Biblioteca del Congreso .
Nacional de Chile / BCN ‘ Ley Chile

Ley 21355

MODIFICA LA LEY N¢ 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY N® 20.254,
QUE ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO

Publicacién: 05-JUL-2021 | Promulgacién: 22-JUN-2021

Version: Con Vigencia Diferida por Evento De : La presente ley empezara a regir desde la publicacion en
el I5S|arpo Sﬁcial ge su regramen 0, conforme a su ﬁrP octavo trgns{t%eio. g P

Url Corta: http://ben.cl/2gcdm

LEY NUM. 21.355

MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY N° 20.254, QUE
ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

Proyecto de ley:

"Articulo 1l.- Introducense las siguientes modificaciones 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 Ministerio de Economia, Fomento
y Reconstruccidn:

1. Sustittiyese su articulo 13 por el siguiente:

"Articulo 13.- Todas las notificaciones relacionadas con el procedimiento de
otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en
general, con cualquier materia que se siga ante el Instituto, se efectuardn por el
estado diario que el Instituto deberd confeccionar y publicar en la forma que
determine el reglamento. Se entenderd notificada cualquier resolucidn que aparezca
en el estado diario, salvo aquéllas respecto de las cuales la ley ordene una forma
de notificacidén diferente.

La notificacidén de oposicidn a la solicitud de registro se practicard a
través del medio electrdénico definido por el solicitante en el expediente. En estos
casos, la notificacidén se entenderd efectuada con el envio de copia integra de la
oposicién y su proveido. Cuando, ademds de la oposicidn, se hubieren formulado
observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolucidén serd notificada
igualmente por medio electrdénico, conjuntamente con la notificacidén de oposicidn.
Si no resultare posible realizar la notificacién por medio electrdnico, la
resolucidén correspondiente se entenderd notificada por el estado diario, conforme a
lo que disponga el reglamento.

La notificacién de la demanda de caducidad o de nulidad de un registro se
efectuard en los términos sefialados en los articulos 40 y siguientes del Cdédigo
de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberdn fijar un
domicilio en Chile. La demanda de caducidad o de nulidad de un registro concedido a
una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificard al apoderado o
representante a que se refiere el inciso primero del articulo 2.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se
efectuardn por el estado diario, que deberd confeccionar su Secretario.

La fecha y forma en que se haya practicado la notificacidén deberd constar en
el expediente.”.

2. Reemplédzanse los incisos segundo y tercero del articulo 18 por los
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siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

"Sin perjuicio de lo sefialado en el inciso precedente, y a requerimiento del
solicitante, el Instituto podrd otorgar fecha de presentacidén a una solicitud aun
cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dard méds tramite a la
solicitud hasta que éste no se acredite, lo que deberd hacerse dentro de los
treinta dias siguientes de otorgada la fecha de presentacidén, bajo apercibimiento
de tener por no presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invencidén que exceda de 80 hojas deberd pagar,
conjuntamente con la tasa de presentacidén, una tasa adicional equivalente a 1 unidad
tributaria mensual por cada 20 hojas adicionales o fraccidn.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las patentes, al
segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados, y al segundo y tercer quinquenio de los dibujos
y disefios industriales, podrd efectuarse mediante una de las siguientes
modalidades, a eleccidn del titular:

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias mensuales, a
partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, segun corresponda. Estos
pagos deberdn efectuarse dentro del afio previo a la anualidad que corresponda o
dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiracidén de cada
aflo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fraccidén de mes, contado a partir del
primer mes del periodo de gracia; o

b) Un pago uUnico antes del vencimiento del primer decenio o gquingquenio, segun
corresponda, que serd equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de
las patentes y los dibujos y diseflios industriales, y a 2 unidades tributarias
mensuales en el caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados. El pago Gnico deberd efectuarse dentro del
aflo previo al cumplimiento del primer decenio o quinquenio, segun corresponda, ©
dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiracién, con una
sobretasa de 20% por cada mes o fraccidén de mes, contado a partir del primer mes del
periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los términos sefialados en los
literales a) o b) precedentes, caducardn los derechos a los cuales hace referencia
este articulo.".

3. En el articulo 18 bis B:

a) Eliminase en su inciso primero la siguiente frase: "y, si es rechazada, la
cantidad pagada quedard a beneficio fiscal".
b) Sustituyese su inciso segundo por el siguiente:

"La renovacién de registros de marcas estard sujeta al pago de una tasa
equivalente a 6 unidades tributarias mensuales por clase. La acreditacidén de dicho
pago deberd realizarse conjuntamente con la solicitud de renovacidén. Las
solicitudes de renovacidén presentadas con posterioridad al vencimiento del registro
a renovar estardn sujetas al pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada
mes o fraccidén de mes posterior a la expiracidn del registro.".

