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Comentarios respecto del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial sometido a consulta

publica.

A continuacion, incluimos nuestros comentarios y observaciones respecto del borrador del

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y agradecemos la oportunidad de poder participar en

esta consulta publica.

Articulo 12.- £/ presente reglamento regula el otorgamiento y la proteccion de los derechos de

propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invencién, modelos de utilidad,

dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,

indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen.

Comentario: El articulo en comento debe complementarse para incluir expresamente
“secretos industriales e informacién no divulgada sometida a autoridades regulatorias”. De
esta forma, el articulo deberia sefialar: “El presente reglamento regula el otorgamiento y la
proteccion de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales,
patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, indicaciones geogrdficas y denominaciones de
origen, secretos industriales e informacion no divulgada sometida a autoridades

regulatorias.”

Articulo 22.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderad por: ... Equivalente técnico:

elemento o medio que realiza la misma funcion que aquel que esta reivindicado en una invencion,

de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado sefialado en la reivindicacion.

Comentario: El articulo deberia actualizar la definicion de equivalente técnico, teniendo
presente que la aplicacion primaria de este concepto radica en la interpretacion de
reivindicaciones. De esta forma, proponemos que quede redactado de la siguiente manera:
“Equivalente técnico: A los efectos de la interpretacion de reivindicaciones, equivalente
técnico es un elemento o medio que realiza la misma funcion que aquel que esta reivindicado
en una invencion, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado sefialado

en la reivindicacion.”
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Articulo 62.- Toda solicitud para el registro de marcas comerciales contendrd, al menos, las

siguientes menciones: a) Nombre completo o razén social; género, cuando corresponda; RUT, si

tuviere; correo electronico y domicilio del solicitante; e igual informacion sobre su apoderado o

representante, si lo hubiere. A eleccion del solicitante podrd, ademads, indicar el nimero de su cédula

nacional de identidad y el de su apoderado o representante;

Comentario: Entendiendo que la inclusion del género en una solicitud es una medida
proactiva para fomentar la participacién y reconocimiento de las mujeres en el mundo de
la propiedad industrial e innovacién, nos parece que es un cambio bienvenido. Habiendo
sefialado lo anterior, de ser necesario, hay que especificar que la inclusion de “género” es
para fines estadisticos o bien los fines especificos que determine el Instituto Nacional de

Propiedad Industrial, sin que pueda servir de base para formular observaciones de forma.

Articulo 72.- A toda solicitud de marca comercial deberd acompafiarse: d) En el caso de marcas que

consistan en signos no tradicionalmente susceptibles de representacion grdfica, antecedentes que

permitan especificar claramente la marca solicitada, en conformidad a los requerimientos y

estdndares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Comentario: No se especifican requisitos y medios materiales necesarios para la
presentacién de las marcas no tradicionales como olfativas, de posicidn o tridimensionales.
De esta forma, el Reglamento especifica requisitos para marcas tradicionales, pero no para
aquellos en que precisamente los solicitantes requeriran asistencia o bien conocer los

medios materiales para su presentacién.

Articulo 92.- Toda solicitud de patente de invencion o modelo de utilidad contendrd, al menos, las

siguientes menciones:

a) Nombre completo o razon social; género, cuando corresponda; RUT, si tuviere; correo

electrénico y domicilio del solicitante; e igual informacion sobre su apoderado o
representante, si lo hubiere. A eleccion del solicitante podrd, ademds, indicar el numero de

su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante;

b) Nombre completo del inventor, género, nacionalidad y domicilio;
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c)
d)

e)

b
g)

h)

1880
Titulo del invento;

Numero, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere;
Declaracion formal de novedad, propiedad y utilidad de la invencion, segtn el articulo 44 de
la Ley;

Firma del solicitante o de su apoderado, o representante si lo hubiere;

Declaracion, en su caso, del cardcter de divisional, citando el numero de la solicitud original
que se encuentre pendiente de resolver por el Instituto;

