y contables se
aplicaran las normas de la
Superintendencia de Valores y
Seguros para las sociedades
anonimas abiertas.

Articulo 52. Sera castigado
con muita a beneficio fiscal, de
100 a 500 unidades tributarias
mensuales:

a) El que defraudare a otro
usando un objeto no patentado,
utilizando en dichos objetos las
indicaciones correspondientes
a una patente de invencion, o
se valiere de ofro engano
semejante.

Articulo 52. Sera castigado
con las penas del articulo 467
del Caodigo Penal:

a) El que defraudare a otro
usando un objeto no patentado,
utilizando en dichos objetos las
indicaciones correspondientes
a una patente de invencioén, o
se valiere de otro engano
semejante.
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b) El que sin la debida
autorizacion fabricare, comer-
cializare o importare con fines
de venta, un invento patentado.

c) E que defraudare
haciendo uso de un
procedimiento patentado. Esta
norma no se aplicara en caso
que el uso del procedimiento
patentado se haga con fines
exclusivamente experimentales
o docentes.

d) E que cometiere
defraudacion  imitando una
invencion patentada

e) ElI que maliciosamente
imitare o hiciere uso de un
invento con solicitud de patente
en tramite, siempre que en
definitva la patente sea
otorgada.

Las personas condenadas
seran obligadas al pago de las
costas, danos y perjuicios
causados al dueno de |la
patente.

b) El que defraudare
haciendo uso de un proce-
dimiento patentado. Esta norma
no se aplicara en caso que el
uso del procecimiento paten-
tado se haga con fines
exclusivamente experimentales
o docentes.

c) El que cometiere
defraudacion  imitando una
invencion patentada.
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Los utensilios y los elementos
usados en la comisién de
cualesquiera de los delitos
mencionados en este articulo y
los objetos producidos en forma
ilegal caeran en comiso a
beneficio del propietario de la
patente. Asimismo, el juez de la
causa podra disponer de
inmediato su incautacion sin
perjuicio de la facultad de
adoptar las medidas precau-
torias que procedan.

La reincidencia sera san-
cionada con el doble de la
multa senalada en el inciso
primero

Art. 52 bis. Sera castigado con
las penas del articullo 197 del
Cdadigo Penal:

a) El que sin la debida
autorizacion fabricare, comer-
cializare o importare con fines
de venta, un invento patentado.

b) El que maliciosamente
imitare o hiciere uso de un
invento con solicitud de patente
en ftramite, siempre que en
definitiva la patente sea
otorgada.
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Art. 53. Todo objeto patentado
debera llevar la indicacion del
numero de la patente ya sea en
el producto mismo o en el
envase y debe anteponerse en
forma visible la expresion
"Patente de invencion" o las
iniciales "P.I." y el numero de
privilegio.

Solamente se exceptuaran de
esta obligacion los proce-
dimientos en los cuales por su
naturaleza, no es posible
aplicar esta exigencia.

La omision de este requisito no
afecta la validez de la patente,
pero quienes no cumplan con
esta disposicion no podran
ejercer las acciones penales a
que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en
tramite se debera indicar esa
situacion, en el caso que se
fabriquen, comercialicen o
importen con fines comerciales
los productos a los que afecte
dicha solicitud.
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Titulo IV

DE LOS MODELOS DE
UTILIDAD

Art. 54. Se consideraran como
modelos de  utilidad  los
instrumentos, aparatos,
herramientas, dispositivos y
objetos 0 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 funcion a
que son destinados un
beneficio, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia.

Art. 55. Las disposiciones del
titulo I, relativas a las patentes
de invencion, son aplicables, en
cuanto corresponda, a las
patentes de modelo de utilidad,
sin perjuicio de las disposi-
ciones especiales contenidas
en el presente titulo.

Art. 56. Un modelo de utilidad
sera patentable cuando sea
nuevo y susceptible de
aplicacion industrial.

No se concedera una patente
cuando el modelo de utilidad
solamente presente diferencias
menores o secundarias que no
aporten ninguna caracteristica
utilitaria discernible con
respecto a invenciones 0 a
modelos de utilidad anteriores.

Titulo IV

DE LOS MODELOS DE
UTILIDAD
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La solicitud de patente de
modelo de utilidad solo podra
referirse a un objeto individual,
sin perjuicio de que puedan
reivindicarse varios elementos
o aspectos de dicho objeto en
la misma solicitud.

Art. 57. Las patentes de
modelo de utilidad se
concederan por un periodo no
renovable de 10 anos, contado
desde la fecha de la solicitud.

