
INFORME  DE  LA  COMISIÓN  DE  HACIENDA,
recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional,  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
Código Procesal Penal.

BOLETIN N° 12.135-03
_________________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir
su informe acerca del proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado
en  mensaje  del  Presidente  de  la  República,  con  urgencia  calificada  de
“suma”.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En lo relativo a las normas de quórum especial, la
Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de la
Comisión de Economía.

- - -

De  conformidad  con  su  competencia,  vuestra
Comisión de Hacienda se pronunció acerca del artículo 1, números 1, 2, 3, 5,
6, 9, 26, letra b), 32 y 35 (respecto del artículo 67 bis H), y del artículo 2,
número 1, permanentes, y de los artículos primero y segundo transitorios, en
los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Economía, como
reglamentariamente corresponde.

Se  deja  constancia  de  que  la  Comisión  de
Hacienda  no  introdujo  enmiendas  respecto  del  texto  despachado  por  la
Comisión de Economía en su segundo informe.

- - -

A una o más de las sesiones en que la Comisión
estudió  esta  iniciativa  de  ley  concurrieron,  del  Ministerio  de  Economía,
Fomento y Turismo, los asesores, señora Ximena Contreras y señor Diego
Schaerer.

Del  Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial
(INAPI),  el  Director  Nacional  (S),  señor  Esteban  Figueroa;  el  Jefe  del
Departamento Internacional y Políticas Públicas, señor Sergio Escudero, y la
asesora, señora María José Sepúlveda.



Del  Ministerio  Secretaría  General  de  la
Presidencia, el asesor legislativo, señor Marcelo Estrella.

El asesor del Honorable Senador Coloma, señor
Williams Valenzuela.

La asesora del Honorable Senador García, señora
Valentina Becerra.

De la  Oficina del  Honorable Senador Lagos,  los
asesores, señora Loretto Rojas y señor Reinaldo Monardes.

La asesora del Honorable Senador Pizarro, señora
Andrea Gómez.

Del  Comité  Partido  Demócrata  Cristiano,  los
asesores, señora Valentina Muñoz y señor Julio Valladares.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, el asesor
parlamentario, señor Samuel Argüello.

- - -

DISCUSIÓN

Previo  a  la  consideración  de  los  asuntos  de
competencia  de  la  Comisión  de  Hacienda,  el Director  Nacional  (S)  del
Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  (INAPI),  señor  Esteban
Figueroa, efectuó una presentación, en formato power point, del siguiente
tenor:

Ley corta INAPI  (Boletín N° 8.907-03 se encuentra en
tramitación desde el año 2013 y buscaba sustituir los cuerpos legales de la referencia)

¿Qué es INAPI?

INAPI  es  el  organismo  encargado  de  la
administración y atención de los servicios de la propiedad industrial (PI) en
Chile.

Este proyecto de ley persigue mejorar el sistema
nacional  de PI  mediante la  introducción de modificaciones a dos cuerpos
legales

(1) la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial;

(2) la ley N° 20.254 que crea INAPI y
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(3) el Código Procesal Penal (materia eliminada en
primer trámite)

En materia operativa

-  Notificaciones  por  medios  electrónicos
[eliminación carta certificada] $ (+)

- Reforma en materia de pago de derechos para
optimizar los procedimientos de registro $ (+):

a)  cambio  oportunidad  pago  [anotaciones  y
renovación de marcas].

b) improcedencia devolución derechos pagados.

c)  nuevos  cobros:  exceso  de  hojas  desarchivo
patentes.

Beneficios procedimentales

- Otorgamiento de fecha de solicitud sin pago de
derechos iniciales.

-  Restauración  prioridad  y  posibilidad  de  uso
plataforma DAS OMPI.

- Opción de pago por anualidades $ (-)

- Patentes provisionales.

- Rebaja  en  el  arancel  pericial  [arancel  va
directamente  a  perito]  de  ciertas  solicitudes  PCT  (ISA/IPEA)  tratado  de
cooperación sobre patentes.

Mejoras sustantivas

- Marcas no tradicionales $ (+).
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- Caducidad marcaria   por falta de uso  .

- Eliminación  marcas  Establecimientos
Comerciales e Industriales (se traspasan a marcas de servicios) $ (-).

-  Mejora  en  la  regulación  aplicable  a  Marcas
Colectivas y de Certificación.

- Nuevo procedimiento simplificado de depósito
sin examen sustantivo para  diseños y dibujos industriales  $ (+). Sólo 51
solicitudes por año.

- Acción de Usurpación de Patentes.

- Límite a la Protección Suplementaria (surge del
TLC con USA). 5 años.

Observancia de PI

- Tipo penal de falsificación marcaria.

- Indemnizaciones  preestablecidas  para
falsificación marcaria.

El  Honorable Senador señor Pizarro consultó si
el  procedimiento  simplificado  de  depósito  sin  examen  sustantivo  para
diseños y dibujos industriales entrega garantía al diseñador respectivo sobre
la propiedad de su creación.

El Director  Nacional  (S)  de  INAPI,  señor
Figueroa, respondió que opera como un antecedente relevante de prioridad.
Explicó que lo que ocurre es que un diseñador presenta 10 ó 15 bocetos o
diseños iniciales sobre una idea, pero finalmente se interesa sólo por uno
que será el definitivo, por lo que se ahorra un pago por todo el resto de los
diseños presentados inicialmente.

Se hizo presente, respecto del informe financiero,
que  dicho  documento  indica  que  el  proyecto  de  ley  contempla  la
simplificación de las notificaciones y la modificación en el cobro y/o monto de
diversas tasas que competen a INAPI, destacando que esos cambios tienen
el siguiente impacto sobre el presupuesto fiscal: en las notificaciones costos
por  $35.000.000  y  ahorros  por  $38.000.000,  y  en  cuanto  a  las  otras
modificaciones  propuestas  generarían  mayores  ingresos  fiscales  por
$225.608.000.

El  Honorable Senador señor Pizarro solicitó al
expositor explicar y graficar con casos la calidad de parte que se pretende
otorgar en los juicios al INAPI.

El señor Figueroa señaló que el interés de INAPI
es poder presentar el recurso de casación para que se discutan en la Corte
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Suprema ciertos casos en que se verifiquen discrepancias entre el Instituto y
el Tribunal de Propiedad Industrial. Agregó que no busca participar dentro de
la instancia que se verifica ante el referido Tribunal de Propiedad Industrial.

---

A continuación se describen o reproducen, según
el caso, en el orden del articulado del proyecto, las citadas disposiciones de
competencia de vuestra Comisión:

Artículo 1

Introduce, mediante 47 numerales, modificaciones
en la ley Nº 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 Economía, Fomento y Reconstrucción.