Declaracion, en su caso, de la existencia de divulgaciones a que se refiere el articulo 42 de
la Ley;

Los demds antecedentes exigidos para dar cumplimiento a las normas aplicables al ingreso
de solicitudes ante los drganos de la Administracion del Estado, en conformidad a los

requerimientos y estdndares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Comentario: Independiente del actual articulo 37 del Reglamento vigente (y articulo 31 del
Reglamento sometido a consulta publica), considerando algunas sentencias de la Corte
Suprema y del Tribunal de Propiedad Industrial, la adicién expresa de que se debe incluir la
declaraciéon de la existencia de divulgaciones inocuas a que se refiere el articulo 42 nos
parece bienvenido. A su vez, la precision del género de los y las inventoras nos parece una

medida que promovera la participacion de las mujeres.

Articulo 112.- Toda solicitud de dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o topografias de

circuitos integrados, contendrd, al menos, las siguientes menciones: g) Declaracion, en su caso, de

la existencia de divulgaciones a que se refiere el articulo 42 de la Ley;

Comentario: Resulta bienvenida una mencidn expresa a las divulgaciones inocuas para los
Disefios Industriales y Dibujos Industriales y que aquella institucion no dependa
exclusivamente de un reenvio del articulo 63 de la Ley de Propiedad Industrial actualmente

en vigencia.

Articulo 222.- La representacion de la marca definira el objeto del registro. En los casos en que la

representacion vaya acompariada de una descripcion escrita, esta deberd concordar con la

{5-0870244/CBM/v.1} 3



1.
Sargent
&Krahn
1580
representacion y no extender su dmbito de proteccion. La marca comercial que consista en una letra,
cifra o numero, necesariamente deberd estar representada en forma grdfica, con un disefio
caracteristico que le otorgue distintividad. Tratdndose de frases de propaganda, las solicitudes de

éstas deberdn ser presentadas unicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una

etiqueta.

e Comentario: El antiguo Reglamento incorporaba en este articulo una definicién de marcas
comerciales. La redaccion actual resulta confusa y entendemos que el objetivo es establecer
la consistencia entre la parte denominativa de una marca y su representacion grafica. Seria
posible simplificar la redaccién indicando que “Bajo la denominacion de marca comercial,
se comprende todo signo capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales. La parte denominativa de una marca
comercial deberd ser consistente con la representacion grdfica de la misma. La marca
comercial que consista en una letra, cifra o nuimero, necesariamente deberd estar
representada en forma grdfica, con un disefio caracteristico que le otorgue distintividad.
Tratdndose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberdn ser presentadas

unicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta.”

Articulo 322.- £l resumen consistird en una sintesis de la invencion y una indicacién del campo técnico
o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicacion. Se presentard en conformidad a los
requerimientos y estdndares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto. El resumen
deberd permitir la comprension esencial del problema técnico que se resuelve, de su solucion y
aplicacion, debiendo incluir una figura representativa de la invencion, cuando corresponda. Cuando
la invencion contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una Denominacion

Comun Internacional, ésta debe ser incluida en el resumen.

e Comentario: Estimamos que seria correcto precisar que dicha mencién de la Denominacién
Comun Internacional tiene una finalidad exclusivamente técnica y que no podra ser
considerada para ningun otro fin y en especial que no serda considerada para la
determinacién del ambito de proteccidn de la patente. En efecto sin esta precisidn se corre
el riesgo de que al interpretar el ambito de una patente se tienda a restringirlo sélo la

sustancia farmacéutica identificada por su DCI.
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Asi, proponemos que la norma quede como sigue: “El resumen consistird en una sintesis de
la invencién y una indicacion del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta
tiene aplicacion. Se presentara en conformidad a los requerimientos y estdndares
compatibles con los canales dispuestos por el Instituto. El resumen deberd permitir la
comprension esencial del problema técnico que se resuelve, de su solucién y aplicacion,
debiendo incluir una figura representativa de la invencion, cuando corresponda. Cuando la
invencion contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una Denominacion
Comun Internacional, ésta debe ser incluida en el resumen, no obstante, la mencion de la
Denominacién Comun Internacional tiene una finalidad exclusivamente técnica que no
podrd ser considerada para ningun otro fin y en especial no sera considerada para la

determinacion del ambito de proteccion de la patente.”

