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Modificacion Ley de Propiedad Industrial

El 5 de julio se publicd en el Diario Oficialla Ley nimero 21.355 por la que se modifica la ley
numero 19.039, de Propiedad Industrial y la ley niUmero 20.254, que establece el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial.

Los cambios mds relevantes, siendo los mds numerosos los que afectan a la Ley 19.039, se
senalan a continuacion:

En relacién con las noftificaciones emitidas por el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial y por el Tribunal de Propiedad Industrial se establece los siguiente:

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 de Propiedad Industrial, se efectuardn por el estado
diario que el Instituto deberd confeccionar y publicar en la forma que determine el
reglamento. Se entenderd notificada cualquier resolucién que aparezca en el estado
diario, salvo aquellas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificacion
diferente.

En los casos de oposicidon ala solicitud de registro, la notificacion se practicard a través
del medio electréonico definido por el solicitante en el expediente. Cuando, ademds de
la oposicidn, se hubieren formulado observaciones de fondo a la solicitud de registro,
dicha resolucion serd notificada igualmente por medio electrénico, junto con la
nofificacion de oposicion. Si no resultara posible redlizar la notificaciéon por medio
electronico, la resolucién correspondiente se entenderd notificada por el estado diario,
conforme a lo que disponga elreglamento.

La notificaciénde la demanda de caducidad o de nulidad de un registro se efectuard
en los términos senalados enlos articulos 40 y siguientes del Coddigo de Procedimiento
Civil. Bl articulo 40 del citado cédigo se establece que “En toda gestion judicial, la
primera notificacion a las partes o personas a quienes hayan de afectar sus resultados
deberd hacérseles personalmente, entregdndoseles copiaintegra de la resoluciony de
la solicitud en que haya recaido, cuando sea escrita”. La demanda de caducidad o de
nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se
noftificard alapoderado orepresentante.

Las noftificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuardn por el
estado diario, que deberd confeccionarsu secretario.

Respecto al pago de los derechos necesarios para la concesion de patentes de
invencion, de modelos de utilidad, de dibujos y disenos industriales y de esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados:

A requerimiento del solicitante, el Instituto podrd otorgar fecha de presentaciéon a una
solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dard mds
trdmite ala solicitud hasta que este no se acredite, lo que deberd hacerse dentro de los
freinta dias siguientes de otorgada la fecha de presentacién, bajo apercibimiento de
tener por no presentadalasolicitud.

La renovacionde registros de marcas estard sujeta alpago de una tasa equivalente a
6 unidades fributarias mensuales por clase. La acreditaciéon de dicho pago deberd
realizarse junto con la solicitud de renovacion.

Espana - Argentina - Brasil - Chile - Colombia - Costa Rica - Ecuador - El Salvador - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panama - Portugal - Puerto Rico
Republica Dominicana



-

e Para completar el pago de los derechos correspondientes a la aceptacién de un
registro de propiedad industrial, este deberd acreditarse dentro de los sesenta dias
contados desde la fecha en que quede ejecutada la resolucidn que autoriza la
inscripcion en el registro respectivo, sinlo cual se tendrd por abandonadalla solicitud,

procediéndose a su archivo. La resolucion sefialada deberd notificarse por medio
electrénico en la forma y condiciones que establezca elreglamento.

lll. Sobre las marcas comerciales:

e Se modifica en parte la definicién de marca comercial, suprimiendo toda referencia a
“establecimientos industriales o comerciales”. Ademds, se infroduce como
representacién de signos los “olores o formas tridimensionales”. La misma queda como
sigue:

“Bajo la denominacién de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de
representacion grdfica capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos
podrdn consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nimeros, elementos
figurativos tales como imdgenes, graficos, simbolos, combinaciones de colores, olores o formas
tridimensionales, asicomo también, cualquier combinacidn de estos signos. Cuando los signos
no sean intrinsecamente distintivos, podrd concederse el registro si han adquirido distintividad
por medio del uso en el mercado nacional.

