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BOLETÍN Nº 2416-03

NUEVAS INDICACIONES

03.05.04

NUEVAS INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTÍCULO ÚNICO

Del Honorable Senador señor Cariola:

1a.-
Indicación al Artículo 3.



Por eliminar inciso final.

2a.-
Indicación al Artículo 19.



Por agregar al inciso segundo la expresión “o solicitada” entre las palabras “marca registrada” y “del producto”, de tal modo que se lea:



“Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada o solicitada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.”.

3a.-
Indicación al Artículo 19 bis A.



Por sustituirlo por el siguiente: “Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada, a menos que el titular de la frase de propaganda haya solicitado al Departamento, dentro de 60 días contados desde la caducidad o nulidad, la anotación al margen del registro de dicha frase, del nuevo registro base al cual adscribe, el que deberá contener la misma marca registrada mencionada en la frase de propaganda y tener una cobertura al menos igual a la del registro base nulo o caducado. De la cancelación de oficio deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.”.

4a.-
Indicación al Artículo 23 bis A.



Por eliminar en la segunda línea a continuación de: “la solicitud….” y antes de, “….de una marca para productos….”, las palabras “o inscripción” y además, eliminar el párrafo “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.”. De manera que este Artículo se lea del siguiente modo:



“Artículo 23 bis A: Para los efectos del pago de derechos, la solicitud de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.”.

5a.-
Indicación al Artículo 23 bis B.



Por eliminar en la quinta línea, a continuación de: “correspondiente a una solicitud ….” y antes de “por cada región.”, las palabras “y a una inscripción”.

6a.-
Indicación al Artículo 23.



Por agregar Artículos 23 bis C y D del siguiente tenor:



“23 bis C: Si transcurridos cinco años a partir de 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.



Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.



En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.



23 bis D: No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:



a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.



b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.



De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional.”.

7a.-
Indicación al Artículo 28.



Letra a): Por sustituirla por lo siguiente: “Los que sin la autorización del titular usaran con fines comerciales, una marca semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada.



Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.”.



Letra b): Por eliminarla.



Letra c): Pasa a ser nueva letra b).

8a.-
Indicación. Por agregar nuevo Artículo 28 bis del siguiente tenor:



“Artículo 28 bis.- Serán condenados a presidio menor en su grado mínimo y pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales los que sin la autorización del titular usaran con fines comerciales, una marca igual a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos que comprende la marca registrada.



Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.”.



Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes, se le aumentará la pena en un grado y se le aplicará una multa que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

9a.-
Indicación al Artículo 31 bis.



Por sustituir la conjunción “y” por “o”, al final de la letra a) de este Artículo.

10a.-
Indicación al Artículo 33.



Por intercalar en el inciso segundo, segunda línea después de: “….dentro del estado de la técnica….”, y antes de “….el contenido de las solicitudes nacionales….”, las palabras: “a los efectos del análisis de novedad”.

11a.-
Indicación al Artículo 37.



Por eliminar las palabras “de negocios”, en la segunda línea de la letra c).



Por agregar el siguiente texto a la letra e):



“A no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquéllos o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el Artículo 32.”.

12a.-
Indicación al Artículo 42.



Por sustituir en su tercera línea las palabras “seis meses anteriores” por las expresiones “un año anterior”.

13a.-
Indicación al Artículo 45.



Por sustituir en el inciso primero, sexta línea, las expresiones “40 días” por “60 días”; y en su línea final, las expresiones “por no presentada” por “por abandonada”.

14a.-
Indicación al Artículo 49.



Por sustituir el inciso primero por el siguiente: “El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para usar, producir, ofrecer en venta, vender, importar o comercializar en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.”.


De S.E. el Vicepresidente de la República:

15a.-
Al Artículo 51 bis B.



Para eliminar, en el numeral 2, la expresión “en casos graves y urgentes,”.

16a.-
Al Artículo 51 bis C.



Para reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “el monto de la compensación” por la expresión “el monto de la remuneración”.


Del Honorable Senador señor Cariola:

17a.-
Indicación al Artículo 51 bis D.



Por sustituir el Inciso segundo por el siguiente: “No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias hagan improbable que la licencia otorgada permita cumplir los fines establecidos en el Artículo 51.”.

18a.-
Indicación al Artículo 52.



Por sustituir la letra a) por la siguiente: “a) Los que sin la debida autorización del titular de la patente fabricaran, utilizaran, ofrecieran en venta, vendieran, importaran, explotaran comercialmente o de cualquier otro modo el objeto patentado, o bien, el objeto obtenido directamente por un procedimiento patentado.



Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del Artículo 49.”.



Inciso final: Por eliminarlo.

19a.- Indicación al Artículo 59.



Por agregar a continuación de: “el número del registro.”, “sea en el modelo en si mismo o en sus envases.”.

20a.-
Indicación al Artículo 62 ter.



Inciso segundo: Por eliminarlo.

21a.-
Indicación al Artículo 66.



Por agregar en el inciso primero, a continuación de: “número del registro.”, “sea en el dibujo o diseño en sí mismo o en sus envases”.

22a.-
Indicación al Artículo 84.



Por agregar a continuación de: “encerrada dentro de un círculo”. , “sea en el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados en sí mismos o en sus envases”.

23a.-
Indicación al Artículo 86.



Por sustituirlo por el siguiente: “Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.  Se entiende que una información es secreta, cuando, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.”.


De S.E. el Vicepresidente de la República:

24a.-
Al Artículo 89.


Para introducir las siguientes modificaciones:



a) En el inciso primero, intercálase a continuación de la expresión “no divulgados,” la siguiente oración: “cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable,”.



b) Intercálase, como inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero, a ser tercero y cuarto, el siguiente:



“La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos no divulgados y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.”.


Del Honorable Senador señor Ominami:

25a.-

1.- Intercálase en el inciso primero del artículo 89, a continuación del término “competente”, la expresión “en Chile o en el extranjero”.



2.- Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 89, la expresión “el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero” por “la autoridad sanitaria correspondiente, en Chile o en el extranjero”.



3.- Agrégase en el inciso tercero del artículo 89, a continuación del punto final actual (.) la siguiente frase: “así como de los antecedentes respecto de los registros sanitarios obtenidos en el extranjero, si correspondiere.”.



4.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 90 la expresión “el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero” por “la autoridad sanitaria correspondiente, sea en Chile o en el extranjero”.


De S.E. el Vicepresidente de la República:

26a.-
Al Artículo 90.



Para agregar en el inciso primero, a continuación de la expresión “según corresponda”, el texto siguiente:



“o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.”.

27a.-
Al Artículo 91.



Para agregar las siguientes letras d. y e., nuevas:



“d. El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses desde el registro o autorización sanitaria, realizado en Chile.



e. El producto farmacéutico o químico-agrícola tiene un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de 12 meses de vigencia.”.


Del Honorable Senador señor Cariola:

28a.-
Indicación al Artículo 95 a).



Por sustituir “92” donde dice “91”.

29a.-
Indicación al Artículo 5º Transitorio.



Por sustituirlo por el siguiente: “Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 y antes de la entrada en vigencia de esta Ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a esa fecha confería la Ley Nº 19.039, en cuyo caso regirá este último.”.

º º º º

/S.O.E.