Articulo 332.- La memoria descriptiva del invento se deberd presentar en texto formando cuerpo
aparte e incluira descripcion de lo conocido en la materia, descripcion de los dibujos (si los hay),
descripcion de la invencion y ejemplos de aplicacion, cuando corresponda.

La descripcion de lo conocido en la materia comenzarda introduciendo el campo de aplicacion
preferente de la invencion, citando el problema técnico que ésta aborda y hard una referencia a las
soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo mds cercanas y actuales
posibles -desde el punto de vista tecnoldgico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripcion de la invencion es una explicacion detallada y clara de la invencion en
referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo
suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al
que se refiere pueda "reproducir la invencién”.

Cuando la invencion comprenda un material biolégico vivo, incluyendo virus, o su
procedimiento de obtencion, de tal manera que la invencion no pueda ser reproducida cabalmente
en la memoria descriptiva, el Instituto podra solicitar que dicho material sea depositado en un
organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institucion y
numero de registro respectivo.

Cuando la invencion contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una

Denominacién Comun Internacional, ésta debe ser incluida en la memoria descriptiva.
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Los ejemplos de aplicacion de la invencion consistiran en una exposicion detallada de, a lo

menos, un modo de realizacion de la invencion y podrdn apoyarse o ilustrarse con ayuda de los

dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible la invencion.

Comentario: Estimamos que exigir nuevamente la inclusion de la Denominacién Comtun
Internacional en la Memoria Descriptiva cuando ya se solicité en el Resumen parece ser un
requisito redundante. Asimismo, reiteramos nuestro comentario anterior que seria correcto
precisar que dicha mencién de la Denominacién Comun Internacional tiene una finalidad
exclusivamente técnica y que no podra ser considerada para ningln otro fin y en especial
gue no serd considerada para la determinacién del ambito de proteccién de la patente.

A su vez, la modificacion de “ejemplo” por “ejemplos” como un requisito no encuentra
sustento en la Ley Corta de Propiedad Industrial y hace injustificadamente mas pesada la
carga del solicitante para la divulgacion de su invencidn, ademas de introducir un grado de
ambigliedad indeseable. {Cudntos ejemplos seran suficientes, 2, 3, etc.?

Asi, proponemos que la norma quede como sigue: “La memoria descriptiva del invento se
deberd presentar en texto formando cuerpo aparte e incluird descripcion de lo conocido en
la materia, descripcion de los dibujos (si los hay), descripcion de la invencion y un ejemplo
de aplicacion, cuando corresponda.

La descripcion de lo conocido en la materia comenzard introduciendo el campo de aplicacion
preferente de la invencion, citando el problema técnico que ésta aborda y hard una
referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean
lo mds cercanas y actuales posibles -desde el punto de vista tecnoldgico- destacando sus
inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripcion de la invencion es una explicacion detallada y clara de la invencion en
referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo
suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector
industrial al que se refiere pueda "reproducir la invencion".

Cuando la invencion comprenda un material biolégico vivo, incluyendo virus, o su
procedimiento de obtencidn, de tal manera que la invencion no pueda ser reproducida
cabalmente en la memoria descriptiva, el Instituto podra solicitar que dicho material sea
depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo

indicarse la institucion y nimero de registro respectivo.
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Cuando la invencion contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una
Denominacién Comun Internacional, ésta debe ser incluida en la memoria descriptiva. No
obstante, la mencion de la Denominacién Comun Internacional tiene una finalidad
exclusivamente técnica que no podra ser considerada para ningtn otro fin y en especial
no serd considerada para la determinacion del ambito de proteccion de la patente.
Los ejemplos de aplicacion de la invencion consistiran en una exposicion detallada de, a lo

menos, un modo de realizacion de la invencion y podran apoyarse o ilustrarse con ayuda de

los dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible la invencion.”