Número 1

Sustituye su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 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  efectuarán  por  el  estado  diario  que  el  Instituto  deberá
confeccionar  y  publicar  en  la  forma  que  determine  el  reglamento.  Se
entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en el estado diario,
salvo aquéllas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificación
diferente.

La  notificación  de  oposición  a  la  solicitud  de
registro se practicará a través del medio electrónico definido por el solicitante
en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada con
el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de
la oposición, se hubieren formulado observaciones de fondo a la solicitud de
registro, dicha resolución será notificada igualmente por medio electrónico,
conjuntamente  con  la  notificación  de  oposición.  Si  no  resultare  posible
realizar la notificación por medio electrónico, la resolución correspondiente se
entenderá  notificada por  el  estado  diario,  conforme a  lo  que disponga  el
reglamento.

La notificación de la demanda de caducidad o de
nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos
40  y  siguientes  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  para  lo  cual  los
solicitantes extranjeros deberán 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 notificará al apoderado o representante a que se
refiere el inciso primero del artículo 2.
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Las  notificaciones  que  realice  el  Tribunal  de
Propiedad  Industrial  se  efectuarán  por  el  estado  diario,  que  deberá
confeccionar su Secretario.

La  fecha y  forma en que se  haya practicado la
notificación deberá constar en el expediente.”.

Número 2

Reemplaza  los  incisos  segundo  y  tercero  del
artículo 18 -relativo al pago de derechos- por los siguientes incisos segundo,
tercero, cuarto y quinto:

“Sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  el  inciso
precedente, y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha
de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago
previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se
acredite,  lo  que  deberá  hacerse  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  de
otorgada  la  fecha  de  presentación,  bajo  apercibimiento  de  tener  por  no
presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invención que exceda
de 80 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una
tasa adicional equivalente a 1 unidad tributaria mensual por cada 20 hojas
adicionales o fracción.

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 topografías de circuitos integrados, y al
segundo y  tercer  quinquenio  de los  dibujos  y  diseños industriales,  podrá
efectuarse mediante una de las siguientes modalidades, a elección del titular:

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

b) Un pago único antes del vencimiento del primer
decenio  o  quinquenio,  según  corresponda,  que  será  equivalente  a  4
unidades tributarias mensuales en el  caso de las patentes y los dibujos y
diseños industriales, y a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los
modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos
integrados.  El  pago  único  deberá  efectuarse  dentro  del  año  previo  al
cumplimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, o dentro
de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiración, con una
sobretasa de 20% por  cada mes o fracción de mes,  contado a partir  del
primer mes del periodo de gracia.
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En caso de no efectuarse el  pago dentro de los
términos  señalados  en  los  literales  a)  o  b)  precedentes,  caducarán  los
derechos a los cuales hace referencia este artículo.”.

Número 3

Efectúa las siguientes modificaciones en el artículo
18 bis B, relativo al pago de derechos por inscripción de marcas comerciales,
indicaciones geográficas y denominaciones de origen: 

a) Elimina en su inciso primero la siguiente frase:
“y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal”.

b) Sustituye su inciso segundo por el siguiente:

“La  renovación  de  registros  de  marcas  estará
sujeta al pago de una tasa equivalente a 6 unidades tributarias mensuales
por clase. La acreditación de dicho pago deberá realizarse conjuntamente
con la solicitud de renovación.  Las solicitudes de renovación presentadas
con posterioridad al  vencimiento  del  registro  a renovar  estarán sujetas  al
pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes o fracción de
mes posterior a la expiración del registro.”.

Número 5

Reemplaza el artículo 18 bis E por el siguiente:

“Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en
los artículos anteriores serán a beneficio fiscal.

Para  completar  el  pago  de  los  derechos
correspondientes a la aceptación de un registro de propiedad industrial, éste
deberá acreditarse dentro de los sesenta días contados desde la fecha en
que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro
respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose
a su archivo, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
45.

La resolución señalada en el inciso anterior deberá
notificarse por medio electrónico en la forma y condiciones que establezca el
reglamento.”.

Número 6

Sustituye el artículo 18 bis F por el siguiente: 

“Artículo 18 bis F.- No procederá la devolución de
los montos pagados por concepto de derechos.”.
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Número 9

Elimina  en  el  artículo  19  bis  A,  referido  a
situaciones de nulidad o caducidad, la frase “por no pago de los derechos de
renovación”.

Número 26

Letra b)

Agrega,  en  el  artículo  45,  inciso  segundo,  que
regula el archivo de solicitudes, entre la expresión “derecho de prioridad” y el
punto y seguido, la siguiente frase: “, para lo cual deberá acreditar el pago de
una tasa equivalente a 2 unidades tributarias mensuales”.

Número 32

Sustituye el artículo 53 Bis 5 por el siguiente:

“Artículo  53  Bis  5.-  El  término  de  protección
suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo
pago de una tasa de 1 unidad tributaria mensual por cada año o fracción de
año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los
treinta días siguientes a la resolución que lo requiere, sin el cual no se tendrá
la protección establecida en este párrafo.”.

Número 35

Añade, a continuación del artículo 67, el Párrafo 2°
denominado “Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales”.

Artículo 67 bis H

Su texto es el siguiente:

“Artículo 67 bis H.- La solicitud de obtención de un
certificado  de  depósito  de  dibujos  y  diseños  industriales  conforme  al
procedimiento abreviado establecido en este título estará afecta al pago de
un derecho equivalente a 1 unidad tributaria mensual, sin el cual no se dará
curso a la tramitación. El pago de este derecho será a beneficio fiscal y no
procederá su devolución, en ningún caso.”.

Artículo 2

Introduce,  mediante 2 numerales,  modificaciones
en la ley Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
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Número 1

Reemplaza  la  letra  f)  del  artículo  3  -referido  a
funciones del INAPI- 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  cooperación  celebrados con entidades
nacionales o internacionales.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero

Dispone que los titulares de registros de dibujos y
diseños industriales otorgados antes de la entrada en vigencia de la ley y
cuyo periodo de vigencia original, de diez años, no hayan expirado, podrán
requerir  la  extensión  de  su  vigencia  por  hasta  cinco  años  adicionales,
pagando los derechos correspondientes al tercer quinquenio, equivalentes a
dos unidades tributarias mensuales, conforme a alguna de las modalidades
de pago previstas en el numeral 2 del artículo 1 de esta ley.

Artículo segundo

Establece  que,  tratándose  de  patentes  de
invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de
trazado  o  topografías  de  circuitos  integrados  otorgados,  que  aún  deban
pagar las tasas correspondientes al  próximo quinquenio o decenio, según
corresponda, podrán optar a la opción de pago señalada en el numeral 2 del
artículo 1 de esta ley.

