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MODI FI CA LA LEY N° 19. 039, DE PROPI EDAD | NDUSTRI AL Y LA LEY N 20. 254, QUE
ESTABLECE EL | NSTI TUTO NACI ONAL DE PROPI EDAD | NDUSTRI AL

Teni endo presente que el H Congreso Nacional ha dado su aprobaci 6n a
siguiente

Proyecto de |ey:

"Articulo 1.- Introdicense |as siguientes nodificaciones en la ley N 19. 039,
de Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Mnisterio de Econonia, Fomento
y Reconstrucci 6n;

1. Sustituyese su articulo 13 por el siguiente:

"Articulo 13.- Todas las notificaciones rel aci onadas con el procedi niento de
otorgam ento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en
general, con cualquier materia que se siga ante el Instituto, se efectuaran por e
estado diario que el Instituto debera confeccionar y publicar en la forma que
determine el reglanento. Se entenderd notificada cual quier resoluci 6n que aparezca
en el estado diario, salvo aquéllas respecto de las cuales la |l ey ordene una form
de notificaci 6n diferente.

La notificacion de oposicion a la solicitud de registro se practicara a
través del nedio electrénico definido por el solicitante en el expediente. En estos
casos, la notificacion se entendera efectuada con el envio de copia integra de |la
oposi ci 6n y su proveido. Cuando, ademas de | a oposicién, se hubieren fornul ado
observaci ones de fondo a la solicitud de registro, dicha resoluci 6n sera notificada
i gual mrente por nedi o el ectroénico, conjuntanmente con la notificaci 6n de oposicién
Si no resultare posible realizar la notificacién por nedio electroénico, |la
resol uci 6n correspondi ente se entendera notificada por el estado diario, conforne a
| o que di sponga el reglanento.

La notificacién de | a demanda de caduci dad o de nulidad de un registro se
efectuara en |l os térm nos sefial ados en los articulos 40 y siguientes del Cbodigo
de Procedimento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberan fijar un
domcilio en Chile. La denanda de caduci dad o de nulidad de un registro concedi do a
una persona sin donmcilio ni residencia en Chile se notificara al apoderado o
representante a que se refiere el inciso prinero del articulo 2.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se
ef ectuaran por el estado diario, que debera confeccionar su Secretario.

La fecha y forma en que se haya practicado | a notificaci 6n deberé constar en
el expediente."”.

2. Reenpl 4zanse | os incisos segundo y tercero del articulo 18 por |os
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si gui entes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

"Sin perjuicio de | o sefialado en el inciso precedente, y a requerimento de
solicitante, el Instituto podra otorgar fecha de presentaci 6n a una solicitud aun
cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dard mas tranite a la
solicitud hasta que éste no se acredite, | o que deberé hacerse dentro de |os
treinta dias siguientes de otorgada |la fecha de presentaci 6n, bajo apercibimento
de tener por no presentada |a solicitud.

Toda solicitud de patente de invenci 6n que exceda de 80 hojas debera pagar
conjuntanente con |la tasa de presentaci 6n, una tasa adicional equivalente a 1 unidad
tributaria nmensual por cada 20 hojas adicionales o fraccién

El pago de | os derechos correspondi entes al segundo decenio de | as patentes, a
segundo qui nquenio de | os nodelos de utilidad y | os esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados, y al segundo y tercer quinquenio de |os dibujos
y di seflos industriales, podra efectuarse nediante una de |as siguientes
nodal i dades, a el eccion del titular:

a) Pagos anual es e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias nmensuales, a
partir del vencinmiento del primer decenio o quinquenio, segun corresponda. Estos
pagos deberan efectuarse dentro del afio previo a |a anualidad que corresponda o
dentro de un periodo de gracia de seis neses siguientes a |a expiraci 6n de cada
afio, con una sobretasa de 20% por cada nes o fracci 6n de nmes, contado a partir de
primer nes del periodo de gracia; o

b) Un pago Unico antes del vencimiento del prinmer decenio o qui nqueni o, segun
corresponda, que sera equivalente a 4 unidades tributarias nensuales en el caso de
| as patentes y |l os dibujos y disefios industriales, y a 2 unidades tributarias
mensual es en el caso de | os nobdelos de utilidad y | os esquenas de trazado o
topografias de circuitos integrados. El pago unico debera efectuarse dentro de
afio previo al cunplimento del prinmer decenio o quinqueni o, segln corresponda, o
dentro de un periodo de gracia de seis neses siguientes a su expiraci 6n, con una
sobretasa de 20% por cada nes o fracci 6n de nes, contado a partir del prinmer nes de
peri odo de graci a.

En caso de no efectuarse el pago dentro de | os térninos sefal ados en |os
literales a) o b) precedentes, caducaréan |os derechos a | os cual es hace referencia
este articulo.".

3. En el articulo 18 bis B
a) Elimnase en su inciso prinmero la siguiente frase: "
canti dad pagada quedara a beneficio fiscal"

b) Sustitlyese su inciso segundo por el siguiente:

y, Si es rechazada, la

"La renovaci 6n de registros de marcas estarda sujeta al pago de una tasa
equi val ente a 6 uni dades tributarias nensual es por clase. La acreditaci én de dicho
pago deberd& realizarse conjuntanente con |a solicitud de renovaci 6n. Las
sol i ci tudes de renovaci 6n presentadas con posterioridad al vencimento del registro
a renovar estaran sujetas al pago de una sobretasa correspondi ente al 20% por cada
nmes o fracci on de nmes posterior a la expiracion del registro."”