Articulo 382.- La definicion del invento propiamente tal, asi como lo que en definitiva queda
protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente,
en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Instituto. Sin embargo, la memoria descriptiva y los
dibujos servirdn para interpretar las reivindicaciones.

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

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

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden caracteristicas de una
o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoria, hardn siempre referencia al numero o
numeros de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterizacion adicional, en las
que se entenderdn incorporadas las limitaciones de la reivindicacion de la cual dependen. De
preferencia se agrupardn seguidamente de la reivindicacién de la cual dependan.

Una reivindicacion dependiente multiple puede servir de base para una nueva reivindicacion

dependiente.

e Comentario: Estimamos que es una oportunidad para precisar en forma expresa que la
proteccion otorgada por las patentes de invencidn debe ser analizado en virtud de cada
reivindicacién por si misma. De esta forma, proponemos que este articulo quede redactado
de la siguiente manera: “La definicion del invento propiamente tal, asi como lo que en

definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel
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contenido, exclusiva y separadamente en cada una de las reivindicaciones que conforman
el pliego de reivindicaciones aceptado por el Instituto. Sin embargo, la memoria descriptiva
y los dibujos serviran para interpretar las reivindicaciones.

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

Un pliego de reivindicaciones podrd incluir una reivindicacion independiente de producto
que podrad estar ligada a una reivindicacion independiente de proceso o procedimiento
especialmente concebido para su fabricacion y con una que individualice el aparato o medio
creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden caracteristicas de una
o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoria, hardn siempre referencia al
numero o numeros de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la
caracterizacion adicional, en las que se entenderdn incorporadas las limitaciones de la
reivindicacion de la cual dependen. De preferencia se agrupardn seguidamente de la
reivindicacion de la cual dependan.

Una reivindicacion dependiente multiple puede servir de base para una nueva reivindicacion

dependiente”.

Articulo 432.- El solicitante podra dividir su solicitud en dos o mds solicitudes, hasta antes del

nombramiento del perito, mientras no amplie el campo de la invencién segun el contenido de la

memoria descriptiva aceptada a tramite.

Comentario: La nueva Ley de Propiedad Industrial no introdujo modificaciones a la
institucion de las solicitudes divisionales de patentes de invencidn. Por ende, no se entiende
esta reduccién en el plazo para presentar voluntariamente una solicitud divisional,
considerando el actual articulo 49 inciso 2 del Reglamento. Esta es una modificacidn
contraria a los intereses de los solicitantes y que nos aleja mds aun del estandar

internacional que permite dividir una solicitud durante toda su tramitacién.

Articulo 642.- E/ derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberd ser

invocado al momento de presentar la solicitud en Chile, citando el numero, fecha y pais en que se ha

presentado la solicitud cuya prioridad se invoca. Se acompafiard, ademds, el respectivo certificado
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de prioridad emitido por la autoridad competente del pais de origen de la prioridad o aquél que se
obtenga a partir de plataformas de intercambio documental internacional aceptadas por el Instituto,
en conformidad a los requerimientos y estdndares compatibles con los canales dispuestos por éste.
El certificado deberd presentarse dentro del plazo de 90 dias contados desde la fecha de

presentacion en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducido al espafiol, si fuere el caso.

La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo no serd considerada en el expediente.

e Comentario: Nos parece correcto que se reconozca expresamente la posibilidad de
acompafiar el certificado de prioridad de la autoridad extranjera correspondiente o bien
aquel que se obtenga de plataformas aceptadas por el Instituto, flexibilizando en parte los

requisitos para invocar prioridad.

El Reglamento no contempla:

e El Reglamento no incluye ningun tipo de regulacién respecto a la caducidad de marcas
comerciales por falta de uso. En este sentido, creemos que el Reglamento constituye una
instancia para especificar el requisito de “uso real y efectivo” establecido en el nuevo

articulo 27 bis A de la Ley de Propiedad Industrial.
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