Acuerdo del Pleno del Tribunal de Propiedad Industrial

En Santiago, a veintiuno del mes de junio del afio dos mil once, siendo las 9: 00
horas, se lleva a efecto la sesion plenaria del Tribunal de Propiedad Industrial
bajo la presidencia del Ministro Sr. Marco Antonio Arellano Quiroz, con la
asistencia de los Ministros: Sra. Elizabeth Matas Sotomayor, Sr. Victor Hugo
Rojas Aguirre, Sra. Carmen Gloria Olave Lavin, Sr. Eleazar Bravo Manriquez, y
Sr. Oscar Torres Zagal. Con la participacion de la Secretario - Abogado dofia
Marta Araya Fernandez, tratandose la siguiente materia:

Que, la necesidad de conocimiento experto en las causas de patentes de que
conoce este Tribunal, requiere de la contribucion de un perito para ilustrar al
Tribunal sobre el asunto controvertido y las cuestiones propias de la
especialidad del perito de que se trate.

Que, en el inciso cuarto del articulo 17 bis D de la Ley 19.039, se establece
que: “En casos complejos, el Tribunal podra ordenar informe pericial
determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que
en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca
el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las
partes, el Tribunal debera ordenar el informe de uno o mas peritos, caso en el
cual éstos participaran en sus deliberaciones, con derecho a voz”.

Que, en consecuencia, se aprueba por unanimidad el siguiente Auto Acordado
relativo al procedimiento de nhombramiento de perito, a fin de hacer efectivo lo
dispuesto en el inciso cuarto del articulo 17 bis D de la Ley 19.039.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO.- Procedenciay oportunidad del informe pericial:

1.1.- Se oira el informe de perito, en todos los asuntos complejos de que
conozca el Tribunal, cuando asi lo determine o se lo requiera una de las partes
en litigio, salvo los relativos a marcas comerciales.

1.2.- El informe de perito podra decretarse en cualquier estado del juicio de
oficio o a peticibn de parte, incluso como medida para mejor resolver. Las
partes podran solicitarlo hasta la vista de la causa.

1.3.- En la resolucién que ordene el informe, sea que éste haya sido dispuesto
de oficio o a peticién de parte, sera el Tribunal quien determinara las materias
sobre las que deberé recaer.

1.4.- En aquellos casos en que la naturaleza del asunto lo amerite, por
requerirse conocimientos técnicos especializados de diferentes areas, podra
nombrarse mas de un perito, quienes deberan actuar conjuntamente y tendran
derecho a una remuneracion independiente.




1.5.- Decretado el informe no se suspendera por ello el procedimiento, sin
perjuicio de que el Tribunal pueda disponer la espera del informe pericial para
resolver.

SEGUNDO. Nombramiento de perito:

2.1.- Para proceder al nombramiento del perito, el Tribunal citara a una
audiencia, que tendra lugar con las partes que asistan, el dia y hora prefijados
para ello. Existiendo acuerdo de las partes en el nombre del perito, se
designara a aquel. A falta de acuerdo, el perito sera designado por el Tribunal,
entendiendo que hay desacuerdo en caso de inasistencia de cualquiera de las
partes. La audiencia se llevara a efecto ante un Ministro y el Secretario
Abogado del Tribunal. En la resolucion que designa perito, el Tribunal sefalara:
el nombre del perito, la calidad y aptitudes o titulos que posee, los puntos
materia del informe, el monto de los honorarios a que tendréa derecho y el plazo
para evacuar el informe.

2.-2.- Si el nombramiento lo hace el Tribunal, no podra recaer en la primera
persona que haya sido propuesta por cada parte, ni en un perito que haya
informado el asunto previamente.

2.3.- En las solicitudes sin oposicion, sea que el Tribunal asi lo ordene o se
resuelva a peticion del apelante, la designacion del perito la efectuara el
Tribunal, sin necesidad de audiencia.

2.4.- El nombramiento se hara de entre los peritos de la especialidad requerida,
pudiendo tratarse de personas que figuren en la nébmina de peritos del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, que sean peritos judiciales, o personas que
posean o acrediten tener conocimientos sobre peritajes en propiedad industrial.
Todos ellos deberan estar en posesion de titulo profesional acorde al encargo
que se les efectuara. La designacion se pondrd en conocimiento de las partes
para que dentro de quinto dia hagan valer posibles inhabilidades que afecten al
perito nombrado o manifiesten la necesidad de modificar o ampliar los puntos
materia del informe. Sobre estos asuntos el Tribunal resolvera de plano, sin
ulterior recurso. Vencido este plazo sin que se formule objecion, se entendera
aceptado el nombramiento y establecidos los puntos materia del informe.

2.5.- Se aplican al perito las inhabilidades establecidas en el articulo 413 del
Caodigo de Procedimiento Civil.