4. Agrégase en el articulo 18 bis D, antes del punto y seguido, la siguiente
frase: ", cuyo pago se acreditara en el nonento de presentar |a respectiva
solicitud".

5. Reenpl azase el articulo 18 bis E por el siguiente:

"Articulo 18 bis E. - Los derechos establ ecidos en los articul os anteriores
seran a beneficio fiscal
Para conpletar el pago de | os derechos correspondientes a | a aceptaci 6n de un
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regi stro de propiedad industrial, éste debera acreditarse dentro de | os sesenta
di as contados desde |a fecha en que quede ejecutoriada | a resoluci 6n que autoriza
la inscripcién en el registro respectivo, sin |o cual se tendra por abandonada |a
solicitud, procedi éndose a su archivo, sin perjuicio de | o establecido en el inciso
segundo del articulo 45

La resol uci 6n sefial ada en el inciso anterior deber& notificarse por nmedio
electrénico en la forma y condici ones que establ ezca el reglanento.”

6. Sustituyese el articulo 18 bis F por el siguiente:

"Articulo 18 bis F.- No procederéa | a devoluci 6n de | os nontos pagados por
concepto de derechos.".

7. En el articulo 19:
a) Modificase su inciso prinero de |la siguiente fornma

i. ElimMnase la frase "que sea suscepti ble de representaci én grafica"

ii. Reenpl azase | a expresion "productos, servicios o establ ecimentos
i ndustriales o conercial es" por "productos o servicios"

iii. Intercalase, entre |l as expresiones "sonidos," y "asi cono tanbi én", la
siguiente frase: "olores o fornas tridinensionales,"

b) Sustitlyese en su inciso segundo | a expresi 6n "producto, servicio o
establ ecimiento conercial o industrial” por "producto o servicio"

8. Suprinese el inciso final del articulo 19 bis.

9. Elimnase en el articulo 19 bis Ala frase "por no pago de | os derechos de
renovaci 6n".

10. En el articulo 19 bis D

a) Reenpl azase en el inciso prinero la frase "productos, servicios,
est abl ecimi entos conerciales o industriales" por |a expresién "productos o
servi ci os".

b) Sustituyese en los incisos segundo y tercero la frase "productos, servicios
o0 establ ecimientos conerciales o industriales" por |a expresi 6n "productos o
servici os".

11. Agréganse | os siguientes incisos segundo y tercero en el articulo 19 bis

"Los derechos conferidos a los titulares de narcas registradas no inpediréan de
nmodo al guno el ejercicio del derecho de cual quier persona a usar, en el curso de
oper aci ones conerciales, su nonbre o seudénino o el nonbre de su antecesor en la
actividad conercial, excepto cuando ese nonbre se use de manera que induzca a error o
confusi 6n al publico consuni dor

Del misnmo nodo, los titulares de narcas regi stradas que incorporen térmnos
geogr aficos o indicaciones relativas al género, natural eza, variedad, origen
naci onal i dad, procedencia, destinaci 6n, peso, valor, calidad, caracteristicas u
otros térm nos descriptivos de productos o servicios, no podran inpedir |la
utilizaci 6n de dichos térm nos o indicaciones cuando se utilicen precisanente para
identificar o informar el origen geografico, el género, natural eza, vari edad,
origen, nacionalidad, procedencia, destinacion, peso, valor, calidad u otra
caracteristica descriptiva para un producto o servicio, excepto cuando induzca a
error o confusion al publico consum dor."

12. En el articulo 20:

a) Reenpl 4zase en su letra e), las veces que aparece, |la expresién "productos,
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servicios o establ eci m entos" por "productos o servicios"

b) Sustitiyese en su letra f) las frases "productos, servicios o
establ ecim entos" y "bienes, servicios o establ ecimentos" por |a expresioén
"productos o servicios".

c) Modificase su letra g) de la siguiente forna:

i . Reenpl 4zanse en el péarrafo prinero la frase "productos, servicios o
est abl ecimi entos conerciales o industriales" por "productos o servicios", y la frase
"product os, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establ eci mi entos conercial es
0 industrial es" por "productos o denanda esos servici 0s"

ii. Sustituyese en el parrafo tercero, |as dos veces que aparece, la frase
"productos, servicios o estableciniento conercial o industrial" por "productos o
servici 0s".

iii. Reenpl 4zase en el parrafo cuarto la frase "productos, demanda esos
servicios o tiene acceso a esos establ ecimentos conerciales o industrial es" por
"product os o demanda esos servici os"

d) Reenpl dzase en el parrafo prinero de su letra h) la frase "productos
servicios o establecimento conercial o industrial" por |la expresién "productos o
servici os".

e) Sustituyese en su letra i) los vocablos "La forma o el" por |la palabra "El"

13. Agrégase en el articulo 20 bis el siguiente inciso segundo:

"La prioridad podra acreditarse de acuerdo a | os medi os y nodal i dades
est abl ecidas en el reglanento.".

14. Sustituyese en el inciso prinero del articulo 22 la oraci 6n "De no nedi ar
la correcci6n o no aceptada |a reclanaci 6n, la solicitud se tendr& por
abandonada." por la siguiente: "De no ser aceptada |l a reclamacion, la solicitud se
tendra por abandonada.".