Podran tambiéninscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas
o adscritas a una marca registrada del producto o servicio para el cual se vayan a ufilizar. La
naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no serd en ningdn caso
obstdculo para el registro de la marca™.

e Sevuelve aredactarel articulo 19 bisE, estableciendo que "“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 seuddnimo o el nombre de su antecesoren la actividad comercial, excepto
cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusion 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, destinacion, peso, valor, calidad, caracteristicas u ofros
términos descriptivos de productos o servicios, no podranimpedir la utilizacion de dichos
términos o indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el
origen geogrdfico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia,
destinacion, peso, valor, calidad u ofra caracteristica descriptiva para un producto o
servicio, excepto cuandoinduzca a error o confusion al publico consumidor”.

e Lainvocacioén de la prioridad de un registro de marca solicitada previomente en el
extranjero, “podrd acreditarse de acuerdo con los medios y modalidades establecidas
en elreglamento”.

e Se infroduce el concepto de “marca colectiva”, que serd aquella bajo la que “se
comprende todo signo o combinacion de signos capaz de distinguiren el mercado los
productos o servicios de los miembros de una asociacion 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
personalidadjuridica. La marca colectiva no podrd cederse a terceras personas”.
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e Seintroduce el conceptode “marca de certificaciéon”, que es la que “comprende todo
signo o combinacion de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o
servicios de terceros, garantizando que estos cumplen con requisitos y caracteristicas
comunes. No podrdn ser titulares de marcas de certificacion quienes fabriquen o
comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos a los que fuere a
aplicarse la citada marca. El titular de una marca de certificacién deberd autorizar su
uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidasen el
reglamento de uso dela marca”.

e Tanto las solicitudes de registro de marcas colectivas como las de marcas de
certificacion deberdn acompanarse de unreglamento de uso que deberd cumplircon
una serie de requisitos y que serdn examinados por el Instituto de Propiedad Industrial.

e Se extiende el plazo para solicitar la renovacién de una marca una vez expirada.
Actualmente se puede pedir dentro de los 30 dias siguientes a la expiracidn, mientras
gue con la modificacién podrd hacerse hasta seis meses contados desde su expiracion.
Vencido el plazo senalado sin que se presente la solicitud de renovacion, el registro
caducard.

e Seinfroducen nuevas pautas referidas a la declaracion de caducidad total o parcial
de un registro de marca, procediéndose tal declaracion si concurre alguna de las
siguientes circunstancias:

a. Si transcurridos cinco anos desde la fecha de concesion del registro, la marca no
hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular
0 por un tercero con su consentimiento, para distinguiruno o mds de los productosy/o
servicios paralos cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de
forma ininterrumpida porel mismo periodo.

b. Sisu titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designacién usual de un
producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las
operaciones comercialesy en el uso generalizado del publico, la marca haya perdido
sufuerza o capacidad paradistinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo,
no se entenderd que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha
transformacion, si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se
frata de una marca registrada, referidas en el articulo 25 (“Marca Registrada” o las
iniciales “M.R."” ola letra “R"” dentro de un circulo).

La declaracidn de caducidad no podrd formularse de oficio y solo podrd requerirse por
quiendetente un interés legitimo.

Ademds, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderd a su titular, y la
caducidad producird sus efectos desde que se practique la cancelacién total o parcial del
registro correspondiente ordenada porsentencia firme

e Seinfroducen pena de reclusién menor en su grado minimo a medio al que falsifique
una marca ya registrada para los mismos productos o servicios; al que fabrique,
infroduzca en el pais, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten
falsificaciones de marcas ya registradas paralos mismos productos o servicios, con fines
de lucro y para su distribucién comercial; y al que tenga para comercializar o
comercialice directamente al pUblico, productos o servicios que ostenten falsificaciones
de marcas yaregistradaspara los mismos productos o servicios.

IV. Sobre las invenciones se intfroducen las siguientes novedades:

e Cualqguierpersona que tenga unainvencioén, pero que aun no pueda cumplircontodos
los elementos de una solicitud de patente para su presentacion, podrd presentar una
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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 asu titularun derecho de prioridad por el plazo de doce meses, contado desde
su presentacion. La solicitud provisional no podrd reivindicar la prioridad de una solicitud
anterior.