Art. 58. Ingresada la solicitud
al Departamento se practicara
un examen preliminar, en el
cual se verificara que se
acompanen, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

- Un resumen del modelo de
utilidad.

- Una memoria descriptiva del
modelo de utilidad.

- Pliego de reivindicaciones.

- Dibujos de modelo de
utilidad.

Art. 59. Todo modelo de
utilidad debera llevar en forma
visible la expresion "Modelo de
utilidad" o las iniciales "M.U.", y
el numero del privilegio. La
omision de este requisito no
afecta la validez del modelo de
utilidad, pero priva a su titular
de la facultad de hacer valer las
acciones penales establecidas
en esta ley.

Art. 59. Todo modelo de
utilidad debera llevar en forma
visible la expresion "Modelo de
Utilidad" o las iniciales "M.U.", y
el numero del privilegio. La
omision de este requisito no
afecta la validez del modelo de
utilidad, pero el titular no podra
hacer valer las acciones
penales a que se refiere esta
ley.
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Art. 60. La declaracion de
nulidad de las patentes de
modelo de utilidad procede por
las mismas causales senaladas
en el articulo 50.

Art. 61. Sera castigado con
multa a beneficio fiscal, de 100
a 500 unidades tributarias
mensuales:

a) El que defraudare a otro
usando un objeto no patentado,
utilizando en dichos objetos las
indicaciones correspondientes
a una patente de modelo de
utilidad o se valiere de otro
engano semejante.

b) ElI que sin la debida
autorizacion fabricare, comer-
cializare o importare con fines
de venta, un modelo de utilidad
patentado.

c) El que cometiere
defraudacion imitando un
modelo de utilidad patentado.

d) El que maliciosamente
imitare o hiciere uso de un
modelo de utilidad con solicitud
en tramite, siempre que en
definitva la  patente sea
otorgada.

Las personas condena-
das seran obligadas al pago de
las costas, danos y perjuicios
causados al dueno de Ila
patente.

Art. 61. Sera castigado con la
pena del articulo 467 del
Cadigo Penal:

a) El que defraudare a otro
usando un objeto no patentado,
utilizando en dichos objetos las
indicaciones correspondientes
a una patente de modelo de
utilidad o se valiere de oftro
engano semejante.

b) El que cometiere
defraudacion  imitando  un
modelo de utilidad patentado.
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Los utensilios y los
elementos usados en la
comisién de cualesquiera de los
delitos mencionados en este
articulo y los objetos
producidos en forma ilegal
caeran en comiso a beneficio
del propietario de la patente.
Asimismo, el juez de la causa
podra disponer de inmediato su
incautacion sin perjuicio de la
facultad de adoptar las medidas
precautorias que procedan.

La reincidencia sera
sancionada con el doble de la
multa senalada en el inciso
primero.

Art. 61 bis. Sera castigado con
la pena del articulo 197 del
Caodigo Penal:

a) El que sin la debida
autorizacion fabricare, comer-
cializare o importare con fines
de venta, un modelo de utilidad
patentado.

by El que maliciosamente
imitare o hiciere uso de un
modelo de utilidad con solicitud
en tramite, siempre que en
definitiva la patente sea
otorgada.
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Titulo V

DE LOS DISENOS
INDUSTRIALES

Art. 62. Bajo la denominacion
de diseno industrial se
comprende toda forma
tridimensional asociada o no
con colores, y cualquier articulo
industrial o artesanal que sirva
de patron para la fabricacion de
otras unidades y que se
distinga de sus similares, sea
por su forma, configuracion
geométrica, ornamentacion o
una combinacion de éstas,
siempre que dichas carac-
teristicas le den una apariencia
especial perceptible por medio
de la vista, de tal manera que
resulte una fisonomia original,
nueva y diferente.

Los envases quedan com-
prendidos entre los articulos
que pueden protegerse como
disenos industriales, siempre
que reunan las condiciones de
novedad y originalidad antes
senaladas.

No podra protegerse como
disenos industriales los
productos de indumentaria de
cualquier naturaleza.

Titulo V

DE LOS DISENOS
INDUSTRIALES

Art. 62. Bajo la denominacion
de disefo industrial se
comprende toda forma
tridimensional asociada 0 no
con colores, y cualquier articulo
industrial o artesanal que sirva
de patron para la fabricacion de
otras wunidades y que se
distinga de sus similares, sea
por su forma, configuracion
geométrica, ornamentacion o
una combinacion de éstas,
siempre que dichas carac-
teristicas le den una apariencia
especial perceptible por medio
de la vista, de tal manera que
resulte una fisonomia original,
nueva y diferente.