15. Eliminase en el inciso segundo del articulo 23 la frase "establ eci m entos
conerciales o industriales de fabricaci6n o conercializaci 6n asoci ados a productos
especificos y determ nados de una o varias cl ases; y"

16. Incorpéranse | os siguientes articulos 23 bis A 23 bis By 23 bis C
nuevos, pasando |os actuales articulos 23 bis Ay 23 bis B, a ser los articulos 23
bis Dy 23 bis E, respectivanente

"Articulo 23 bis A - Bajo |a denoninaci 6n narca col ectiva se conprende todo
signo o conbi naci 6n de signos capaz de distinguir en el nercado | os productos o
servicios de | os nienbros de una asoci aci 6n respecto de | os productos o servicios de
terceros

Para estos efectos se entendera por asociaci 6n a | as agrupaci ones de
productores, fabricantes, conerciantes o prestadores de servicios que gocen de
personal i dad juridica

La nmarca col ectiva no podré cederse a terceras personas.

Articulo 23 bis B.- Bajo |a denom naci 6n marca de certificaci 6n se conprende
todo signo o conbi naci 6n de signos capaz de distinguir en el nercado |os productos o
servicios de terceros, garantizando que éstos cunplen con requisitos y
caracteristicas conunes

No podran ser titulares de marcas de certificaci 6n qui enes fabriquen o
comercialicen productos o servicios idénticos o simlares a aquéllos a |os que
fuere a aplicarse la citada marca

El titular de una marca de certificaci 6n debera autorizar su uso a toda
persona cuyo producto o servicio cunpla |as condiciones establ ecidas en el reglanento
de uso de |la narca

Articulo 23 bis C - Las solicitudes de registro de marcas col ectivas o narcas
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de certificaci 6n deberéan aconpafarse de un reglanento de uso
El reglanento de uso debera cunplir con |os requisitos siguientes:

a) Contener |los datos de identificaci6n del titular.

b) Individualizar |os productos o servicios que distinguird |la narca col ectiva
o los productos y servicios que seran objeto de la certificacion

c) Indicar las condiciones y nodalidades para el uso de |a narca.

d) Contener los notivos por | os que se pueda prohibir el uso de la marca
colectiva a un menbro de la asociacién o a |a persona previanente autorizada en e
caso de la marca de certificacion

e) Contener |as demds nenci ones que establezca el reglanento de esta |ey.

El Instituto podréd objetar el registro del reglanento de uso o su nodificaci 6n
segun lo estinme pertinente, en la etapa de exanen formal o0 en |a de exanen
sustantivo, en caso de que a su juicio se infrinjan disposiciones |legales o
regl anentarias, o éste contenga di sposiciones contrarias al orden publico o que
puedan inducir a error o confusiédn al publico consunidor.”

17. Elimnase en el articulo 23 bis A que ha pasado a ser articulo 23 bis D
la siguiente oraci 6n: "Lo establecido en el articulo anterior sera igual nente
aplicable a las diversas clases de productos conprendidos en | a cobertura de |os
establ ecim entos industriales y conerciales.”

18. Reenpl 4zase el articulo 23 bis B, que ha pasado a ser articulo 23 bis E
por el siguiente:

"Articulo 23 bis E.- Los registros de nmarcas tendrén validez para todo e
territorio de la Republica."

19. Sustituyese el articulo 24 por el siguiente:

"Articulo 24.- El registro de una marca tendré una duraci 6n de di ez afios,
contados desde | a fecha de su inscripcion en el registro respectivo. El titular
tendra el derecho a pedir su renovaci 6n por periodos iguales durante | os seis neses
anteriores al vencimento de su vigencia y hasta seis neses contados desde su
expi raci 6n, cunpliendo con o previsto en el articulo 18 bis B sobre tasas
apl i cabl es.

Venci do el plazo sefialado en el inciso anterior sin que se presente |la
solicitud de renovaci 6n, el registro caducara."

20. Intercal anse, después del articulo 27, los siguientes articulos 27 bis
A, 27 bis B, 27 bis Cy 27 bis D

"Articulo 27 bis A - Procedera | a declaraci 6n de caducidad total o parcial de
un registro de marca si concurre al guna de |as siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos cinco afios desde | a fecha de concesi 6n del registro, la
marca no hubi ese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio
naci onal, por el titular o por un tercero con su consentiniento, para distinguir uno
o mas de |l os productos y/o servicios para |os cual es haya sido concedida; o si dicho
uso se hubi ese suspendi do de forma ininterrunpida por el msno periodo.

b) Si su titular ha provocado o tol erado que se transfornme en | a desi gnaci 6n
usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal nodo que en el
curso de | as operaciones conerciales y en el uso generalizado del publico, |a marca
haya perdi do su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se
aplique. Con todo, no se entendera que el titular de una marca ha provocado o
tol erado dicha transfornmaci 6n si ha usado en el conercio |as indicaciones que dan
cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el articulo 25

La decl araci 6n de caduci dad no podra fornul arse de oficio y s6lo podra
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requerirse por quien detente un interés legitino.

Articulo 27 bis B.- La carga de |a prueba del uso de |a nmarca correspondera a
su titular. El uso efectivo de la nmarca se acreditara nedi ante cual qui er prueba
adm tida por esta ley, que dermuestre que |la nmarca se ha usado en el territorio
naci onal . Toda prueba de uso de una narca presentada para efectos de esta ley tendra
val or de declaracion jurada, y el titular de la marca seré responsabl e de su
ver aci dad.

Si el titular no ha acreditado el uso de la nmarca en | os térn nos sefial ados,
procedera | a decl araci 6n de caduci dad, salvo que el titular denuestre que hubo
razones val i das basadas en | a existencia de obstacul os para su uso.

Se reconoceran conp razones validas de falta de uso las circunstancias que
surjan independi entenente de la voluntad del titular y que constituyan un obstacul o
para el uso de la marca, conp las restricciones a la inportaci 6n u otros requisitos
oficiales inmpuestos a | os productos o servicios protegidos.