El  Honorable  Senador  señor  Montes hizo
presente  que  en  la  primera  sesión  en  que  se  trató  el  proyecto  había
albergado algunas dudas respecto del mismo, puesto que desconocía la
forma  en  que  se  había  separado  el  proyecto  matriz  del  que  está  en
discusión,  pero  que  luego  de  haber  revisado  los  antecedentes  y  la
información  proporcionada  por  personeros  del  Instituto  Nacional  de
Propiedad Industrial opina que se trata de un proyecto consistente, que
constituye un avance importante en la materia.

Los números 1, 2, 3, 5, 6, 9, 26 (respecto de la
letra b),  32 y 35 (en lo relativo al artículo 67 bis H) del artículo 1; el
número 1 del artículo 2 y los artículos primero y segundo transitorios
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables  Senadores  señores  Coloma,  García,  Lagos,  Montes  y
Pizarro.
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FINANCIAMIENTO

Se deja constancia del informe financiero emitido
por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en relación con
la iniciativa legal.

-  El  informe financiero  N° 163 elaborado por  la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 20 de septiembre
de 2018, señala lo siguiente:

“I. Antecedentes

a.  El  proyecto  de  ley  modifica  la  actual  ley  N°
19.039  de  Propiedad  Industrial,  específicamente  esta  iniciativa  aspira  a
perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor
protección y observancia de estos derechos y estableciendo procedimientos
de registro más eficientes y expeditos, que no solo faciliten los trámites que
los usuarios deben realizar para su obtención, sino que también permitan al
órgano encargado de su otorgamiento,  el  Instituto  Nacional  de Propiedad
Industrial  (INAPI),  realizar  una  gestión  más  rápida,  eficiente  y  de  mejor
calidad. Las modificaciones que propone son las siguientes:

-  Simplificación  de  las  notificaciones,  lo  que
permitirá  agilizar  las  notificaciones  que  debe  realizar  el  Instituto  a  sus
solicitantes y usuarios.

-  Posibilidad de otorgar fecha de presentación a
una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas, para alinear esta práctica
con el estándar internacional.

- Cobro de tasas por desarchivo y por exceso de
hojas en las solicitudes de patente, esto significa establecer derechos o tasas
por las distintas gestiones en el procedimiento de revisión y otorgamiento de
una patente, conforme a la carga de trabajo que cada solicitud demande.

- Cambio en la oportunidad y forma de pago de las
tasas establecidas en la ley, se propone modificar la actual modalidad de
pago a anualidades.

- Modificación del plazo y procedimiento aplicable
a  la  renovación  de  las  marcas  comerciales,  esto  implica  simplificar  el
procedimiento de renovación para que la marca comercial sea solicitada y
pagada simultáneamente.

- Pago de tasas por anotaciones al momento de la
solicitud, esto permite considerar el costo asociado a la tramitación de las
solicitudes de anotación que finalmente no son aceptadas.

-  Improcedencia  de  la  devolución  de  las  tasas
pagadas  a  INAPI,  esto  implica  pagar  por  las  gestiones  de  las  solitudes
realizadas, incluso para las que no sean aprobadas.
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-  Eliminación  de  las  marcas  de  establecimiento
comercial  e  industrial,  para  alinear  esta  práctica  con  el  estándar
internacional.

-  Reconocimiento  de  nuevos  tipos  de  signos
registrables como marcas comerciales.

-  Mejoramiento  de  la  regulación  de  las  marcas
colectivas y de certificación, para establecer una regulación más completa y
acorde a estándares internacionales.

-  Exclusiones  a  los  derechos  marcarios:
seudónimos y genéricos.

-  Restablecimiento  de  derechos,  se  propone
reducir  el  plazo para requerir  el  restablecimiento ya existente  en la  ley y
afectarlo  al  pago  de  una  tasa  equivalente  a  dos  Unidades  Tributarias
Mensuales.

-  Obligación  de  uso  efectivo  de  las  marcas
comerciales  registradas:  caducidad,  para  alinear  esta  práctica  con  el
estándar internacional.

-  Delito  de falsificación marcaría,  se tipifica este
delito y proponen sus sanciones.

- Restauración del derecho de prioridad en materia
de patentes, se establece la base legal para el uso de una plataforma para
reconocimiento de certificaciones internacionales.

-  Patente  provisional,  da  la  posibilidad  de
garantizar  el  derecho  de  un  inventor  a  reservar  su  derecho  a  solicitar
formalmente una patente por el término de un año.

- Excepciones a los derechos de patente.

- Acción de usurpación de patente, para que sea
resuelta en los tribunales ordinarios de justicia.

- Límite a la protección suplementaria, para alinear
esta práctica con el estándar internacional.

- Procedimiento de depósito de dibujos y diseños
industriales, se propone la creación de un mecanismo simple de registro.

- Extensión del plazo de duración de los dibujos y
diseños industriales.

-  Invenciones  de  servicio,  para  resolver  las
controversias  relativas  a  estas  invenciones,  se  propone  que  sean  los
tribunales ordinarios de justicia quienes resuelvan.
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- Secreto Comercial, para alinear esta práctica con
el estándar internacional.

-  Mejoramiento  de  la  regulación  aplicable  a
indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

-  Indemnizaciones  preestablecidas  en  caso  de
infracción marcaria.

-  Rebaja del  arancel  pericial  para las solicitudes
del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en Fase Nacional
en las  que INAPI  actuó como Administración  Encargada de la  Búsqueda
Internacional (ISA) y una Administración Encargada del Examen Preliminar
Internacional (IPEA).

b. Modificaciones a la ley N° 20.254 que crea el
Instituto de Propiedad Industrial.

- Ampliación de las facultades de recaudación de
fondos por convenios nacionales e internacionales.

- Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia
judicial,  de  modo de permitirle  al  Instituto  comparecer  ante  los  tribunales
ordinarios como parte en esos procesos.

c. Modificación del Código Procesal Penal.

- Establecimiento de acción penal pública para los
tipos penales establecidos por la ley N° 19.039 de propiedad industrial.