Los envases quedan com-
prendidos entre los articulos
gue pueden protegerse como
disenos industriales, siempre
gue reunan las condiciones de
novedad y originalidad antes
senaladas.

No podran protegerse como
disenos industriales los
productos de indumentaria de
abrigo o adorno que se
encuentren protegidos en |a ley
de Propiedad Intelectual.
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Art. 63. Las disposiciones del
titulo Ill, relativas a las patentes
de invencion, son aplicables, en
cuanto corresponda, a los
disenos industriales, sin
perjuicio de las disposiciones
especiales contenidas en el
presente titulo.

La declaracion de nulidad de
los disefios industriales procede
por las mismas causales
senaladas en el articulo 50.

Art. 64. Toda peticidon de
privilegio de diseno industrial
debera hacerse mediante la
presentacion de, a lo menos,
los siguientes documentos:

- Solicitud.

- Memoria descriptiva.

- Dibujo.

- Prototipc © maqueta,
cuando procediere.

Art. 65. EIl privilegio de un
diseno industrial se otorgara
por un periodo no renovable de
10 anos, contados desde la
fecha de su solicitud.

Art. 66. Todo diseno industrial
debera llevar en forma visible la
expresion "Diseno Industrial" o
las iniciales "D.1." y el numero
del privilegio. La omision de
este requisito no afecta la
validez del diseno industrial,
pero priva a su titular de la
facultad de hacer valer las
acciones penales establecidas
en el articulo siguiente.

Art. 66. Todo diseno industrial
debera llevar en forma visible la
expresion "Diseno Industrial" o
las iniciales "D.l." y el numero
del privilegio. La omision de
este requisito no afecta Ila
validez del disefo industrial,
pero el titular no podra hacer
valer las acciones penales
establecidas en el articulo
siguiente.
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Art. 67. Sera castigado con
multa a beneficio fiscal, de 100
a 500 unidades tributarias
mensuales:

a) El que sin la debida
autorizacion fabricare, comer-
cializare o importare con fines
comerciales, un diseno
industrial registrado.

b) ElI que maliciosamente
imitare un diseno industrial
registrado.

¢) El gue maliciosamente
imitare o hiciere uso de un
disefio industrial con solicitud
en tramite, siempre que en defi-
nitiva se otorgue el privilegio.

Las personas condenadas
seran obligadas al pago de las
costas, danos y perjuicios cau-
sados al dueno del privilegio.

Los utensilios y los elementos
usados en la comision de
cualesquiera de los delitos
mencionados en este articulo y
los objetos producidos en forma
ilegal caeran en comiso a
beneficio del praopietario del
privilegio. Asimismo el juez de
la causa podra disponer de
inmediato su incautacion, sin
perjuicio de la facultad de
adoptar las medidas
precautorias que procedan.

La reincidencia sera san-
cionada con el doble de la
multa senalada en el inciso
primero.

Art. 67. Sera castigado con las
penas del articulo 197 del
Cadigo Penal:

a) El que sin la debida
autorizacion fabricare, comer-
cializare o importare con fines
comerciales, un diseno
industrial registrado.

b) ElI que maliciosamente
imitare un diseno industriaf
registrado.

c) ElI que maliciosamente
imitare o hiciere uso de un
diseno industrial con solicitud
en ftramite, siempre que en
definitva se  otorgue el
privilegio.
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Titulo VI

DE LAS INVENCIONES DE
SERVICIO

Art. 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 privilegio
asi como los eventuales
derechos de propiedad indus-
trial, perteneceran exclusiva-
mente al empleador o a quien
encargdo el servicio, salvo
estipulacion expresa en
contrario.

Art. 69. La facultad de solicitar
el privilegio, asi como los
eventuales derechos de
propiedad industrial derivados
de las invenciones realizadas
por el tfrabajador que, segun su
contrato de trabajo, no se
encuenira obligado a realizar
una funcion  inventiva o
creativa, le perteneceran en
forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a
cabo la invencion se hubiere
beneficiado de modo evidente
de los conocimientos adquiridos
dentro de la empresa y utilizare
medios proporcionados  por
ésta, tales facultades vy
derechos perteneceran al
empleador, en cuyo caso éste
debera conceder al trabajador
una retribucion adicional por
convenir por las partes.

Titulo VI

DE LAS INVENCIONES DE
SERVICIO
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Lo anterior sera extensivo a la
persona que oObtuviere una
invencion que exceda el marco
de la que le hubiere sido
encargada.