Articulo 27 bis C - Podréa deducir demanda reconvenci onal de caducidad quien
sea demandado de nulidad o de oposici 6n en base a una marca regi strada con
anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestaci é6n. La reconvenci 6n se
substanciard y fallaréa conjuntanente con | a demanda princi pal

Una vez presentada | a denmanda reconvenci onal se daréa traslado al actor, quien
debera responder dentro del plazo de treinta dias contado desde su notificacién, a
cuyo vencimento se recibird la causa a prueba respecto de todas | as acciones
deduci das, | as cual es seguiran un msno procedi n ento.

Articulo 27 bis D.- La caducidad produciré sus efectos desde que se practique
| a cancel aci 6n total o parcial del registro correspondi ente ordenada por sentencia
firme.

Si la causal de caducidad sélo se configurara para una parte de | os productos o
servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaraci6n sdélo se
extendera a |l os productos y/o servicios afectados. El registro de la nmarca
subsistira respecto de | os demés productos y/o servicios."

21. Sustitiyese en la letra a) del inciso prinero del articulo 28 la
expresi 6n "productos, servicios o establecimentos" por "productos o servicios"

22. Intercéalase, a continuaci 6n del articulo 28, el siguiente articulo 28
bi s:

"Articulo 28 bis.- Sera sancionado con |la pena de reclusi6n nenor en su grado
ni ni nro a medi o:

a) El que falsifique una narca ya regi strada para | os nisnpos productos o
servi ci 0s.

b) El que fabrique, introduzca en el pais, tenga para conercializar o
conercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya regi stradas para | os
m snos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribuci én conerci al

El que tenga para conercializar o conercialice directamente al publico
productos o servicios que ostenten falsificaciones de narcas ya registradas para |os
nm snos productos o servicios sera sancionado con |a pena de reclusi 6n nenor en su
grado mnino.".

23. Reenpl dzase en el inciso prinero del articulo 29 la expresioén "a
articulo anterior" por "a los articulos 28 y 28 bis."

24. Agréganse | os siguientes incisos segundo y tercero en el articulo 34:

"El solicitante podra requerir |la restauraci 6n del derecho de prioridad dentro
de | os dos neses siguientes a |la fecha de venciniento del plazo de prioridad.
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La prioridad podréd acreditarse de acuerdo a | os medios y nodal i dades
est abl ecidas en el reglanento.".

25. Incorpb6rase el siguiente articulo 40:

"Articulo 40.- Sin perjuicio de 1o establecido en el articulo 42, cual quier
persona que tenga una invencion, pero que aun no pueda cunplir con todos |os
el enentos de una solicitud de patente para su presentaci 6n, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 43, podré presentar una solicitud de patente
provisional, que el Instituto reconocera por el térm no de doce neses, previo pago
de la tasa correspondi ente.

La solicitud de patente provisional confiere a su titular un derecho de
prioridad por el plazo sefialado en el inciso anterior, contado desde su
presentaci 6n. La solicitud provisional no podra reivindicar la prioridad de una
solicitud anterior.

La solicitud de patente provisional no requiere de |a presentaci 6n de
reivindi caci ones ni de |as declaraciones a que se refiere el articulo 44, sin
perjuicio de | o que establezca el reglanento.

Ademas, la solicitud de patente provisional debera venir aconpafiada de un
docunent o en espafiol o inglés que describa la invenci 6n de nmanera sufici entenmente
clara y conpleta. En caso de ser necesari o debera aconpafarse tanbi én, al nenos
un di buj o.

Antes de | a expiraci 6n del plazo de doce neses contado desde |a fecha de
presentaci 6n de la solicitud provisional, el titular deberd solicitar la patente
definitiva, aconpafiando todos | os docunentos nenci onados en |los articul os 43, 43
bis y 44, debi damente redactados en espafiol

Si transcurrido el plazo sefialado en el inciso anterior, el titular de una
pat ente provisional no hubiese solicitado |a patente definitiva, se tendra por no
present ada.

La solicitud definitiva conservard la prioridad de la solicitud provisional
si enpre que su contenido no inplique una anpliaci 6n del canpo de |la invenci 6n de
esta Ultima o de la divulgaci én contenida en la solicitud provisional. Si la
solicitud definitiva anpliare dicho canpo, |os contenidos nodificados tendran para
todos los efectos juridicos |la fecha de presentaci én de la solicitud definitiva.

El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo
a los articulos precedentes se contara desde |la fecha de presentaci 6n de |la
solicitud provisional de patente.”

26. En el articulo 45, inciso segundo

a) Reenpl 4zase | a expresién "ciento veinte" por "cuarenta y cinco"
b) Agrégase, entre |l a expresion "derecho de prioridad" y el punto y seguido,

la siguiente frase: ", para |lo cual debera acreditar el pago de una tasa equival ente
a 2 unidades tributarias nensual es”

27. En el articulo 49:
a) Sustituyese su inciso sexto por el siguiente:
"La patente de invenci 6n no confiere el derecho de inpedir que terceros
i mporten, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen |la materia protegida por una
patente con el Unico objeto de obtener el registro o autorizaci6n sanitaria de un
producto farmacéutico, quinico-agricola u otro. Lo anterior no faculta para que
di chos productos sean conercializados sin autorizaci 6n del titular de la patente.”
b) Agrégase el siguiente inciso final

"El derecho conferido por |la patente no se extendera:
a) A los actos realizados privadanente y sin notivos conerci al es.
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b) A los actos realizados por notivos exclusivanmente experinentales relativos a
objeto de la invenci 6n patentada.

c) A la preparaci 6n de nedi canentos baj o prescripci 6n nédi ca para casos
i ndi vi dual es.

d) Al enpleo a bordo de navios de otros paises de nmedi os que constituyan el
objeto de la patente en el casco del navio, en |as naqui nas, aparejos, aparatos y
demas accesorios, cuando dichos navios penetren tenporal o accidental mente en aguas
del territorio chileno, con la reserva de que dichos nedi os se enpl een excl usi vanent e
para | as necesi dades del navio.

e) Al enpleo de nedi os que constituyan el objeto de la patente en la
construcci 6n o funcionam ento de | os aparatos de | oconoci 6n aérea o terrestre de
otros paises o de |os accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren tenpora
0 accidental nente en territorio chileno."