II.  Efecto  del  proyecto  de  ley  sobre  el
Presupuesto Fiscal

Dentro de las medias mencionadas, este proyecto
de ley contempla la simplificación de las notificaciones y la modificación en el
cobro y/o monto de diversas tasas que competen a INAPI, estos cambios
tienen el siguiente impacto sobre el presupuesto fiscal:
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De acuerdo con lo anterior, el costo asociado
al desarrollo del sistema que permitirá el envío de las notificaciones,
será  financiado con el  ahorro que significa  la  simplificación de este
envío, por lo que este proyecto de ley no irrogará mayor gasto fiscal.
Además, se estima que el proyecto de ley generará mayores ingresos
fiscales por $225.608.”.
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Se  deja  constancia  del  precedente  informe
financiero en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, inciso segundo,
de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En  mérito  de  las  consideraciones
precedentemente  expuestas,  la  Comisión  de  Hacienda  tiene  el  honor  de
proponeros  la  aprobación  del  proyecto  de  ley  en  informe en  los  mismos
términos  en  que  lo  hiciera  la  Comisión  de  Economía,  cuyo  texto  es  el
siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo  1.-  Introdúcense  las  siguientes
modificaciones  en  la  ley  Nº  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 Economía, Fomento y Reconstrucción:

1. Sustitúyese su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 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  efectuarán  por  el  estado  diario  que  el  Instituto  deberá
confeccionar  y  publicar  en  la  forma  que  determine  el  reglamento.  Se
entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en el estado diario,
salvo aquéllas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificación
diferente.

La  notificación  de  oposición  a  la  solicitud  de
registro se practicará a través del medio electrónico definido por el solicitante
en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada con
el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de
la oposición, se hubieren formulado observaciones de fondo a la solicitud de
registro, dicha resolución será notificada igualmente por medio electrónico,
conjuntamente  con  la  notificación  de  oposición.  Si  no  resultare  posible
realizar la notificación por medio electrónico, la resolución correspondiente se
entenderá  notificada por  el  estado  diario,  conforme a  lo  que disponga  el
reglamento.

La notificación de la demanda de caducidad o de
nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos
40  y  siguientes  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  para  lo  cual  los
solicitantes extranjeros deberán 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 notificará al apoderado o representante a que se
refiere el inciso primero del artículo 2.
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Las  notificaciones  que  realice  el  Tribunal  de
Propiedad  Industrial  se  efectuarán  por  el  estado  diario,  que  deberá
confeccionar su Secretario.

La  fecha y  forma en que se  haya practicado la
notificación deberá constar en el expediente.”.

2. Reemplázanse los incisos segundo y tercero del
artículo 18 por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto: 

“Sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  el  inciso
precedente, y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha
de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago
previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se
acredite,  lo  que  deberá  hacerse  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  de
otorgada  la  fecha  de  presentación,  bajo  apercibimiento  de  tener  por  no
presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invención que exceda
de 80 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una
tasa adicional equivalente a 1 unidad tributaria mensual por cada 20 hojas
adicionales o fracción.

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 topografías de circuitos integrados, y al
segundo y  tercer  quinquenio  de los  dibujos  y  diseños industriales,  podrá
efectuarse mediante una de las siguientes modalidades, a elección del titular:

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

b) Un pago único antes del vencimiento del primer
decenio  o  quinquenio,  según  corresponda,  que  será  equivalente  a  4
unidades tributarias mensuales en el  caso de las patentes y los dibujos y
diseños industriales, y a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los
modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos
integrados.  El  pago  único  deberá  efectuarse  dentro  del  año  previo  al
cumplimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, o dentro
de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiración, con una
sobretasa de 20% por  cada mes o fracción de mes,  contado a partir  del
primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el  pago dentro de los
términos  señalados  en  los  literales  a)  o  b)  precedentes,  caducarán  los
derechos a los cuales hace referencia este artículo.”.
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3. En el artículo 18 bis B: 

a)  Elimínase  en  su  inciso  primero  la  siguiente
frase: “y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal”.

b) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“La  renovación  de  registros  de  marcas  estará
sujeta al pago de una tasa equivalente a 6 unidades tributarias mensuales
por clase. La acreditación de dicho pago deberá realizarse conjuntamente
con la solicitud de renovación.  Las solicitudes de renovación presentadas
con posterioridad al  vencimiento  del  registro  a renovar  estarán sujetas  al
pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes o fracción de
mes posterior a la expiración del registro.”.

4.  Agrégase  en  el  artículo  18  bis  D,  antes  del
punto y seguido, la siguiente frase: “, cuyo pago se acreditará en el momento
de presentar la respectiva solicitud”.

5.  Reemplázase  el  artículo  18  bis  E  por  el
siguiente:

“Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en
los artículos anteriores serán a beneficio fiscal.

Para  completar  el  pago  de  los  derechos
correspondientes a la aceptación de un registro de propiedad industrial, éste
deberá acreditarse dentro de los sesenta días contados desde la fecha en
que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro
respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose
a su archivo, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
45.

La resolución señalada en el inciso anterior deberá
notificarse por medio electrónico en la forma y condiciones que establezca el
reglamento.”.

6. Sustitúyese el artículo 18 bis F por el siguiente: 

“Artículo 18 bis F.- No procederá la devolución de
los montos pagados por concepto de derechos.”.

7. En el artículo 19:

a)  Modifícase  su  inciso  primero  de  la  siguiente
forma:

i.  Elimínase  la  frase  “que  sea  susceptible  de
representación gráfica”.

16



ii. Reemplázase la expresión “productos, servicios
o establecimientos industriales o comerciales” por “productos o servicios”.

iii. Intercálase, entre las expresiones “sonidos,” y
“así como también”, la siguiente frase: “olores o formas tridimensionales,”.

b) Sustitúyese en su inciso segundo la expresión
“producto, servicio o establecimiento comercial o industrial” por “producto o
servicio”.

8. Suprímese el inciso final del artículo 19 bis.

9. Elimínase en el artículo 19 bis A la frase “por no
pago de los derechos de renovación”.

10. En el artículo 19 bis D:

a)  Reemplázase  en  el  inciso  primero  la  frase
“productos,  servicios,  establecimientos  comerciales  o  industriales”  por  la
expresión “productos o servicios”.

b) Sustitúyese en los incisos segundo y tercero la
frase “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por
la expresión “productos o servicios”.

11.  Agréganse  los  siguientes  incisos  segundo  y
tercero en el artículo 19 bis E:

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

Del  mismo  modo,  los  titulares  de  marcas
registradas que incorporen términos geográficos o indicaciones relativas al
género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación,
peso,  valor,  calidad,  características  u  otros  términos  descriptivos  de
productos o servicios, no podrán impedir la utilización de dichos términos o
indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el
origen  geográfico,  el  género,  naturaleza,  variedad,  origen,  nacionalidad,
procedencia, destinación, peso, valor, calidad u otra característica descriptiva
para un producto o servicio, excepto cuando induzca a error o confusión al
público consumidor.”.

12. En el artículo 20:

a)  Reemplázase  en  su  letra  e),  las  veces  que
aparece,  la  expresión  “productos,  servicios  o  establecimientos”  por
“productos o servicios”.
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b) Sustitúyese en su letra f) las frases “productos,
servicios o establecimientos” y “bienes, servicios o establecimientos” por la
expresión “productos o servicios”.