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

5. Reemplédzase el articulo 18 bis E por el siguiente:

"Articulo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los articulos anteriores
seradn a beneficio fiscal.
Para completar el pago de los derechos correspondientes a la aceptacién de un
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registro de propiedad industrial, éste deberd acreditarse dentro de los sesenta
dias contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolucidn que autoriza
la inscripcidén en el registro respectivo, sin lo cual se tendrd por abandonada la
solicitud, procediéndose a su archivo, sin perjuicio de lo establecido en el inciso
segundo del articulo 45.

La resolucidén seflalada en el inciso anterior deberd notificarse por medio
electrénico en la forma y condiciones que establezca el reglamento.".

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

"Articulo 18 bis F.- No procederd la devolucidén de los montos pagados por
concepto de derechos.".

7. En el articulo 19:
a) Modificase su inciso primero de la siguiente forma:

i. Eliminase la frase "que sea susceptible de representacidén grafica".

ii. Reemplézase la expresidn "productos, servicios o establecimientos
industriales o comerciales" por "productos o servicios".

iii. Intercdlase, entre las expresiones "sonidos," y "asi como también", la
siguiente frase: "olores o formas tridimensionales,".

b) Sustitlyese en su inciso segundo la expresidén "producto, servicio o
establecimiento comercial o industrial" por "producto o servicio".

8. Suprimese el inciso final del articulo 19 bis.

9. Eliminase en el articulo 19 bis A la frase "por no pago de los derechos de
renovacién".

10. En el articulo 19 bis D:

a) Reempléazase en el inciso primero la frase "productos, servicios,
establecimientos comerciales o industriales" por la expresidédn "productos o
servicios".

b) Sustituyese en los incisos segundo y tercero la frase "productos, servicios
o establecimientos comerciales o industriales" por la expresidén "productos o
servicios".

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

"Los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no impedirdn de
modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de
operaciones comerciales, su nombre o seuddénimo o el nombre de su antecesor en la
actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o
confusién al publico consumidor.

Del mismo modo, los titulares de marcas registradas que incorporen términos
geogrdficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen,
nacionalidad, procedencia, destinacidén, peso, valor, calidad, caracteristicas u
otros términos descriptivos de productos o servicios, no podradn impedir la
utilizacién de dichos términos o indicaciones cuando se utilicen precisamente para
identificar o informar el origen geogrédfico, el género, naturaleza, variedad,
origen, nacionalidad, procedencia, destinacidn, peso, valor, calidad u otra
caracteristica descriptiva para un producto o servicio, excepto cuando induzca a
error o confusidén al publico consumidor.”.

12. En el articulo 20:

a) Reemplézase en su letra e), las veces que aparece, la expresién "productos,

Documento firmado digitalmente por Rodrigo Obrador C., Jefe Dpto. Servicios Legislativos y Documentales, por orden del Director.
Para validar, acceda al sitio web www.leychile.cl/validar e ingrese codigo N1162253S504350 pagina 3 de 14
Documento generado el 19-Ene-2022



Ley 21355
At y

Biblioteca del Congreso .
Nacional de Chile / BCN Ley Chile

servicios o establecimientos™ por "productos o servicios".

b) Sustituyese en su letra f) las frases "productos, servicios o
establecimientos" y "bienes, servicios o establecimientos" por la expresidn
"productos o servicios".

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

i. Reemplazanse en el parrafo primero la frase "productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales" por "productos o servicios", y la frase
"productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales
o industriales" por "productos o demanda esos servicios".

ii. Sustituyese en el parrafo tercero, las dos veces que aparece, la frase
"productos, servicios o establecimiento comercial o industrial" por "productos o
servicios".

iii. Reemplazase en el parrafo cuarto la frase "productos, demanda esos
servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales" por
"productos o demanda esos servicios".

d) Reempldzase en el parrafo primero de su letra h) la frase "productos,
servicios o establecimiento comercial o industrial” por la expresidén "productos o
servicios".

e) Sustituyese en su letra i) los vocablos "La forma o el" por la palabra "E1".

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

"La prioridad podrd acreditarse de acuerdo a los medios y modalidades
establecidas en el reglamento.".

