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BOLETÍN Nº 4180-03
INDICACIONES

30.10.06
INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.039, SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

De la Honorable Senadora señora Matthei:

ARTÍCULO ÚNICO
Nº 1.-

Artículo 5º
1.-
Para reemplazar, en el inciso propuesto, la frase “en los cuales el Departamento de Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera instancia”, por la siguiente: “así como para la interposición de cualquier recurso contra las resoluciones del Departamento de Propiedad Industrial,”.
º º º º


Para intercalar, a continuación del Nº 1.- los siguientes, nuevos:

2.-
“...- Reemplázase la frase “por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días” del segundo inciso del artículo 7, por la siguiente: “por otros 60 días, cuantas veces sea estrictamente necesario para aclarar las cuestiones que se susciten como consecuencia del informe del perito””.

3.-
“...- Reemplázase el número “45” del artículo 9, por guarismo “60””.
º º º º

Nº 3.-
Artículo 13
4.-
Para intercalar, en su segundo inciso, entre los términos “de” y “oposición”, el artículo definido “la”.
5.-
Para intercalar, a continuación de su inciso tercero, el siguiente inciso cuarto nuevo:


“La notificación de las demandas y oposiciones, a una persona natural o jurídica no domiciliada en Chile, se dirigirán a su último apoderado o representante registrado según el artículo 2º de esta ley, en el último domicilio consignado por éste, sin que sea necesario ningún trámite adicional. Si se hubiere reemplazado por cualquier motivo al apoderado o representante, o éste hubiere mudado su domicilio, ello será inoponible a terceros y al Departamento, a menos que se hubiere registrado tal modificación en el referido expediente. Serán inoponibles a terceros y al Departamento, cualquier tipo de limitaciones que el titular del derecho establezca a su apoderado o representante, respecto a su facultad para ser emplazado.”.
Nº 4.-
Artículo 17 bis B.-
6.-
Para intercalar, en el inciso propuesto, entre las palabras “necesario” y “comparecer”, la frase “cumplir con la exigencia establecida en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil para”.
Nº 6.-
Artículo 18 bis J.-

7.-
Para sustituir su inciso segundo por el siguiente:


“Con todo, las partes podrán proponer, a su propia costa, el nombramiento de peritos adjuntos, quienes llevarán a cabo su investigación respecto de los mismos puntos, y dentro del mismo plazo, fijados para el perito nombrado por el Departamento de Propiedad Industrial.”.
Artículo 18 bis O.-
8.-
Para reemplazar las palabras “se aplicará a” por ““se aplicará”, en lo que corresponda según su naturaleza,””.
Nº 7.-
9.-
Para intercalar, a continuación de la expresión “sonidos,”, las palabras “olores, colores, envases tridimensionales,”.
Nº 9.-
10.-
Para reemplazar “la letra j)” de su encabezamiento, por “las letras i) y j)”, y para intercalar, antes de la letra j) propuesta, la siguiente, nueva:

“i) La forma no distintiva o el color necesario o habitual de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.”.

º º º º

11.-
Para intercalar, a continuación del Nº 11.-, el siguiente, nuevo:


“...- Reemplázase en el artículo 45 la frase “se tendrá por no presentada”, por la siguiente: “se tendrá por abandonada””.
º º º º

Nº 12.-
12.-
Para reemplazar, en su encabezamiento, la frase “”la palabra “comercial”,  a continuación de la palabra “explotación””, por “”la frase “, exceptuando su uso meramente experimental o con fines docentes”, a continuación de las palabras “del mismo””.
º º º º

13.-
Para intercalar, a continuación del Nº 12.-, el siguiente, nuevo:


“...- Intercálase, en la letra a) del artículo 52, entre las palabras “fabriquen,” y “utilicen”, la palabra “imiten,”.”.
º º º º

Nº 13.-
Artículo 53 bis 3.-

letra a)

14.-
Para agregarle las siguientes frases finales: “, en todo lo que no exceda  el término de seis meses, contados desde que las partes fueron citadas a oír sentencia, o desde que el recurso o la acción se encuentren en situación de ser resueltos”.
letra b)
15.-
Para agregarle, después de la expresión “patente,”, la frase “en todo lo que no exceda de 90 días,”.
Artículo 53 bis 5.-
16.-
Para suprimirlo.