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

i.  Reemplácense  en  el  párrafo  primero  las
frases  “productos,  servicios  o  establecimientos  comerciales  o
industriales” por “productos o servicios” y “productos, demanda esos
servicios  o  tiene  acceso  a  esos  establecimientos  comerciales  o
industriales”  por  las  expresiones  “productos  o  demanda  esos
servicios”.

ii.  Sustitúyase  en  el  párrafo  tercero,  las  dos
veces  que  aparece,  la  frase  “productos,  servicios  o  establecimiento
comercial o industrial” por “productos o servicios”.

iii.  Reemplácese en el  párrafo cuarto la frase
“productos,  demanda  esos  servicios  o  tiene  acceso  a  esos
establecimientos  comerciales  o  industriales”  por  la  expresión
“productos o demanda esos servicios”.”. 

d) Reemplázase en el párrafo primero de su letra
h) la frase “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” por
la expresión “productos o servicios”.

e) Sustitúyese en su letra i) los vocablos “La forma
o el” por la palabra “El”.

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

“La prioridad podrá acreditarse de acuerdo a los
medios y modalidades establecidas en el reglamento.”.

14. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 22
la  oración  “De no mediar  la  corrección  o  no aceptada la  reclamación,  la
solicitud se tendrá por abandonada.” por la siguiente: “De no ser aceptada la
reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.”.

15. Elimínase en el inciso segundo del artículo 23
la  frase  “establecimientos  comerciales  o  industriales  de  fabricación  o
comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o
varias clases; y”.

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

“Artículo  23 bis  A.-  Bajo la  denominación marca
colectiva  se  comprende  todo  signo  o  combinación  de  signos  capaz  de
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distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una
asociación respecto de los productos o servicios de terceros.

Para estos efectos se entenderá por asociación a
las agrupaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios que gocen de personalidad jurídica.

La marca colectiva no podrá cederse a terceras
personas.

Artículo 23 bis B.- Bajo la denominación marca de
certificación se comprende todo signo o combinación de signos capaz de
distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando
que éstos cumplen con requisitos y características comunes.

No podrán ser titulares de marcas de certificación
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  certificación  deberá
autorizar  su  uso  a  toda  persona  cuyo  producto  o  servicio  cumpla  las
condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

Artículo 23 bis C.- Las solicitudes de registro de
marcas colectivas  o  marcas de certificación  deberán acompañarse de un
reglamento de uso.

El  reglamento  de  uso  deberá  cumplir  con  los
requisitos siguientes:

a) Contener los datos de identificación del titular.

b)  Individualizar  los  productos  o  servicios  que
distinguirá la marca colectiva o los productos y servicios que serán objeto de
la certificación. 

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 asociación o a la
persona previamente autorizada en el caso de la marca de certificación.

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

El Instituto podrá objetar el registro del reglamento
de uso o su modificación según 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  público  o  que  puedan  inducir  a  error  o  confusión  al
público consumidor.”.
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17.  Elimínase  en  el  artículo  23  bis  A,  que  ha
pasado a ser artículo 23 bis D, la siguiente oración: “Lo establecido en el
artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos
comprendidos  en  la  cobertura  de  los  establecimientos  industriales  y
comerciales.”.

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

“Artículo  23  bis  E.-  Los  registros  de  marcas
tendrán validez para todo el territorio de la República.”.

19. Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- El registro de una marca tendrá una
duración  de  diez  años,  contados  desde  la  fecha  de  su  inscripción  en  el
registro  respectivo.  El  titular  tendrá el  derecho a pedir  su renovación  por
periodos  iguales  durante  los  seis  meses  anteriores  al  vencimiento  de  su
vigencia y hasta seis meses contados desde su expiración, cumpliendo con
lo previsto en el artículo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior sin
que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.”.

20.  Intercálanse,  después  del  artículo  27,  los
siguientes artículos 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C y 27 bis D:

“Artículo  27  bis  A.-  Procederá  la  declaración  de
caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de
concesión 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 más 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 designación 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 público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad
para distinguir  el  producto o servicio  al  cual  se aplique.  Con todo,  no se
entenderá  que  el  titular  de  una  marca  ha  provocado  o  tolerado  dicha
transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta
de que se trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25.

La declaración de caducidad no podrá formularse
de oficio y sólo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo.
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Artículo 27 bis B.- La carga de la prueba del uso
de  la  marca  corresponderá  a  su  titular.  El  uso  efectivo  de  la  marca  se
acreditará 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 tendrá valor de declaración
jurada, y el titular de la marca será responsable de su veracidad.

Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en
los términos señalados, procederá la declaración de caducidad, salvo que el
titular  demuestre  que  hubo  razones  válidas  basadas  en  la  existencia  de
obstáculos para su uso.

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

Artículo  27  bis  C.-  Podrá  deducir  demanda
reconvencional  de  caducidad  quien  sea  demandado  de  nulidad  o  de
oposición en base a una marca registrada con anterioridad, debiendo hacerlo
en  el  escrito  de  contestación.  La  reconvención  se  substanciará  y  fallará
conjuntamente con la demanda principal.

Una vez presentada la  demanda reconvencional
se dará traslado al actor, quien deberá responder dentro del plazo de treinta
días contado desde su notificación, a cuyo vencimiento se recibirá la causa a
prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán un
mismo procedimiento.

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

Si la causal de caducidad sólo se configurara para
una parte  de los productos o servicios para los cuales esté registrada la
marca,  su  declaración  sólo  se  extenderá  a  los  productos  y/o  servicios
afectados. El registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos
y/o servicios.”.

21. Sustitúyese en la letra a) del inciso primero del
artículo  28  la  expresión  “productos,  servicios  o  establecimientos”  por
“productos o servicios”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 28, el
siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- Será sancionado con la pena de
reclusión menor en su grado mínimo a medio:

a) El que falsifique una marca ya registrada para
los mismos productos o servicios.
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b)  El  que fabrique,  introduzca en el  país,  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 distribución comercial.

El  que  tenga  para  comercializar  o  comercialice
directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de
marcas  ya  registradas  para  los  mismos  productos  o  servicios  será
sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.”.

23. Reemplázase en el inciso primero del artículo
29 la expresión “al artículo anterior” por “a los artículos 28 y 28 bis.”.

24. Intercálanse los siguientes incisos segundo y
tercero en el artículo 34:

“El  solicitante  podrá  requerir  la  restauración  del
derecho  de  prioridad  dentro  de  los  dos  meses  siguientes  a  la  fecha  de
vencimiento del plazo de prioridad.

La prioridad podrá  acreditarse  de acuerdo a  los
medios y modalidades establecidas en el reglamento.”.