14. Sustituyese en el inciso primero del articulo 22 la oracidén "De no mediar
la correccidén o no aceptada la reclamacidn, la solicitud se tendréd por
abandonada." por la siguiente: "De no ser aceptada la reclamacién, la solicitud se
tendréd por abandonada.".

15. Eliminase en el inciso segundo del articulo 23 la frase "establecimientos
comerciales o industriales de fabricacidén o comercializacidén asociados a productos
especificos y determinados de una o varias clases; y".

16. Incorpdranse los siguientes articulos 23 bis A, 23 bis B y 23 bis C,
nuevos, pasando los actuales articulos 23 bis A y 23 bis B, a ser los articulos 23
bis D y 23 bis E, respectivamente:

"Articulo 23 bis A.- Bajo la denominacidén marca colectiva se comprende todo
signo o combinacidén de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o
servicios de los miembros de una asociacidédn respecto de los productos o servicios de
terceros.

Para estos efectos se entenderd por asociacién a las agrupaciones de
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que gocen de
personalidad juridica.

La marca colectiva no podrd cederse a terceras personas.

Articulo 23 bis B.- Bajo la denominacidén marca de certificacidén se comprende
todo signo o combinacidén de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o
servicios de terceros, garantizando que éstos cumplen con requisitos y
caracteristicas comunes.

No podrdn ser titulares de marcas de certificacidén quienes fabriquen o
comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos a los que
fuere a aplicarse la citada marca.

El titular de una marca de certificacidén deberd autorizar su uso a toda
persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento
de uso de la marca.

Articulo 23 bis C.- Las solicitudes de registro de marcas colectivas o marcas
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de certificacidén deberdn acompaflarse de un reglamento de uso.
El reglamento de uso deberd cumplir con los requisitos siguientes:

a) Contener los datos de identificacidén del titular.

b) Individualizar los productos o servicios que distinguird la marca colectiva
o los productos y servicios que serdn objeto de la certificacién.

c) Indicar las condiciones y modalidades para el uso de la marca.

d) Contener los motivos por los que se pueda prohibir el uso de la marca
colectiva a un miembro de la asociacidén o a la persona previamente autorizada en el
caso de la marca de certificacién.

e) Contener las demds menciones que establezca el reglamento de esta ley.

El Instituto podrd objetar el registro del reglamento de uso o su modificacidn
segln lo estime pertinente, en la etapa de examen formal o en la de examen
sustantivo, en caso de que a su juicio se infrinjan disposiciones legales o
reglamentarias, o éste contenga disposiciones contrarias al orden publico o que
puedan inducir a error o confusidén al publico consumidor.".

17. Eliminase en el articulo 23 bis A, que ha pasado a ser articulo 23 bis D,
la siguiente oracidén: "Lo establecido en el articulo anterior serd igualmente
aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los
establecimientos industriales y comerciales.".

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

"Articulo 23 bis E.- Los registros de marcas tendrdn validez para todo el
territorio de la Republica.".

19. Sustituyese el articulo 24 por el siguiente:

"Articulo 24.- El registro de una marca tendrd una duracién de diez afios,
contados desde la fecha de su inscripcidén en el registro respectivo. El1 titular
tendrd el derecho a pedir su renovacidédn por periodos iguales durante los seis meses
anteriores al vencimiento de su vigencia y hasta seis meses contados desde su
expiracién, cumpliendo con lo previsto en el articulo 18 bis B sobre tasas
aplicables.

Vencido el plazo seflalado en el inciso anterior sin que se presente la
solicitud de renovacién, el registro caducara.".

20. Intercdlanse, después del articulo 27, los siguientes articulos 27 bis
A, 27 bis B, 27 bis C y 27 bis D:

"Articulo 27 bis A.- Procederd la declaracidén de caducidad total o parcial de
un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos cinco afios desde la fecha de concesidén del registro, la
marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio
nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno
o mds de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho
uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.

b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designacidn
usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el
curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del publico, la marca
haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se
aplique. Con todo, no se entenderd que el titular de una marca ha provocado o
tolerado dicha transformacién si ha usado en el comercio las indicaciones que dan
cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el articulo 25.

La declaracién de caducidad no podrd formularse de oficio y sdélo podré
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requerirse por quien detente un interés legitimo.
Articulo 27 bis B.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderd a

su titular. El uso efectivo de la marca se acreditard mediante cualquier prueba
admitida por esta ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio
nacional. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendré
valor de declaracidén jurada, y el titular de la marca serd responsable de su
veracidad.

Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en los términos sefalados,
procederd la declaracidén de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo
razones validas basadas en la existencia de obstdculos para su uso.

Se reconocerdn como razones validas de falta de uso las circunstancias que
surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstéaculo
para el uso de la marca, como las restricciones a la importacidén u otros requisitos
oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos.

Articulo 27 bis C.- Podrd deducir demanda reconvencional de caducidad quien
sea demandado de nulidad o de oposicidén en base a una marca registrada con
anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestacidén. La reconvencidn se
substanciard y fallard conjuntamente con la demanda principal.

Una vez presentada la demanda reconvencional se dard traslado al actor, quien
deberd responder dentro del plazo de treinta dias contado desde su notificacidn, a
cuyo vencimiento se recibird la causa a prueba respecto de todas las acciones
deducidas, las cuales seguirdn un mismo procedimiento.

Articulo 27 bis D.- La caducidad producird sus efectos desde que se practique
la cancelacidén total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia
firme.

Si la causal de caducidad sélo se configurara para una parte de los productos o
servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaracién sdbdélo se
extenderd a los productos y/o servicios afectados. El registro de la marca
subsistird respecto de los demds productos y/o servicios.".

21. Sustituyese en la letra a) del inciso primero del articulo 28 la
expresién "productos, servicios o establecimientos" por "productos o servicios".

22. Intercdlase, a continuacién del articulo 28, el siguiente articulo 28
bis:

"Articulo 28 bis.- Serd sancionado con la pena de reclusidén menor en su grado
minimo a medio:

a) El que falsifique una marca ya registrada para los mismos productos o
servicios.

b) E1 que fabrique, introduzca en el pais, tenga para comercializar o
comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los
mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribucidén comercial.

El que tenga para comercializar o comercialice directamente al publico
productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los
mismos productos o servicios serd sancionado con la pena de reclusidén menor en su
grado minimo.".

23. Reemplédzase en el inciso primero del articulo 29 la expresidén "al
articulo anterior" por "a los articulos 28 y 28 bis.".

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

"El solicitante podrd requerir la restauracidén del derecho de prioridad dentro
de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.
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La prioridad podrd acreditarse de acuerdo a los medios y modalidades
establecidas en el reglamento.".

25. Incorpdrase el siguiente articulo 40:

"Articulo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 42, cualquier
persona que tenga una invencidn, pero que aun no pueda cumplir con todos los
elementos de una solicitud de patente para su presentacidén, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 43, podrd presentar una solicitud de patente
provisional, que el Instituto reconocerd por el término de doce meses, previo pago
de la tasa correspondiente.

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

La solicitud de patente provisional no requiere de la presentacidén de
reivindicaciones ni de las declaraciones a que se refiere el articulo 44, sin
perjuicio de lo que establezca el reglamento.

Ademéds, la solicitud de patente provisional deberd venir acompafiada de un
documento en espafiocl o inglés que describa la invencidén de manera suficientemente
clara y completa. En caso de ser necesario deberd acompafiarse también, al menos,
un dibujo.

Antes de la expiracidén del plazo de doce meses contado desde la fecha de
presentacién de la solicitud provisional, el titular deberd solicitar la patente
definitiva, acompaflando todos los documentos mencionados en los articulos 43, 43
bis y 44, debidamente redactados en espafol.

Si transcurrido el plazo seflialado en el inciso anterior, el titular de una
patente provisional no hubiese solicitado la patente definitiva, se tendrd& por no
presentada.

La solicitud definitiva conservard la prioridad de la solicitud provisional,
siempre que su contenido no implique una ampliacién del campo de la invencidn de
esta ultima o de la divulgacidén contenida en la solicitud provisional. Si la
solicitud definitiva ampliare dicho campo, los contenidos modificados tendran para
todos los efectos juridicos la fecha de presentacidén de la solicitud definitiva.

El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo
a los articulos precedentes se contard desde la fecha de presentacidén de la
solicitud provisional de patente.”.

26. En el articulo 45, inciso segundo:

a) Reempldzase la expresidén "ciento veinte" por "cuarenta y cinco".

b) Agrégase, entre la expresidén "derecho de prioridad" y el punto y seguido,
la siguiente frase: ", para lo cual deberd acreditar el pago de una tasa equivalente
a 2 unidades tributarias mensuales".

27. En el articulo 49:
a) Sustittyese su inciso sexto por el siguiente:

"La patente de invencidén no confiere el derecho de impedir que terceros
importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la materia protegida por una
patente con el Unico objeto de obtener el registro o autorizacidén sanitaria de un
producto farmacéutico, quimico-agricola u otro. Lo anterior no faculta para que
dichos productos sean comercializados sin autorizacién del titular de la patente.".