28. Elininase la letra a) del articulo 50.
29. Agrégase el siguiente articulo 50 bis:

"Articulo 50 bis.- En |los casos en que quien haya obtenido | a patente no
tuviere derecho, el legitino titular tendra derecho a solicitar la transferencia
del registro y la correspondi ente i ndemi zaci é6n de perjuicios. Esta accion podra
ejercerse durante toda |l a vigencia del registro. Conocera de ella el juez de letras
en lo civil, segln |as nornmas general es de conpetencia y de acuerdo al procedinento
sumari o establ ecido en el Cbdigo de Procedimento Civil."

30. Sustituyese el articulo 53 Bis 1 por el siguiente:

"Articulo 53 Bis 1.- Dentro de | os sesenta dias de otorgada una patente, el
titular tendréa derecho a requerir un térnino de protecci 6n suplenentaria, sienpre
gue hubi ese existido denora adnministrativa injustificada en el otorgamento de |la
patente y el plazo en el otorgani ento hubi ese sido superior a cinco afios, contado
desde | a fecha de presentacion de la solicitud o de tres afios contado desde el
requerimento de exanen, cual quiera de ellos que sea posterior

Se entendera que el requerimento de exanen se produce con | a aceptaci 6n de
cargo nencionada en el inciso prinero del articulo 7.

La protecci 6n suplenmentaria se extendera solo por el periodo acreditado cono
denora administrativa injustificada y no se podra conceder un térm no de
protecci 6n supl enentaria superior a cinco afios."

31. Reenpl azase en el articulo 53 Bis 2 |la expresi6n "seis neses" por
"sesenta dias".
32. Sustituyese el articulo 53 Bis 5 por el siguiente:

"Articulo 53 Bis 5.- El térmno de proteccion suplenentaria deberéa ser
anot ado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 unidad
tributaria nensual por cada afio o fracci 6n de afo de protecci 6n adicional. E
pago s6l o se podréa efectuar dentro de los treinta dias siguientes a |la resol ucioén
que lo requiere, sin el cual no se tendréa |la protecci 6n establ ecida en este
parrafo.".

33. Intercélase a continuaci 6n del epigrafe del Titulo V lo siguiente:

"Parrafo 1°
Del registro de los dibujos y disefios industrial es"

34. Reenpl 4zase en el articulo 65 | a expresion "10 afios" por "hasta quince
afios" .
35. Anadese, a continuaci 6n del articulo 67, el siguiente Parrafo 2°:

"Parrafo 2°
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Certificado de Depésito de Dibujos y Disefios | ndustrial es"”

Articulo 67 bis A - En el nonento de presentar una solicitud de dibujo o
di sefio industrial se entendera que el solicitante opta por seguir el procedi mento
de registro general, en confornmdad a los titulos I, IIl y V de esta ley. En caso
contrario, el solicitante debera sefialar su intenci6n de tramtar la solicitud
conforne al procedi mento abreviado para |a obtenci 6n de un certificado de
deposito, establecido en el presente titulo.

El procedi mi ento abreviado para | a obtenci 6n de un certificado de dep6sito no
considerara la préactica de un exanen de fondo destinado a verificar el cunpliniento
de los requisitos establ ecidos en el articulo 62 por parte de la solicitud de dibujo
o disefio i ndustri al

El titular de un certificado de depésito de dibujo o disefo industrial
obteni do en conform dad al procedi m ento abreviado establ ecido en este titulo no
podré ejercer |las acciones contenpl adas en el parrafo 1° anterior, mentras no
haya realizado y aprobado el exanen de fondo contenplado en el procedi mento de
regi stro general

Articulo 67 bis B.- Ingresada la solicitud conforme al procedi m ento abrevi ado
para |l a obtenci én de un certificado de depésito, el Instituto practicard un exanen
prelimnar, destinado a verificar el cunplimento en forma cabal de | os requisitos
formal es de presentaci 6n establ eci dos en esta ley y su regl anento.

Si en el exanen prelimnar se detectare alglin error u onisién, se apercibiréa
al solicitante para que realice |las correcciones, aclaraciones o aconpafie |os
docunentos pertinentes dentro del término de treinta dias, sin que por ello pierda
su fecha de prioridad. De no subsanarse |os errores u omi siones dentro del plazo
sefial ado, la solicitud se tendra por no presentada.

Si el solicitante diere cunpliniento parcial o erréneo a | o ordenado, el
Instituto reiterard por una sola vez | as observaci ones subsi stentes, bajo
aperci bimento de tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas
integranente dentro del plazo de treinta dias.

Articulo 67 bis C - Una vez conprobado el cunpliniento de |os requisitos
formal es de presentaci 6n o subsanados | os errores u onisiones en el plazo
establ ecido, el Instituto enitira el certificado de depésito del dibujo o disefio
i ndustrial objeto de la solicitud, indicando que este certificado fue enitido
conforme al procediniento abreviado para |a obtencion de un certificado de depésito
y que, por lo tanto, no ha aprobado un exanen sustantivo que habilite a su titular a
ejercer las acciones contenpladas en el parrafo 1° de este titulo.