25. Incorpórase el siguiente artículo 40:

“Artículo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 42,  cualquier persona que tenga una invención,  pero que aún no
pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su
presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43, podrá presentar
una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá 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 señalado en el inciso anterior,
contado desde su presentación. La solicitud provisional no podrá reivindicar
la prioridad de una solicitud anterior.

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

Además, la solicitud de patente provisional deberá
venir  acompañada de un documento en español  o inglés que describa la
invención  de  manera  suficientemente  clara  y  completa.  En  caso  de  ser
necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiración del plazo de doce meses
contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular
deberá  solicitar  la  patente  definitiva,  acompañando todos los  documentos
mencionados en los artículos 43, 43 bis y 44, debidamente redactados en
español.
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Si  transcurrido  el  plazo  señalado  en  el  inciso
anterior, el titular de una patente provisional no hubiese solicitado la patente
definitiva, se tendrá por no presentada.

La solicitud definitiva conservará la prioridad de la
solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliación
del campo de la invención de esta última o de la divulgación contenida en la
solicitud  provisional.  Si  la  solicitud  definitiva  ampliare  dicho  campo,  los
contenidos modificados tendrán para todos los efectos jurídicos la fecha de
presentación de la solicitud definitiva.

El  plazo  de  vigencia  de  la  solicitud  de  patente
definitiva  presentada  de  acuerdo  a  los  artículos  precedentes  se  contará
desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.”.

26. En el artículo 45, inciso segundo:

a)  Reemplázase la  expresión  “ciento  veinte”  por
“cuarenta y cinco”.

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

27.  Introdúcense  en  el  artículo  49  las
siguientes modificaciones:

a)  Sustitúyese el  inciso  sexto  del  artículo  49
por el siguiente:

“La patente de invención no confiere el derecho de
impedir  que  terceros  importen,  exporten,  fabriquen,  produzcan  o
utilicen la  materia  protegida  por  una  patente  con el  único  objeto  de
obtener  el  registro  o  autorización  sanitaria  de  un  producto
farmacéutico, químico-agrícola u otro. Lo anterior no faculta para que
dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la
patente.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“El  derecho  conferido  por  la  patente  no  se
extenderá:

a)  A  los  actos  realizados  privadamente  y  sin
motivos comerciales.

b)  A  los  actos  realizados  por  motivos
exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.

c)  A  la  preparación  de  medicamentos  bajo
prescripción médica para casos individuales.

23



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

e) Al empleo de medios que constituyan el objeto
de  la  patente  en  la  construcción  o  funcionamiento  de  los  aparatos  de
locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos
aparatos,  cuando éstos  penetren  temporal  o  accidentalmente  en territorio
chileno.”.

28. Elimínase la letra a) del artículo 50.

29. Agrégase el siguiente artículo 50 bis:

“Artículo 50 bis.- En los casos en que quien haya
obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a
solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de
perjuicios. Esta  acción  podrá  ejercerse  durante  toda  la  vigencia  del
registro.  Conocerá de ella el  juez de letras en lo civil,  según las normas
generales  de  competencia  y  de  acuerdo  al  procedimiento  sumario
establecido en el Código de Procedimiento Civil.”.

30.  Sustitúyese  el  artículo  53  Bis  1  por  el
siguiente:

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta días de
otorgada  una  patente,  el  titular  tendrá  derecho  a  requerir  un  término  de
protección  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 años, contado desde la fecha de
presentación de la solicitud o de tres años contado desde el requerimiento de
examen, cualquiera de ellos que sea posterior. 

Se entenderá que el requerimiento de examen se
produce con la aceptación del cargo mencionada en el  inciso primero del
artículo 7.

La protección suplementaria se extenderá sólo por
el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá
conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.”.

31.  Reemplázase  en  el  artículo  53  Bis  2  la
expresión “seis meses” por “sesenta días”.

32.  Sustitúyese  el  artículo  53  Bis  5  por  el
siguiente:
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“Artículo  53  Bis  5.-  El  término  de  protección
suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo
pago de una tasa de 1 unidad tributaria mensual por cada año o fracción de
año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los
treinta días siguientes a la resolución que lo requiere, sin el cual no se tendrá
la protección establecida en este párrafo.”.

33.  Intercálase  a  continuación  del  epígrafe  del
Título V lo siguiente: 

“Párrafo 1°
Del registro de los dibujos y diseños industriales”.

34. Reemplázase en el artículo 65 la expresión “10
años” por “hasta quince años”.

35.  Añádese,  a  continuación  del  artículo  67,  el
siguiente Párrafo 2°: 

“Párrafo 2°
Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales”

Artículo  67 bis  A.-  En el  momento  de presentar
una solicitud de dibujo o diseño industrial se entenderá que el solicitante opta
por seguir el procedimiento de registro general, en conformidad a los títulos I,
III  y  V  de  esta  ley.  En  caso  contrario,  el  solicitante  deberá  señalar  su
intención de tramitar la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la
obtención de un certificado de depósito, establecido en el presente título.

El  procedimiento abreviado para la obtención de
un certificado de depósito no considerará la práctica de un examen de fondo
destinado  a  verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el
artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial. 

El titular de un certificado de depósito de dibujo o
diseño  industrial  obtenido  en  conformidad  al  procedimiento  abreviado
establecido en este título no podrá ejercer las acciones contempladas en el
párrafo 1° anterior,  mientras no haya realizado y aprobado el  examen de
fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

Artículo 67 bis B.- Ingresada la solicitud conforme
al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, el
Instituto  practicará  un  examen  preliminar,  destinado  a  verificar  el
cumplimiento  en  forma  cabal  de  los  requisitos  formales  de  presentación
establecidos en esta ley y su reglamento. 

Si  en  el  examen  preliminar  se  detectare  algún
error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones,
aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de
treinta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse
los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por
no presentada.
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Si  el  solicitante  diere  cumplimiento  parcial  o
erróneo  a  lo  ordenado,  el  Instituto  reiterará  por  una  sola  vez  las
observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no
presentada si ellas no fueren subsanadas íntegramente dentro del plazo de
treinta días.

Artículo  67  bis  C.-  Una  vez  comprobado  el
cumplimiento de los requisitos formales de presentación o subsanados los
errores u omisiones en el plazo establecido, el Instituto emitirá el certificado
de depósito del dibujo o diseño industrial objeto de la solicitud, indicando que
este  certificado  fue  emitido  conforme  al  procedimiento  abreviado  para  la
obtención de un certificado de depósito y que, por lo tanto, no ha aprobado
un  examen  sustantivo  que  habilite  a  su  titular  a  ejercer  las  acciones
contempladas en el párrafo 1° de este título.