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"El derecho conferido por la patente no se extenderi:
a) A los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
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b) A los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al
objeto de la invencidn patentada.

c) A la preparacidén de medicamentos bajo prescripcidén médica para casos
individuales.

d) Al empleo a bordo de navios de otros paises de medios que constituyan el
objeto de la patente en el casco del navio, en las madquinas, aparejos, aparatos y
demds accesorios, cuando dichos navios penetren temporal o accidentalmente en aguas
del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente
para las necesidades del navio.

e) Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la
construccidén o funcionamiento de los aparatos de locomocidén aérea o terrestre de
otros paises o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal
o accidentalmente en territorio chileno.".

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

"Articulo 50 bis.- En los casos en que quien haya obtenido la patente no
tuviere derecho, el legitimo titular tendrd derecho a solicitar la transferencia
del registro y la correspondiente indemnizacidén de perjuicios. Esta accidén podra
ejercerse durante toda la vigencia del registro. Conocerd de ella el juez de letras
en lo civil, segln las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento
sumario establecido en el Cédigo de Procedimiento Civil.".

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

"Articulo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta dias de otorgada una patente, el
titular tendrd derecho a requerir un término de proteccidédn suplementaria, siempre
que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la
patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco afios, contado
desde la fecha de presentacién de la solicitud o de tres aflos contado desde el
requerimiento de examen, cualgquiera de ellos que sea posterior.

Se entenderd que el requerimiento de examen se produce con la aceptacidédn del
cargo mencionada en el inciso primero del articulo 7.

La proteccidédn suplementaria se extenderd sélo por el periodo acreditado como
demora administrativa injustificada y no se podrd conceder un término de
proteccidén suplementaria superior a cinco aflos.".

31. Reemplézase en el articulo 53 Bis 2 la expresidén "seis meses" por
"sesenta dias".
32. Sustituyese el articulo 53 Bis 5 por el siguiente:

"Articulo 53 Bis 5.- El término de proteccidédn suplementaria deberd ser
anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 unidad
tributaria mensual por cada afio o fraccidén de afio de proteccidén adicional. E1
pago sdélo se podrd efectuar dentro de los treinta dias siguientes a la resolucién
que lo requiere, sin el cual no se tendrd la proteccidén establecida en este
parrafo.".

33. Intercédlase a continuacién del epigrafe del Titulo V lo siguiente:

"Parrafo 1°
Del registro de los dibujos y diseflos industriales".

34. Reempldzase en el articulo 65 la expresidén "10 aflos"™ por "hasta quince
anos".
35. Afddese, a continuacidén del articulo 67, el siguiente Parrafo 2°:

"Parrafo 2°
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Articulo 67 bis A.- En el momento de presentar una solicitud de dibujo o

disefio industrial se entenderd que el solicitante opta por seguir el procedimiento
de registro general, en conformidad a los titulos I, III y V de esta ley. En caso
contrario, el solicitante deberd sefialar su intencidén de tramitar la solicitud
conforme al procedimiento abreviado para la obtencidén de un certificado de
depdésito, establecido en el presente titulo.

El procedimiento abreviado para la obtencidén de un certificado de depdsito no
considerard la préctica de un examen de fondo destinado a verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el articulo 62 por parte de la solicitud de dibujo
o disefio industrial.

El titular de un certificado de depdsito de dibujo o disefio industrial
obtenido en conformidad al procedimiento abreviado establecido en este titulo no
podrd ejercer las acciones contempladas en el parrafo 1° anterior, mientras no
haya realizado y aprobado el examen de fondo contemplado en el procedimiento de
registro general.

Articulo 67 bis B.- Ingresada la solicitud conforme al procedimiento abreviado
para la obtencién de un certificado de depdsito, el Instituto practicard un examen
preliminar, destinado a verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos
formales de presentacidén establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare alguin error u omisidn, se apercibiréd
al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompafie los
documentos pertinentes dentro del término de treinta dias, sin que por ello pierda
su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo
sefialado, la solicitud se tendrd por no presentada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o errdéneo a lo ordenado, el
Instituto reiterard por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo
apercibimiento de tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas
integramente dentro del plazo de treinta dias.