º º º º

17.-
Para intercalar, a continuación del Nº 13.- el siguiente, nuevo:


“...- Agrégase, al artículo 89, el siguiente inciso nuevo:


“No se considerará divulgada la información que se dé a conocer en el extranjero con motivo de una autorización oficial, o a requerimiento de los organismos competentes de dicho país.”.”.
º º º º

Nº 15.-
Artículo 95

18.-
Para agregarle la siguiente letra nueva:


“...) Que sean iguales o puedan confundirse con marcas comerciales solicitadas o ya registradas con anterioridad para los mismos o similares productos, ya sean de una clase igual o relacionada.”.
Nº 16.-
19.-
Para suprimirlo.

º º º º

20.-
Para intercalar el siguiente número nuevo, a continuación del Nº 16.-:


“...- Agrégase el siguiente artículo 111 bis nuevo:


“Artículo 111 bis.- Asimismo, cualquier titular de una patente de invención, o de registros sanitarios concedidos por el Instituto de Salud Pública, que pretenda demandar civilmente a terceros en base a lo prescrito en las letras a), b), c) y d) del artículo 106, deberá, conjuntamente con la presentación de la demanda o al momento de solicitar medidas cautelares ante cualquier tribunal en materia civil, adjuntar una declaración jurada, en la que consten los siguientes hechos:
a) Que las acciones civiles y medidas cautelares pedidas han sido interpuestas de buena fe;
b) Que las posibilidades de éxito respecto a dichas acciones civiles y medidas cautelares sean a lo menos buenas; y

c) Que las acciones interpuestas serán conducidas sin demoras procesales injustificadas.


Se presumirá que el demandante posee buenas posibilidades de éxito, según lo establecido en el inciso segundo letra b) de esta norma, cuando expresamente:
a) Tuviera fundamentos plausibles para demandar civilmente o solicitar medidas cautelares. Para determinar la plausibilidad de dichos fundamentos, se tomará en consideración toda la información que el demandante posee, o que debiera saber, respecto al hecho de que el mismo será realmente compensado civilmente por una sentencia dictada por un Tribunal civil, como consecuencia de la infracción por parte de un tercero de los privilegios industriales que emanan de su patente de invención o registro sanitario;

b) Tuviera fundamentos plausibles para demandar o solicitar medidas cautelares, tomando en consideración toda la información que el demandante posee, o que debiera saber, respecto al hecho de que la o las acciones civiles interpuestas o medidas cautelares solicitadas, son completamente válidas y justificables; y
c) Que los procesos iniciados bajo el inciso primero de esta norma, no sean perseguidos infundadamente.

Una vez dictada sentencia ejecutoriada en el proceso civil por la cual se rechaza la acción interpuesta o bien cuando se dejen sin efecto las medidas cautelares solicitadas, la parte civilmente afectada o lesionada por la presentación de la demanda o por alguna de las medidas cautelares descritas en párrafo inicial de esta norma, podrá solicitar al Tribunal Civil pertinente, que se condene al pago de una multa pecuniaria, bajo este mismo procedimiento sumario, a la persona que ha presentado la declaración jurada:
a) Basado en que su declaración se basó en hechos que no son verídicos y

b) Que su conducta durante el proceso ha contradicho lo expresado en la citada declaración.


La multa aludida en el inciso anterior será de un máximo de mil unidades tributarias mensuales. Para determinar la cuantía de esta pena, el juez competente, deberá tomar en cuenta:

a) La utilidades que el demandante percibió por explotar la patente durante la duración del proceso civil, iniciado como consecuencia de la interposición de acción civil o de las medidas cautelares que regula y el artículo 112; y

b) Cualquier daño o pérdida sufrida por cualquier persona como consecuencia de la explotación o no explotación de los productos o procedimientos supuestamente protegidos por la patente durante la duración del proceso civil, iniciado como consecuencia de la interposición de acción civil o de las medidas cautelares que regula este Título.


El juez al determinar la cuantía de la pena, apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.”.”.
º º º º

21.-
Para agregar el siguiente número nuevo:


“...- Intercálase, en el primer inciso del artículo 112, la frase “, civiles o penales,”, entre las palabras “asuntos” y “que”.”.

º º º º

/soe.