Articulo 67 bis D.- El certificado de depésito del dibujo o disefio i ndustria
obtenido conforne a este titulo tendra una duraci 6n maxi ma de qui nce afios,
cont ados desde | a presentaci 6n de |la respectiva solicitud. D cho certificado
confiere a su titular una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventua
examen sustantivo, el cunplimento de |os requisitos establecidos en el articulo 62
por parte de la solicitud de dibujo o disefio i ndustri al

Articulo 67 bis E.- Una vez enmitido el certificado de depésito del dibujo o
di sefio i ndustrial se publicard un extracto de la solicitud correspondiente en el
Diario Oicial, en la forma y plazos que determ ne el reglanmento.

Articulo 67 bis F.- A partir de |la publicaciodn indicada en el articulo
anterior, tanto el titular cono cual quier interesado podr& solicitar, a su costo, el
exanen de fondo del dibujo o disefio industrial, con el objetivo de verificar s
cunpl e con los requisitos exigidos en el articulo 62. Dicho exanen se |levara a
ef ecto de acuerdo al procedi mento general establecido en esta |ey.

Quien solicite la practica del exanen de fondo debera acreditar el pago del
arancel pericial de acuerdo a |o establecido en el articulo 8 En caso contrario, se
tendra por no presentada | a solicitud de exanen.
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Articulo 67 bis G- De no aprobarse el exanmen de fondo establ eci do en el
articulo anterior, el Instituto procedera de oficio a |a cancel aci 6n del
certificado de dep6sito.

Si el exanen resulta favorable, se procederda a |la publicaci 6n de este hecho en
el Diario OQicial, en la forma y plazos que deternine el reglanmento, continuandose
la tramitaci 6on de la solicitud de dibujo o disefio industrial objeto de
correspondi ente certificado de depésito, conforne a las reglas generales en materia
de oposicioén. Vencido el plazo establecido en el articulo 5 sin que se haya
i nt erpuesto oposicioén, o una vez que el procedimento de oposici én se encuentre en
estado de resolver, el Instituto dictara | a resol uci 6n de aceptaci 6n o rechazo de
la solicitud de dibujo o disefio industrial, conforme a |as nornmas aplicables a
procedi m ento general de registro. Si la solicitud de dibujo o disefio industrial
objeto del certificado de depésito es aceptada a registro, se tendra, para todos
| os efectos, conp una solicitud de dibujo o disefio industrial presentada conforme a
procedimento de registro general y se estarda a |lo dispuesto en el articulo 18 para
enterar el pago de | os derechos correspondi entes.

Articulo 67 bis H - La solicitud de obtenci6n de un certificado de depésito
de dibujos y disefios industriales conforne al procedi m ento abrevi ado establ eci do en
este titulo estara afecta al pago de un derecho equivalente a 1 unidad tributaria
mensual , sin el cual no se daréa curso a la tramtaci 6n. El pago de este derecho
sera a beneficio fiscal y no procedera su devol uci 6n, en ni ngun caso."

36. Reenpl azase el articulo 72 por el siguiente:

"Articulo 72.- Todas l|las controversias rel aci onadas con |la aplicacion de |as
di sposiciones de este titulo se resolveran breve y sumarianente por la justicia
ordinaria, segun |as reglas generales."

37. Reenpl azase en el epigrafe del titulo VIII Ia expresion "secretos
enpresari al es" por "secretos conercial es”

38. Reenpl 4zase la frase "De | os secretos enpresarial es", que sigue a
conti nuaci 6n del epigrafe del Titulo VIII, por lo siguiente: "Parrafo 1° De | os
secretos conerci al es"

39. Reenpl 4zase el articulo 86 por el siguiente:

"Articulo 86.- Se entenderd por secreto conercial toda infornmaci6n no
di vul gada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en al guna
actividad productiva, industrial o conmercial, sienpre que dicha informaci6n cunpla
| os siguientes requisitos copul ativos:

a) Sea secreta en el sentido de no ser, conp conjunto o en la configuracion vy
reuni 6n preci sas de sus conmponentes, general nente conocida ni fé&cil mente accesible
para personas que se encuentran en los circulos en los que normal nente se utiliza
ese tipo de infornacio6n

b) Tenga un val or conercial por ser secreta.

c) Haya sido objeto de nedi das razonabl es tonmadas por su legitino poseedor para
mant enerl a secreta."”.

40. Sustituyense en el articulo 87 la palabra "enpresarial" por "conercial"
el vocablo "titular", las dos veces en que aparece, por |la expresién "legitino
poseedor" y el térmno "enpresarial es" por "conercial es"”

41. Sustituyese en el articulo 88 el térnino "enpresarial" por "conercial"

42. Agréganse en el articulo 95 las siguientes letras e), f) y g):

e) Que grafica, fonética o conceptual mrente se asenejen, de forma que puedan
confundirse con otros signos distintivos previanente solicitados o registrados, de
buena fe, para productos o servicios idénticos o rel aci onados.