Articulo 67 bis C.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos
formales de presentacién o subsanados los errores u omisiones en el plazo
establecido, el Instituto emitird el certificado de depdsito del dibujo o disefio
industrial objeto de la solicitud, indicando que este certificado fue emitido
conforme al procedimiento abreviado para la obtencién de un certificado de depdsito
y que, por lo tanto, no ha aprobado un examen sustantivo que habilite a su titular a
ejercer las acciones contempladas en el parrafo 1° de este titulo.

Articulo 67 bis D.— El certificado de depdsito del dibujo o disefio industrial
obtenido conforme a este titulo tendrd una duracidén méxima de quince afios,
contados desde la presentacién de la respectiva solicitud. Dicho certificado
confiere a su titular una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventual
examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 62
por parte de la solicitud de dibujo o disefio industrial.

Articulo 67 bis E.- Una vez emitido el certificado de depdsito del dibujo o
disefio industrial se publicard un extracto de la solicitud correspondiente en el
Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Articulo 67 bis F.—- A partir de la publicacidén indicada en el articulo
anterior, tanto el titular como cualgquier interesado podrd solicitar, a su costo, el
examen de fondo del dibujo o disefio industrial, con el objetivo de verificar si
cumple con los requisitos exigidos en el articulo 62. Dicho examen se llevarad a
efecto de acuerdo al procedimiento general establecido en esta ley.

Quien solicite la préctica del examen de fondo deberd acreditar el pago del
arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el articulo 8. En caso contrario, se
tendrd por no presentada la solicitud de examen.

Documento firmado digitalmente por Rodrigo Obrador C., Jefe Dpto. Servicios Legislativos y Documentales, por orden del Director.
Para validar, acceda al sitio web www.leychile.cl/validar e ingrese codigo N1162253S504350 pagina 9 de 14
Documento generado el 19-Ene-2022



Ley 21355
At y

Biblioteca del Congreso .
Nacional de Chile / BCN Ley Chile

Articulo 67 bis G.- De no aprobarse el examen de fondo establecido en el
articulo anterior, el Instituto procederd de oficio a la cancelacidén del
certificado de depdsito.

Si el examen resulta favorable, se procederd a la publicacidén de este hecho en
el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento, continudndose
la tramitacidén de la solicitud de dibujo o diseflo industrial objeto del
correspondiente certificado de depdésito, conforme a las reglas generales en materia
de oposicidén. Vencido el plazo establecido en el articulo 5 sin que se haya
interpuesto oposicidédn, o una vez que el procedimiento de oposicidén se encuentre en
estado de resolver, el Instituto dictard la resolucidén de aceptacidn o rechazo de
la solicitud de dibujo o disefio industrial, conforme a las normas aplicables al
procedimiento general de registro. Si la solicitud de dibujo o diseflo industrial
objeto del certificado de depdsito es aceptada a registro, se tendrd, para todos
los efectos, como una solicitud de dibujo o disefio industrial presentada conforme al
procedimiento de registro general y se estard a lo dispuesto en el articulo 18 para
enterar el pago de los derechos correspondientes.

Articulo 67 bis H.- La solicitud de obtencidén de un certificado de depdsito
de dibujos y disefios industriales conforme al procedimiento abreviado establecido en
este titulo estard afecta al pago de un derecho equivalente a 1 unidad tributaria
mensual, sin el cual no se dard curso a la tramitacién. El pago de este derecho
serd a beneficio fiscal y no procederd su devolucidén, en ningln caso.".

36. Reemplédzase el articulo 72 por el siguiente:

"Articulo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicacidén de las
disposiciones de este titulo se resolverdn breve y sumariamente por la Jjusticia
ordinaria, segun las reglas generales.".

37. Reemplézase en el epigrafe del titulo VIII la expresidén "secretos
empresariales" por "secretos comerciales".

38. Reemplazase la frase "De los secretos empresariales", que sigue a
continuacidén del epigrafe del Titulo VIII, por lo siguiente: "Parrafo 1° De los
secretos comerciales".

39. Reemplédzase el articulo 86 por el siguiente:

"Articulo 86.- Se entenderd por secreto comercial toda informacidn no
divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial, siempre que dicha informacidén cumpla
los siguientes requisitos copulativos:

a) Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuracidén y
reunidén precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fécilmente accesible
para personas que se encuentran en los circulos en los que normalmente se utiliza
ese tipo de informaciédn.

b) Tenga un valor comercial por ser secreta.

c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para
mantenerla secreta.".

40. Sustituyense en el articulo 87 la palabra "empresarial" por "comercial",
el vocablo "titular", las dos veces en que aparece, por la expresidén "legitimo
poseedor" y el término "empresariales" por "comerciales".