Antes de la expiracion del plazo de doce meses contado desde la fecha de
presentacion de la solicitud provisional, el titular deberd solicitar la patente definitiva.
Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la solicitud se entenderd por no
presentada.

e Respecto al derecho conferido por la patente, se establece que no se extiende a los
siguientes supuestos:

a. Alos actosrealizados privadamente y sin motivos comerciales.

b. Alos actosrealizados por motivos exclusivamente experimentalesrelativos al objeto de
lainvencion patentada.

c. Ala preparaciénde medicamentosbajo prescripcion médica para casosindividuales.

d. Alempleo abordo de navios de otros paises de medios que constituyan el objeto de la
patente enelcasco delnavio, enlas maquinas, aparejos, aparatosy 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 delnavio.

e. Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construccion o
funcionamiento de los aparatos de locomocidn aérea o terrestre de otros paises o de
los accesorios de dichos aparatos, cuando estos penetren temporal o accidentalmente
en territorio chileno.

e Ademds, se establece que: “en los casos en que quien haya obtenido la patente no
tuviera derecho, el legitimo titular tendrd’ derecho a solicitar la transferencia delregistro
y la correspondiente indemnizacién de perjuicios. Esta accién podrd ejercerse durante
foda la vigencia delregistro”.

V. Enrelacién con los dibujos y disenos industriales:

e Seincrementa el periodo de duracién delregistro de un dibujo o diseno industrial desde
los diez anos actuales hasta los quince anos, no renovables.

VI. Respectodelas invenciones en servicio:

e Se establece que todas las controversias relacionadas con las actividad inventiva o
creativa durante el cumplimiento de contratos de trabajo y prestacion de servicios,
cuya facultad de registro pertenece alempleador, se resolverdn breve y sumariamente
por la justicia ordinaria, segunlas reglas generales.

VII. En el titulo Vill de laley 19.039, que se ocupa de los secretos empresariales:

e La nueva normativa sustituye la expresion “secretos empresariales” por ‘“secretos
comerciales”.
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Dentro de la definicién de secreto comercial, se introducen una serie de requisitos,
copulativosentre si.

El nuevo texto dice lo siguiente: “Se entenderd porsecreto comercial toda informacion
no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial, siempre que dicha informacién cumpla los
siguientes requisitos copulativos:

Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuracidon y reunién
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fdcilmente accesible para
personas que se encuentran enlos circulos en los que normalmente se utiliza ese tipo de
informacion.

Tenga un valor comercial porser secreta.

Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para
mantenerla secreta.”

VIl Enlo que toca a las indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen:

Se introducen los siguientes nuevos supuestos de signos o expresiones que No podrdn
reconocerse como indicaciones geogrdficas o denominaciones de origen:

Que grdfica, fonética o conceptualmente se asemejen, de forma que puedan
confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de buena
fe, para productos o serviciosidénticos orelacionados.

Que grdfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear
confusion con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real vy
efectivamenteusado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, porun tercero
que tendria un mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicacion o
denominacién haya sido solicitada para productos idénticos o relacionados con los
productos o servicios paralos cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho tercero.

Que constituyan la reproduccion total o parcial, la imitacion, la traduccién o la
transcripcion de una marca comercial, denominacién de origen o indicacion
geogrdfica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del publico, sea
que esté o no registrada, y cualesquiera que seanlos productos para los cuales el signo
se solicite, cuando su uso, en relaciéon con los productos requeridos, sea susceptible de
causar confusidon oinducir a error o engano sobre la procedencia del producto, o exista
riesgo de asociarla indicacion geogrdfica o la denominacién de origen solicitada con
el titular de la marca comercial, denominacién de origen o indicacion geogrdafica
notoriamente conocida o constituya una explotacion desleal de la reputacién de estas,
incluida la dilucién de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que
dicho registro o su posterior uso lesione los intfereses del fitular de la marca,
denominacién de origen o indicacién geogrdfica notoriamente conocida.”.

Por Ultimo, se modifica en parte la Ley 20.254 por la que se crea el Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual. La reforma mds destacada hace referencia a que en los
recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los
procedimientos seguidos ante el Instituto, este tendrd la calidad de parte para todos
los efectos legales.

Espafa - Argentina - Brasil - Chile - Colombia - Costa Rica - Ecuador - El Salvador - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panama - Portugal - Puerto Rico

Republica Dominicana