2.6.- El perito debera aceptar el cargo, jurando desempefiarlo fielmente, en el
acto de la notificacion ante el Ministro de fe respectivo o ante el Secretario
Abogado del Tribunal, debiendo dejarse testimonio en autos de su juramento y
aceptacion.

TERCERO. Gastos y Honorario del peritaje:




3.1.- Los gastos y honorarios que se originen seran de cargo de la parte que lo
haya solicitado; salvo que el Tribunal estime necesaria la medida para el
esclarecimiento de la cuestion, en cuyo caso la misma resolucion que ordena el
peritaje determinara quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo
gue en definitiva se pueda resolver en materia de costas.

3.2.- El arancel de dicho examen fijjado conforme a lo dispuesto en el N°1 del
parrafo segundo, precedente, no podra ser superior al establecido para los
informes periciales de patentes de invencion que ordena el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial.

3.3.- Si la parte obligada a pagar el costo del peritaje deja transcurrir diez dias,
contados desde la fecha de la notificacion de la resolucion que nombra al
perito, sin efectuar la consignacién, quedara sin efecto la diligencia pericial sin
mas tramite.

3.4.- Todas las notificaciones que se practiquen se efectuaran por el estado
diario, incluso la que ordena la comparecencia de las partes a la audiencia de
nombramiento de perito.

CUARTO. El peritaje:

4.1.- El Tribunal indicara el término dentro del cual debe el perito evacuar su
encargo. En caso de no evacuarse el informe dentro del plazo sefialado, el
Tribunal podra de plano prescindir del informe, no teniendo derecho ese perito
a honorario alguno o designar a un nuevo perito, quien tendra derecho a recibir
el honorario previamente fijado.

4.2.- El informe pericial tendr& el siguiente contenido minimo:

a) Nombre, apellido, profesion, nacionalidad, domicilio y Cédula Nacional
de Identidad del perito;

b) Descripcion de la situacion o estado de los hechos, sobre los que se
hizo el peritaje;

c) Exposicion detallada de lo que se ha comprobado en relacién al
encargo;

d) Motivacion o fundamentacion del examen técnico;

e) Indicacion de los criterios cientificos o técnicos y las reglas de los que se
sirvieron para hacer el examen,;

f) Conclusiones, las mismas que deberdn ser claras, detalladas y
fundamentadas en la evaluacion de los hallazgos obtenidos, teniendo la
precaucion de no presentar ambigiedades que den lugar a diversas
interpretaciones;

g) Lugar, fechay firma.

4.3.- El perito, podra pedir por intermedio del Tribunal a cualquiera de las
partes, antecedentes adicionales cuando estime que los acompafiados son
insuficientes para fundamentar su informe. El Tribunal requerira a la parte y
fijard un plazo prudencial para cumplir lo solicitado, terminado el cual se pondra
en conocimiento del perito el resultado de la gestién.




4.4.- Evacuado el informe pericial, se tendra por presentado y se proveera su
oportuno traslado a las partes, a fin que resuman y valoren por escrito el
resultado de la prueba practicada, lo que debera realizarse en un plazo de
cinco dias habiles, a contar desde la notificacion de dicha resolucion.

QUINTO. Consignacion y el pago del peritaje:

5.1.- El pago del o los honorarios periciales, se efectuara mediante depdsito o
transferencia electronica en la cuenta corriente que se indique en la respectiva
resolucion, debiendo informar del hecho a través de la presentacién de un
escrito en el expediente respectivo o por via electronica a la Secretario
Abogado del Tribunal, quien se encargard de efectuar las diligencias
administrativas que se requieran para el reconocimiento contable del depdsito,
su debido reguardo y el posterior pago de los honorarios al o los peritos
respectivos, una vez concluido su encargo.

SEXTO: Vista de |la Causa:

6.1.- Sera obligacién del perito comparecer a una audiencia que fije al efecto el
Tribunal, en la que expondrd las conclusiones a las que ha llegado y
respondera las preguntas que se le formulen y, ademas, podra participar en
las deliberaciones del Tribunal con derecho a voz.

SEPTIMO: Vigencia.

Este Auto Acordado comenzard a regir a contar el dia primero del mes
siguiente al de su publicacion en el Diario Oficial y se aplicara respecto de las
causas que se encuentren en tramitacion ante este Tribunal.

Comuniquese a la Excelentisima Corte Suprema, al Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo y a la Subsecretaria de Economia y Empresas de Menor
Tamafio y al Colegio de Abogados de Chile A.G. Publiquese en el Diario
Oficial.

Para constancia, se levanta la presente acta. Marco Arellano Quiroz, Maria
Elizabeth Matas Sotomayor, Victor Hugo Rojas Aguirre, Carmen Gloria Olave
Lavin, Eleazar Bravo Manriquez, Oscar Torres Zagal.