41. Sustituyese en el articulo 88 el término "empresarial" por "comercial".

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

e) Que grafica, fonética o conceptualmente se asemejen, de forma que puedan
confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de
buena fe, para productos o servicios idénticos o relacionados.

f) Que gréafica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan
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crear confusidén con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y
efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, por un tercero
que tendria un mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicacidén o
denominacidén haya sido solicitada para productos idénticos o relacionados con los
productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho
tercero.

g) Que constituyan la reproduccidén total o parcial, la imitacidén, la
traduccién o la transcripcidén de una marca comercial, denominacidén de origen o
indicacién geogrédfica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del
publico, sea que esté o no registrada, y cualesquiera que sean los productos para
los cuales el signo se solicite, cuando su uso, en relacidén con los productos
requeridos, sea susceptible de causar confusidén o inducir a error o engafio sobre la
procedencia del producto, o exista riesgo de asociar la indicacidén geogrdfica o la
denominacién de origen solicitada con el titular de la marca comercial,
denominacidén de origen o indicacidén geogradfica notoriamente conocida o constituya
una explotacidén desleal de la reputacidén de éstas, incluida la dilucidén de la
fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su
posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, denominacién de origen
o indicacién geografica notoriamente conocida.".

43. Agrégase en el articulo 97 el siguiente literal qg):
"g) Las demds menciones que establezca el reglamento.".
44, Reemplédzase el articulo 98 por el siguiente:

"Articulo 98.- Respecto del cumplimiento de todas o algunas de las exigencias
establecidas en el articulo anterior, el Instituto podrd requerir un informe a
otros ministerios o servicios publicos, los que deberdn evacuarlo en el plazo de
cuarenta y cinco dias, a contar de la notificacidén del requerimiento del mismo.".

45. Sustituyese el articulo 100 por el siguiente:

"Articulo 100.- El registro de una indicacidén geogrdfica o denominacidén de
origen tendrd duracién indefinida, en tanto se mantengan las condiciones que dieron
lugar al reconocimiento. Cualquier persona podrd impetrar una accidén de
cancelacién, fundada en que el producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida
o que se han dejado de cumplir las condiciones que justificaron su reconocimiento,
sin limitacidén de tiempo.

El registro podrd ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de
las circunstancias establecidas en el articulo 97. La modificacién deberéd
sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.".

46. Incorpdrase el siguiente inciso segundo en el articulo 108:

"En caso de falsificacidén de marca, se podrd solicitar, una vez acreditada
judicialmente la respectiva infraccidén, que las indemnizaciones de los dafos y
perjuicios causados sean sustituidas por una suma Unica compensatoria determinada
por el tribunal en relacidén con la gravedad de la infraccidén, la que no podrd ser
mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infraccién. Este derecho de opcidn
deberd ejercerse en la demanda de indemnizacidén de perjuicios.”.

47. Ahddense en el articulo 118 los siguientes incisos segundo y tercero:

"En las solicitudes respecto de las cuales el Instituto hubiere emitido informe
de busqueda internacional y opinidén escrita actuando como Administracidédn Encargada
de la Busqueda Internacional o evacuado informe de examen preliminar internacional
como Administracidédn Encargada del Examen Preliminar Internacional, el solicitante
podré& acompafar, conjuntamente con la presentacidén de la solicitud en fase
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nacional, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas en estos
informes y opinidén escrita, los cuales deberdn ser considerados para los efectos de
sSu examen.

En el evento de que el solicitante conteste los informes y opinidén escrita de
la Administracidén Encargada de la Busqueda Internacional o Administracién
Encargada del Examen Preliminar Internacional, de acuerdo a lo seflalado en el inciso
anterior, sdélo deberd acreditar el pago del 50 por ciento del arancel pericial,
conforme a lo establecido en el articulo 8.".

Articulo 2.- IntrodiGcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.254,
que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

1. En el articulo 3, inciso primero, reempldzase la letra f) por la siguiente:

"f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros,
incluidos aquellos establecidos en tratados internacionales o en convenios de
cooperacidén celebrados con entidades nacionales o internacionales.".

2. Agrégase en el articulo 5 el siguiente inciso final:

"En los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas
dictadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto, éste tendrd la calidad
de parte para todos los efectos legales.".