f) Que gréafica, fonética o conceptual nente se asenejen de forna que puedan
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crear confusi 6n con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y
ef ecti vanente usado con anterioridad a la solicitud de reconocimento, por un tercero
que tendria un nmejor derecho a obtener el registro, sienpre que |a indicacioén o
denoni naci 6n haya sido solicitada para productos idénticos o rel aci onados con |os
productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho
tercero

g) Que constituyan la reproducci6n total o parcial, la imtacion, la
traducci 6n o la transcripci 6n de una marca conercial, denom naci én de origen o
i ndi caci 6n geografica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente de
publico, sea que esté o no registrada, y cual esquiera que sean | os productos para
| os cuales el signo se solicite, cuando su uso, en relacion con |os productos
requeri dos, sea susceptible de causar confusion o inducir a error o engafio sobre |la
procedenci a del producto, o exista riesgo de asociar |la indicacion geografica o la
denomi naci 6n de origen solicitada con el titular de la marca conerci al
denoni naci 6n de origen o indicaci 6n geografica notorianente conocida o constituya
una expl otaci 6n desleal de la reputaci én de éstas, incluida la dilucién de |la
fuerza distintiva de las msnmas, sienpre que sea probable que dicho registro o su
posterior uso lesione los intereses del titular de |la marca, denoninaci 6n de origen
o indi caci 6n geografica notori anente conocida."

43. Agrégase en el articulo 97 el siguiente literal g):
"g) Las demas nenci ones que establezca el reglanmento.”
44, Reenpl azase el articulo 98 por el siguiente:

"Articulo 98.- Respecto del cunplinmento de todas o al gunas de | as exi genci as
establ ecidas en el articulo anterior, el Instituto podra requerir un infornme a
otros mnisterios o servicios publicos, |os que deberan evacuarlo en el plazo de
cuarenta y cinco dias, a contar de la notificacion del requerimento del msnp."

45, Sustituyese el articulo 100 por el siguiente:

"Articulo 100.- El registro de una indicaci 6n geogréafica o denomni naci 6n de
origen tendra duraci 6n indefinida, en tanto se nmantengan | as condi ci ones que di eron
I ugar al reconocimento. Cual qui er persona podra inmpetrar una acci 6n de
cancel aci 6n, fundada en que el producto ha dejado de el aborarse en | a zona protegida
0 que se han dejado de cunplir |as condiciones que justificaron su reconocim ento,
sin limtaci 6n de tienpo.

El registro podra ser nodificado en cual quier tienpo cuando canbi e al guna de
I as circunstancias establecidas en el articulo 97. La nodificaci 6n deberé
sujetarse al procediniento de registro, en cuanto corresponda."”

46. | ncorporase el siguiente inciso segundo en el articulo 108:

"En caso de falsificacion de marca, se podra solicitar, una vez acreditada
judicialmente la respectiva infracci én, que |as indemnizaci ones de | os dafos y
perj ui ci os causados sean sustituidas por una suma Uni ca conpensatoria determ nada
por el tribunal en relacio6n con la gravedad de la infraccio6n, la que no podra ser
mayor a 2. 000 uni dades tributarias nensual es por infraccion. Este derecho de opci 6n
debera ejercerse en | a denanda de i ndemni zaci 6n de perj uicios."

47. Anddense en el articulo 118 |os siguientes incisos segundo y tercero:

"En las solicitudes respecto de las cuales el Instituto hubiere enmitido inforne
de bisqueda internacional y opinién escrita actuando conb Adm ni straci 6n Encar gada
de | a Busqueda I nternacional o evacuado inforne de exanen prelimnar internaciona
cono Adnini straci 6n Encargada del Exanmen Prelininar Internacional, el solicitante
podr & aconpafiar, conjuntanente con |la presentaci én de la solicitud en fase
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naci onal, un escrito en el que conteste |as observaciones formnmul adas en estos
informes y opinion escrita, |os cual es deberan ser considerados para | os efectos de
su exanen.

En el evento de que el solicitante conteste los infornmes y opiniodn escrita de
| a Admi ni straci 6n Encargada de | a Blasqueda | nternacional o Admi nistraciéon
Encargada del Exanmen Preliminar Internacional, de acuerdo a | o sefial ado en el inciso
anterior, solo debera acreditar el pago del 50 por ciento del arancel pericial
conforne a lo establecido en el articulo 8."

Articulo 2.- Introddcense |as siguientes nodificaciones en la ley N 20. 254,
que crea el Instituto Nacional de Propiedad |Industrial

1. En el articulo 3, inciso prinero, reenplazase la letra f) por |a siguiente:

"f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nonbre propio o de terceros
i ncl ui dos aquel | os establ eci dos en tratados internacionales o en conveni os de
cooperaci 6n cel ebrados con enti dades naci onal es o internacional es."

2. Agrégase en el articulo 5 el siguiente inciso final

"En los recursos que se interpongan en contra de | as resoluciones definitivas
di ctadas en | os procedi m entos seguidos ante el Instituto, éste tendréd la calidad
de parte para todos | os efectos |egales.”

Articul os transitorios

Articulo primero.- Los titulares de registros de dibujos y disefios
i ndustrial es otorgados antes de la entrada en vigencia de esta ley y cuyo periodo de
vigencia original, de diez afios, no haya expirado, podran requerir |a extensi o6n de
su vigencia por hasta cinco afios adicional es, pagando | os derechos correspondi entes
al tercer quinquenio, equivalentes a 2 unidades tributarias nensual es, conforne a
al guna de | as nodal i dades de pago previstas en el nuneral 2 del articulo 1 de esta

| ey.

Articul o segundo.- Tratandose de patentes de invenci é6n, nodel os de utilidad,
di bujos y di sefios industriales y esquenas de trazado o topografias de circuitos
i nt egrados ot orgados, que aun deban pagar |as tasas correspondi entes al proéxino
qui nqueni 0 o deceni o, segun corresponda, podran optar a |la opcion de pago
sefial ada en el nuneral 2 del articulo 1 de esta |ey.