Art. 70. La facultad de solicitar
el respectivo privilegio asi como
los eventuales derechos de
propiedad industrial derivados
de la actividad inventiva y
creativa de personas contra-
tadas en una relacion
dependiente o independiente,
por universidades o las
instituciones de investigacion
incluidas en el decreto ley N°
1.263, de 1975, perteneceran a
éstas ultimas o quienes éstas
determinen, sin perjuicio de que
los estatutos de dichas
entidades regulen las modalida-
des en que el inventor o
creador participe de los
beneficios obtenidos por su
trabajo.

Art. 71. Los derechos
establecidos en beneficio del
trabajador en los articulos pre-
cedentes, seran irrenunciables
antes del otorgamiento de la
patente o del modelo de
utilidad, segun corresponda.
Toda clausula en contrario se
tendra por no escrita.

Art. 71. Los derechos
establecidos en beneficio del
trabajador en los articulos
precedentes, seran irrenuncia-
bles antes del otorgamiento de
la patente o del modelo de
utifidad, segun corresponda.
Toda clausula en contrario se
tendra por no escrita.
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Todas las controversias de este
titulo seran de competencia del
Tribunal Arbitral a que se
refieren los incisos quinto vy
siguientes del articulo 17 de
esta ley.

Art. 72. El mayor gasto fiscal
gue demande el funcionamiento
del Tribunal Arbitral a que se
refiere el articulo 17 de la
presente ley, se financiara con
cargo al subtitulo 21, item 03,
asignacion 001, del presu-
puesto de la Subsecretaria de
Economia.

Titulo VII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 73. Derégase el decreto
ley N° 958, de 1931, sobre
Propiedad Industrial; los
articulos 16 y 17 de la ley N°
18.591; el articulo 38 de la ley
N° 18.681, y la ley N° 18.935.

Todas las controversias de este
titulo seran de competencia del
Tribunal de Apelaciones de
Propiedad Industrial a que se
refieren los incisos quinto vy
siguientes del articulo 17 de
esta ley.

Art. 72. El mayor gasto fiscal
gue demande el funcionamiento
del Tribunal de Apelaciones de
Propiedad Industrial a que se
refiere el articulo 17 de la
presente ley, se financiara con
cargo al subtitulo 21, item 03,
asignacion 001, del presu-
puesto de la Subsecretaria de
Economia.

Titulo VII

DISPOSICIONES FINALES
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Titulo VIl

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

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

Art. 2°. A los plazos que se
encontraren iniciados y a las
resoluciones que se hubieren
notificado con antelacion a la
vigencia de esta ley, les seran
aplicables las normas a que se
refiere el articulo 73.

Los recursos de apelacion que
estuvieren pendientes en la
Comision Arbitral a que se
refiere el articulo 17 del decreto
ley N° 958, de 1931, pasaran al
conocimiento y resoluciéon del
Tribunal Arbitral creado por el
articulo 17 de la presente ley.
Estas apelaciones quedaran
exentas de efectuar la
consignacion a que se refiere el
articulo 18.

Titulo VIII

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Articulo 1°. A los plazos que
se encontraren iniciados vy a
las resoluciones que se
hubieren notificado con
antelacion a la vigencia de esta
ley les seran aplicables las
normas contenidas en la actual
ley 19.039.

Art. 2°. La norma del inciso 2
del articulo 24, solo regira a los
registros de marcas efectuadas
con posterioridad a la orga-
nizacion de la presente ley.
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Art. 3°. Las solicitudes de
patentes de invencion vy
modelos industriales que se
encuentren en tramite y no
contravengan la presente ley,
continuaran su tramitacion de
acuerdo a las normas del
decreto ley N° 958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120
dias siguientes a la vigencia de
esta ley, los solicitantes que lo
estimen conveniente podran
formular una nueva solicitud
que se ajustara a las
disposiciones de la presente
ley, la cual mantendra la
prioridad de la solicitud original.

Art. 4°. Esta ley empezara a
regir el dia en que se publique
en el Diario Oficial el
reglamento que de ella debe
dictar el Presidente de la
Republica, lo que hara dentro
del plazo de 1 ano, contado
desde la publicacion de esta

ley.

Y habiendose aprobado por el
Congreso Nacional las
observaciones formuladas por
el Presidente de la Republica, y
dado cumplimiento a lo
establecido en el N° 1 del
Articulo 82 de la Constitucion
Politica de la Republica; por
tanto promulguese y llévese a
efecto como Ley de Ia
Republica.
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Santiago, enero 24 de 1991.
PATRICIO AYLWIN AZOCAR,
Presidente de la Republica.--
Jorge Marshall Rivera, Ministro
de Economia, Fomento vy
Reconstruccién subrogante.
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LEY N° 17.336
PROPIEDAD INTELECTUAL
(Publicada en el Diario Oficial

N® 27.761, de 2 de octubre de
1970).