Artículo 67 bis D.-  El  certificado de depósito del
dibujo o diseño industrial obtenido conforme a este título tendrá una duración
máxima de quince años, contados desde la presentación 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 artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o
diseño industrial.

Artículo 67 bis E.- Una vez emitido el certificado de
depósito del dibujo o diseño industrial se publicará un extracto de la solicitud
correspondiente en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el
reglamento. 

Artículo  67  bis  F.-  A  partir  de  la  publicación
indicada  en  el  artículo  anterior,  tanto  el  titular  como cualquier  interesado
podrá solicitar, a su costo, el examen de fondo del dibujo o diseño industrial,
con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos en el artículo
62. Dicho examen se llevará a efecto de acuerdo al procedimiento general
establecido en esta ley.

Quien  solicite  la  práctica  del  examen  de  fondo
deberá acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8.  En caso contrario,  se tendrá por no presentada la solicitud de
examen. 

Artículo 67 bis G.- De no aprobarse el examen de
fondo establecido en el artículo anterior, el Instituto procederá de oficio a la
cancelación del certificado de depósito. 

Si el examen resulta favorable, se procederá a la
publicación  de este  hecho en el  Diario  Oficial,  en  la  forma y  plazos que
determine  el  reglamento,  continuándose  la  tramitación  de  la  solicitud  de
dibujo o diseño industrial objeto del correspondiente certificado de depósito,
conforme a las reglas generales en materia de oposición. Vencido el plazo
establecido en el artículo 5 sin que se haya interpuesto oposición, o una vez
que el procedimiento de oposición se encuentre en estado de resolver, el

26



Instituto  dictará  la  resolución  de  aceptación  o  rechazo  de  la  solicitud  de
dibujo o diseño industrial, conforme a las normas aplicables al procedimiento
general  de registro.  Si  la solicitud de dibujo o diseño industrial  objeto del
certificado  de depósito  es  aceptada  a  registro,  se  tendrá,  para  todos  los
efectos,  como  una  solicitud  de  dibujo  o  diseño  industrial  presentada
conforme al procedimiento de registro general y se estará a lo dispuesto en
el artículo 18 para enterar el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 67 bis H.- La solicitud de obtención de un
certificado  de  depósito  de  dibujos  y  diseños  industriales  conforme  al
procedimiento abreviado establecido en este título estará afecta al pago de
un derecho equivalente a 1 unidad tributaria mensual, sin el cual no se dará
curso a la tramitación. El pago de este derecho será a beneficio fiscal y no
procederá su devolución, en ningún caso.”.

36. Reemplázase el artículo 72 por el siguiente:

“Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas
con la aplicación de las disposiciones de este título se resolverán breve y
sumariamente por la justicia ordinaria, según las reglas generales.”.

37. Reemplázase en el epígrafe del título VIII las
palabras “secretos empresariales” por “secretos comerciales”.

38. Reemplázase el epígrafe del párrafo 1°, del
título  VIII,  “De  los  secretos  empresariales”  por  el  siguiente:  “De los
secretos comerciales”. 

39. Reemplázase el artículo 86 por el siguiente:

“Artículo 86.- Se entenderá por secreto comercial
toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que
pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre
y cuando dicha información: 

a)  Sea  secreta  en  el  sentido  de  no  ser,  como
conjunto  o  en  la  configuración  y  reunión  precisas  de  sus  componentes,
generalmente  conocida  ni  fácilmente  accesible  para  personas  que  se
encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de
información; 

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

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

40.  Sustitúyense  en  el  artículo  87  la  palabra
“empresarial”  por  “comercial”,  el  vocablo  “titular”,  las  dos  veces  en  que
aparece, por la expresión “legítimo poseedor” y el término “empresariales”
por “comerciales”.
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41.  Sustitúyese  en  el  artículo  88  el  término
“empresarial” por “comercial”.

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

e)  Que  gráfica,  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  gráfica,  fonética  o  conceptualmente  se
asemejen de forma que puedan crear confusión 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 tendría un mejor derecho
a obtener el registro, siempre que la indicación o denominación 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 reproducción total o parcial,
la  imitación,  la  traducción  o  la  transcripción  de  una  marca  comercial,
denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en
Chile, en el  sector pertinente del público, sea que esté o no registrada, y
cualesquiera que sean los productos  para los cuales el  signo se solicite,
cuando su uso, en relación con los productos requeridos, sea susceptible de
causar  confusión  o  inducir  a  error  o  engaño  sobre  la  procedencia  del
producto,  o  exista  riesgo  de  asociar  la  indicación  geográfica  o  la
denominación  de  origen  solicitada  con  el  titular  de  la  marca  comercial,
denominación  de  origen  o  indicación  geográfica  notoriamente  conocida  o
constituya  una  explotación  desleal  de  la  reputación  de  éstas,  incluida  la
dilución 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,
denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida.”.

43. Agrégase en el artículo 97 el siguiente literal
g):

“g)  Las  demás  menciones  que  establezca  el
reglamento.”.

44. Reemplázase el artículo 98 por el siguiente:

“Artículo 98.- Respecto del cumplimiento de todas
o algunas de las exigencias establecidas en el artículo anterior, el Instituto
podrá requerir un informe a otros ministerios o servicios públicos, los que
deberán  evacuarlo  en  el  plazo  de  cuarenta  y  cinco  días,  a  contar  de  la
notificación del requerimiento del mismo.”.

45. Sustituye el artículo 100 por el siguiente:

“Artículo  100.-  El  registro  de  una  indicación
geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida, en tanto se
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mantengan las  condiciones que dieron lugar  al  reconocimiento.  Cualquier
persona  podrá  impetrar  una  acción  de  cancelación,  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 limitación
de tiempo.

 
El registro podrá ser modificado en cualquier

tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el
artículo  97.  La  modificación  deberá  sujetarse  al  procedimiento  de
registro, en cuanto corresponda.”.

46. Incorpórase el siguiente inciso segundo en el
artículo 108:

“En  caso  de  falsificación  de  marca,  se  podrá
solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las
indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una
suma única compensatoria  determinada por  el  tribunal  en relación con la
gravedad  de  la  infracción,  la  que  no  podrá  ser  mayor  a  2.000  unidades
tributarias  mensuales  por  infracción.  Este  derecho  de  opción  deberá
ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.”.

47.  Añádense  en  el  artículo  118  los  siguientes
incisos segundo y tercero:

“En  las  solicitudes  respecto  de  las  cuales  el
Instituto hubiere emitido informe de búsqueda internacional y opinión escrita
actuando como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional  o
evacuado informe de examen preliminar internacional como Administración
Encargada  del  Examen  Preliminar  Internacional,  el  solicitante  podrá
acompañar,  conjuntamente  con  la  presentación  de  la  solicitud  en  fase
nacional,  un  escrito  en  el  que  conteste  las  observaciones  formuladas  en
estos informes y opinión escrita, los cuales deberán ser considerados para
los efectos de su examen.