Articulo tercero.- Las solicitudes de proteccion suplenentaria que no
estuvi eren resueltas por el Tribunal de Propiedad Industrial a la entrada en vigencia
de la presente | ey quedaran afectas a | o dispuesto en | os nunerales 30 y 32 de
articulo 1 de esta |ley.

Articulo cuarto.- Las nmarcas de establ ecimentos conerciales vigentes a la
fecha de entrada en vigor de esta | ey deberan renovarse conop narcas de servicios de
conpra y venta de productos en clase 35, y las marcas de establ eci m ent os
i ndustrial es se renovaran conb marcas de servicios de fabricaci 6n de productos en
clase 40. En estos casos deberd indicarse expresanente | os productos objeto de
di chos servicios, |os que no podran extenderse a productos no descritos en el
registro de marca de establ ecimento conercial o industrial renovado

La renovaci 6n de regi stros de nmarcas de establ eci m entos conerciales |intados
a una o mas regiones se extenderan a todo el territorio nacional. Si, conp
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resultado de esta anpliacién territorial, se superponen marcas iguales o
confundi bl enente sinilares para servicios de conpra y venta de productos idénticos o
rel aci onados dentro de |la nmisma clase, cualquiera de los titulares podra demandar
ante el Instituto, conforne al procediniento de nulidad, la limtacioén territoria
del otro registro, con el fin de que la marca objeto de la |imtaci 6n no pueda ser
usada en el territorio geografico abarcado original nente por la marca de
establ eci m ento conercial del demandante. La sentencia correspondi ente sera objeto
de anotaci 6n en el registro limtado y se considerara un gravanen perpetuo de éste
para todos | os efectos.

El plazo para ejercer la accién de linmtacion territorial que establece este
articulo serd de cinco afios, contado desde | a renovaci 6n del registro de que se
trate.

Articulo quinto.- El plazo sefialado en el articulo 27 bis A de la ley 19. 039,
i ntroduci do por el nuneral 20 del articulo 1 de esta ley, para hacer efectiva la
acci 6n de caduci dad por falta de uso de la marca se contara, respecto de |os
regi stros concedi dos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir
de la prinera renovaci 6n ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Articul o sexto.- Los solicitantes de dibujos y disefios industriales en cuyo
expedi ente aun no se hubi ere designado un perito a la entrada en vigencia de |la
presente ley, podran requerir al Instituto que sus solicitudes se sujeten a
procedi m ento abrevi ado de obtenci 6n de certificado de depdsito al que se refiere
el nuneral 35 del articulo 1 de esta |ey.

Articulo séptino.- El Presidente de |la Republica reglanentara esta ley en e
pl azo de seis nmeses contado desde su publicaci én, nmedi ante decreto supreno expedi do
por el Mnisterio de Econom a, Fonento y Turi sno.

Articulo octavo.- Esta ley enpezard a regir el dia en que se publique en e
Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposicion transitoria anterior

Articul o noveno.- Dentro del plazo de un afo contado desde | a fecha de
publicaci 6n de esta ley, el Presidente de |a Republica, mediante uno o nas
decretos con fuerza de |l ey, establecerd |os textos refundi dos, coordi nados y
sistemati zados de las leyes N° 19.039 y N° 20.254."

Habi éndose cunplido con o establecido en el N 1 del articulo 93 de la
Constitucion Politica de |a Republica y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sanci onarl o; por tanto, promil guese y |l évese a efecto conb Ley de | a Republica.

Santiago, 22 de junio de 2021.- SEBASTI AN PI NERA ECHENI QUE, Presidente de |la
Republica.- Lucas Pal aci os Covarrubias, Mnistro de Econonia, Fomento y Turisno.

Lo que transcribe para su conocimento.- Saluda atentamente a usted, Julio
Pertuzé Sal as, Subsecretario de Econonia y Enpresas de Menor Tanafio.

Tri bunal Constituciona

Proyecto de ley que nodifica la ley N 19.039, de Propiedad Industrial; la ley
N° 20. 254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Cbddigo
Procesal Penal, correspondiente al Boletin N 12.135-03

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la H
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Camara de Di putadas y Di putados envi 6 el proyecto de | ey enunciado en el rubro,

apr obado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de

constitucionalidad de |los nuneros 29 y 36 del articulo 1° del proyecto de ley, y

por sentencia de 10 de junio de 2021, en |os autos Rol 10874-21-CPR

Se decl ara:

Que, las disposiciones contenidas en los nunerales 29 y 36 del articulo 1°,
del proyecto de ley en exanen, son conformes con | a Constitucion

Santiago, 10 de junio de 2021.- Maria Angélica Barriga Meza, Secretaria.

|
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 12-Ago-2022 pagina 14 de 14


https://www.leychile.cl/

	Ley 21355MODIFICA LA LEY Nº 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY Nº 20.254,QUE ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
	ARTíCULO 1
	ARTíCULO 2
	ARTÍCULOS TRANSITORIOS
	ARTíCULO PRIMERO TRANSITORIO
	ARTíCULO SEGUNDO TRANSITORIO
	ARTíCULO TERCERO TRANSITORIO
	ARTíCULO CUARTO TRANSITORIO
	ARTíCULO QUINTO TRANSITORIO
	ARTíCULO SEXTO TRANSITORIO
	ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO
	ARTíCULO OCTAVO TRANSITORIO
	ARTíCULO NOVENO TRANSITORIO

	Promulgación
	Proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial; la ley Nº 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Procesal Penal, correspondiente al Boletín Nº 12.135-03