Por cuanto el Congreso
Nacional ha tenido a bien
prestar su aprobacion al
siguiente

PROYECTO DE LEY:
Titulo |
DERECHO DE AUTOR

Capitulo |

Naturaleza y objeto de la
proteccion. Definiciones.

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

ANTEPROYECTO DE LEY
MODIFICATORIO DEL
ARTICULO 3 DE LA LEY N°
17.336. PROPIEDAD
INTELECTUAL

Titulo |
DERECHO DE AUTOR

Capitulo |

Naturaleza y objeto de la
proteccion. Definiciones.

Art. 3. Quedan especialmente
protegidos con arreglo a la
presente ley:
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1. Los libros, folletos, arti-
culos y escritos, cualesquiera

que sean su forma vy
naturaleza, incluidas las
enciclopedias, guias, diccio-

narios, antologias y compi-
laciones de toda clase;

2. Las conferencias, discur-
sos, lecciones, memorias,
comentarios y obras de la
misma naturaleza, tanto en la
forma oral como en sus
versiones escritas o grabadas;

3. Las obras dramaticas,
dramatico - musicales vy
teatrales en general, asi como
las  coreograficas y las
pantomimicas, cuyo desarrollo
sea fijado por escrito o en otra
forma;

4, Las composiciones musi-
cales, con o sin texto;

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

6. Los periddicos, revistas u
otras publicaciones de la misma
naturaleza.

7. Las fotografias, los
grabados y las litografias;

8. Las obras cinemato-
graficas;

1. Los libros, folletos, arti-
culos y escritos, cualesquiera
que sean su forma vy
naturaleza, incluidas las
enciclopedias, guias, diccio-
narios, antologias y compi-
aciones de toda clase;

2. Las conferencias, discur-
sos, lecciones, memorias,
comentarios y obras de la
misma naturaleza, tanto en la
forma oral como en sus
versiones escritas o grabadas;

3. Las obras dramaticas,
dramatico - musicales y
teatrales en general, asi como
las  coreograficas y las
pantomimicas, cuyo desarrollo
sea fijado por escrito en otra
forma;

4. Las composiciones musi-
cales, con o sin texto;

B, 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;

6. Los periddicos, revistas u
otras publicaciones de la misma
naturaleza.

7. Las  fotografias, los
grabados y las litografias;

8. Las obras cinemato-

graficas;
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9. Los proyectos, bocetos y
maquetas arquitectonicas y los
sistemas de elaboracion de
mapas;

10. Las esferas geograficas o
armirales, asi como los trabajos
plasticos relativos a la geo-
grafia, topografia o a cualquiera
otra ciencia, y en general los
materiales audiovisuales;

11. Las pinturas, dibujos,
ilustraciones y otros similares;

12. Las esculturas y obras de
las artes figurativas analogas,
aunque estén aplicadas a la
industria. siempre que su valor
artistico pueda ser considerado
con separacion del caracter
industrial del objeto al que se
encuentren incorporadas;

13. Los bocetos esceno-
graficos y las respectivas
escenografias cuando su autor
sea el bocetista;

14. Las adaptaciones, traduc-
ciones y otras transfor-
maciones, cuando hayan sido
autorizadas por el autor de la
obra originaria si éste no
pertenece al patrimonio cultural
comun;

15. Les videogramas y
diaporamas, y

16. Los programas computa-
cionales.

9. Los proyectos, bocetos y
maquetas arquitectonicas y los
sistemas de elaboracion de
mapas;

10. Las esferas geogréficas o
armirales, asi como los trabajos
plasticos relativos a la geo-
grafia, topografia o a cualquiera
otra ciencia, y en general los
materiales audiovisuales;

11. Las pinturas, dibujos,
ilustraciones y otros similares;

12. Las esculturas y obras de
las artes figurativas analogas,
aunque estén aplicadas a la
industria, siempre gue su valor
artistico pueda ser considerado
con separacion del caracter
industrial del objeto al que se
encuentren incorporadas;

13. Los bocetos esceno-
graficos y las respectivas
escenografias cuando su autor
sea el bocetista;

14, Las adaptaciones, traduc-
ciones y otras transforma-
ciones, cuando hayan sido
autorizadas por el autor de la
obra originaria si éste no
pertenece al patrimonio cultural
comun;

15. Los
diaporamas;

videogramas y

16. Los programas computa-
cionales, y
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17.. 'Los disenos de
indumentaria de cualquiera
naturaleza.
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