En  el  evento  de  que  el  solicitante  conteste  los
informes y opinión escrita de la Administración Encargada de la Búsqueda
Internacional  o  Administración  Encargada  del  Examen  Preliminar
Internacional,  de acuerdo a lo señalado en el  inciso anterior,  sólo deberá
acreditar  el  pago  del  50  por  ciento  del  arancel  pericial,  conforme  a  lo
establecido en el artículo 8.”.

Artículo  2.-  Introdúcense  las  siguientes
modificaciones  en  la  ley  Nº  20.254,  que  crea  el  Instituto  Nacional  de
Propiedad Industrial:

1.  Reemplázase  le  letra  f)  del  artículo  3  por  la
siguiente:

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

2. Agrégase al artículo 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 tendrá la calidad de parte para todos los efectos legales.”.

Artículos transitorios

Artículo  primero.-  Los  titulares  de  registros  de
dibujos y diseños industriales otorgados antes de la entrada en vigencia de
esta ley y cuyo periodo de vigencia original, de diez años, no hayan expirado,
podrán requerir la extensión de su vigencia por hasta cinco años adicionales,
pagando los derechos correspondientes al tercer quinquenio, equivalentes a
dos unidades tributarias mensuales, conforme a alguna de las modalidades
de pago previstas en el numeral 2 del artículo 1 de esta ley.

Artículo  segundo.-  Tratándose  de  patentes  de
invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de
trazado  o  topografías  de  circuitos  integrados  otorgados,  que  aún  deban
pagar las tasas correspondientes al  próximo quinquenio o decenio, según
corresponda, podrán optar a la opción de pago señalada en el numeral 2 del
artículo 1 de esta ley.

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

Artículo cuarto.-  Las marcas de establecimientos
comerciales vigentes a la  fecha de entrada en vigor  de esta ley deberán
renovarse como marcas de servicios de compra y venta de productos en
clase 35, y las marcas de establecimientos industriales se renovarán como
marcas de servicios de fabricación de productos en clase 40. En estos casos
deberá indicarse expresamente los productos objeto de dichos servicios, los
que no podrán extenderse a productos no descritos en el registro de marca
de establecimiento comercial o industrial renovado.

La  renovación  de  registros  de  marcas  de
establecimientos comerciales limitados a una o más regiones se extenderán
a todo el territorio nacional. Si, como resultado de esta ampliación 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 podrá demandar ante el Instituto, conforme
al procedimiento de nulidad, la limitación territorial del otro registro, con el fin
de que la marca objeto de la limitación no pueda ser usada en el territorio
geográfico abarcado originalmente por la marca de establecimiento comercial
del demandante. La sentencia correspondiente será objeto de anotación en
el  registro  limitado y  se considerará un gravamen perpetuo de éste  para
todos los efectos.
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El  plazo  para  ejercer  la  acción  de  limitación
territorial que establece este artículo será de cinco años, contado desde la
renovación del registro de que se trate.

Artículo quinto.- El plazo señalado en el artículo 27
bis A de la ley 19.039, introducido por el numeral 20 del artículo 1 de esta
ley, para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca
se  contará,  respecto  de  los  registros  concedidos  con  anterioridad  a  la
entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida
con posterioridad a esa fecha.

Artículo  sexto.-  Los  solicitantes  de  dibujos  y
diseños industriales en cuyo expediente aún no se hubiere designado un
perito a la entrada en vigencia de la presente ley, podrán requerir al Instituto
que sus solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de obtención de
certificado de depósito al que se refiere el numeral 35 del artículo 1 de esta
ley.

Artículo  séptimo.-  El  Presidente  de  la  República
reglamentará  esta  ley  en  el  plazo  de  seis  meses  contado  desde  su
publicación,  mediante  decreto  supremo  expedido  por  el  Ministerio  de
Economía, Fomento y Turismo. 

Artículo octavo.- Esta ley empezará a regir el día
en que se publique en el  Diario  Oficial  el  reglamento a que se refiere la
disposición transitoria anterior.

Artículo  noveno.-  Dentro  del  plazo  de  un  año
contado  desde  la  fecha  de  publicación  de  esta  ley,  el  Presidente  de  la
República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá los
textos refundidos, coordinados y sistematizados de las leyes No 19.039 y N°
20.254.”.

- - -
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Acordado en sesiones celebradas los días 10 y 17
de marzo de 2020,  con asistencia de los Honorables Senadores señores
Ricardo  Lagos  Weber  (Presidente),  Juan  Antonio  Coloma  Correa,  José
García Ruminot, Carlos Montes Cisternas y Jorge Pizarro Soto.

Sala de la Comisión, a 17 de marzo de 2020.

Soledad Aravena Cifuentes
Secretaria de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL
PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, 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 CÓDIGO PROCESAL PENAL.

(BOLETÍN Nº 12.135-03)

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:
contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento
de  la  inversión  y  la  productividad,  mediante  el  fomento  de  la
innovación  y  el  emprendimiento,  recogiendo  de  la  experiencia  de
INAPI  acciones  que  persiguen  o  contribuyen  a  ese  objetivo,
reduciendo  tiempos  de  tramitación  de  los  procedimientos  para
constituir  los  derechos  de  propiedad  industrial  y  aumentando  la
certeza jurídica del sistema de propiedad industrial.

II. ACUERDOS:
Los números 1, 2, 3, 5, 6, 9, 26 (letra b), 32 y 35 (artículo 67 bis H) del
artículo 1; el número 1 del artículo 2 y los artículos primero y segundo
transitorios fueron aprobados por unanimidad (5x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
consta de dos artículos permanentes y nueve artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los números 29 y 36 del artículo
1 del proyecto tienen el carácter de orgánico constitucionales, pues
dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de
justicia,  artículo  66  inciso  segundo  y  artículo  77  de  la  Carta
Fundamental.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje del Presidente de la República, señor
Sebastián Piñera.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS:  el proyecto se
aprobó en general por 127 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones;
con excepción de los numerales 29 y 36 del artículo 1°, que fueron
aprobados por 136 votos a favor y uno en contra (el  artículo 3 fue
rechazado por 70 votos en contra, 61 a favor y 6 abstenciones).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 10 de abril de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA: 
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- Decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de
Propiedad Industrial.

- Ley Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

         Valparaíso, 17 de marzo de 2020.

Soledad Aravena Cifuentes
Secretaria de la Comisión
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