Articulos transitorios

Articulo primero.- Los titulares de registros de dibujos y disefios
industriales otorgados antes de la entrada en vigencia de esta ley y cuyo periodo de
vigencia original, de diez afios, no haya expirado, podrdn requerir la extensidén de
su vigencia por hasta cinco afios adicionales, pagando los derechos correspondientes
al tercer quinquenio, equivalentes a 2 unidades tributarias mensuales, conforme a
alguna de las modalidades de pago previstas en el numeral 2 del articulo 1 de esta
ley.

Articulo segundo.- Tratdndose de patentes de invencidén, modelos de utilidad,
dibujos y disefios industriales y esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados otorgados, que aun deban pagar las tasas correspondientes al prdximo
quinquenio o decenio, segun corresponda, podrdn optar a la opcidn de pago
sefialada en el numeral 2 del articulo 1 de esta ley.

Articulo tercero.- Las solicitudes de proteccidén suplementaria que no
estuvieren resueltas por el Tribunal de Propiedad Industrial a la entrada en vigencia
de la presente ley quedardn afectas a lo dispuesto en los numerales 30 y 32 del
articulo 1 de esta ley.

Articulo cuarto.- Las marcas de establecimientos comerciales vigentes a la
fecha de entrada en vigor de esta ley deberdn renovarse como marcas de servicios de
compra y venta de productos en clase 35, y las marcas de establecimientos
industriales se renovardn como marcas de servicios de fabricacidén de productos en
clase 40. En estos casos deberd indicarse expresamente los productos objeto de
dichos servicios, los gue no podradn extenderse a productos no descritos en el
registro de marca de establecimiento comercial o industrial renovado.

La renovacidén de registros de marcas de establecimientos comerciales limitados
a una o mas regiones se extenderdn a todo el territorio nacional. Si, como
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resultado de esta ampliacidédn territorial, se superponen marcas iguales o
confundiblemente similares para servicios de compra y venta de productos idénticos o
relacionados dentro de la misma clase, cualquiera de los titulares podrd demandar
ante el Instituto, conforme al procedimiento de nulidad, la limitacidén territorial
del otro registro, con el fin de que la marca objeto de la limitacidén no pueda ser
usada en el territorio geogrdfico abarcado originalmente por la marca de
establecimiento comercial del demandante. La sentencia correspondiente serd obijeto
de anotacidén en el registro limitado y se considerard un gravamen perpetuo de éste
para todos los efectos.

El plazo para ejercer la accidén de limitacidn territorial que establece este
articulo serd de cinco afos, contado desde la renovacién del registro de que se
trate.

Articulo quinto.—- El plazo seflalado en el articulo 27 bis A de la ley 19.039,
introducido por el numeral 20 del articulo 1 de esta ley, para hacer efectiva la
accién de caducidad por falta de uso de la marca se contard, respecto de los
registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir
de la primera renovacidén ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Articulo sexto.- Los solicitantes de dibujos y disefios industriales en cuyo
expediente aun no se hubiere designado un perito a la entrada en vigencia de la
presente ley, podrdn requerir al Instituto que sus solicitudes se sujeten al
procedimiento abreviado de obtencidén de certificado de depdsito al que se refiere
el numeral 35 del articulo 1 de esta ley.

Articulo séptimo.— El Presidente de la Republica reglamentard esta ley en el
plazo de seis meses contado desde su publicacidén, mediante decreto supremo expedido
por el Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

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

Articulo noveno.- Dentro del plazo de un aflo contado desde la fecha de
publicacién de esta ley, el Presidente de la RepuUblica, mediante uno o més
decretos con fuerza de ley, establecerd los textos refundidos, coordinados y
sistematizados de las leyes N° 19.039 y N° 20.254.".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1 del articulo 93 de la
Constitucidédn Politica de la Republica y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto, promulguese y llévese a efecto como Ley de la Republica.

Santiago, 22 de Jjunio de 2021.- SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE, Presidente de la
Republica.- Lucas Palacios Covarrubias, Ministro de Economia, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Julio
Pertuzé Salas, Subsecretario de Economia y Empresas de Menor Tamafio.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial; la ley
N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Cdédigo
Procesal Penal, correspondiente al Boletin N° 12.135-03

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la H.
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Cémara de Diputadas y Diputados envid el proyecto de ley enunciado en el rubro,
aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de

constitucionalidad de los nuUmeros 29 y 36 del articulo 1° del proyecto de ley, vy
por sentencia de 10 de junio de 2021, en los autos Rol 10874-21-CPR.

Se declara:

Que, las disposiciones contenidas en los numerales 29 y 36 del articulo 1°,
del proyecto de ley en examen, son conformes con la Constitucidn.

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