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DIRECTRICES DE MARCAS

RESOLUCION FINAL
Y REGISTRO

La resolucién final o definitiva es la respuesta de la autoridad publica a la solicitud del
interesado. En ella, el Director Nacional de INAPI puede aceptar o rechazar, total o
parcialmente, la solicitud de registro.

La resolucién definitiva no es el acto terminal del procedimiento de registro, pues le
siguen otras actuaciones, tanto de parte del interesado como de INAPI, que conducen
efectivamente al registro de la marca. Sin embargo, para ello es necesario que en la
resolucidn final se acepte la solicitud. De alli la importancia capital de este acto.
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I Fuentes normativas

Art. 22 inc. 6 LPI

Trata acerca de la competencia y oportunidad en que se dicta la resolucion
final por el Director Nacional de INAPI.

Art. 24 inc. 4 RLPI

Basicamente reitera la norma anterior, pero agrega algunas precisiones segun
si se trata de procesos administrativos o contenciosos.

Il. La resolucion final o definitiva

§ 1. Corresponde al Director Nacional de INAPI decidir acerca de la aceptacién o
rechazo de una solicitud de registro, mediante una decisién escrita que se
denomina “resolucién final” (art. 22 inc. 6 LPI) o “definitiva” (art. 17 bis B inc. 2
LPI).

§ 2. La normativa faculta expresamente al Director Nacional para pronunciarse sobre
la aceptacion o rechazo de la solicitud para el registro de una marca (art. 22 inc.
6 LPly art. 24 RLPI).

Dentro del procedimiento de registro, la resolucion final es la primera o
segunda resolucion que emite el Director Nacional de INAPI, acerca de la
registrabilidad de la marca examinada, dependiendo de si existié o no
una observacion de fondo previa. En cualquier caso, constituye explicita
o implicitamente un segundo examen sobre la registrabilidad de la marca
cuyo registro se solicita.

A. Naturaleza juridica

§ 3. La resolucidn final constituye un acto de doble naturaleza, segun la perspectiva
desde la cual se analice:
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§ 4.

§5.

§6.

§7.
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Por un lado, es la respuesta de la Administracion a la peticiéon formulada
por el interesado para el registro de su marca. ; y

Por el otro, es naturalmente un acto administrativo dentro del
procedimiento registral de marca que si bien pone término al examen
de registrabilidad de la marca, no es el acto “terminal” dentro de este
procedimiento, puesto que para llegar a la constitucion del registro de
marca se deben cumplir ain pasos adicionales. En esta resolucién se
contiene la opinion definitiva del Director Nacional de INAPI sobre la
registrabilidad de una marca y especialmente sobre su capacidad
distintiva y la concurrencia de prohibiciones de registro.

B. Oportunidad para dictar la resolucidn final

La oportunidad para la dictacion y notificacién de la resolucidn final dependerd
de si existié o0 no una observacién de fondo previa:

Si la solicitud no fue objeto de observacion de fondo. El Director Nacional de
INAPI aceptara la solicitud de registro de marca.

Si se dict6 previamente una observacién de fondo. Vencido el plazo para que el
solicitante responda la observacidn, se haya o no evacuado el traslado, el
Director Nacional de INAPI debera dictar la resolucidn final:

Si el solicitante no respondié la observacién. Por regla general se
ratificard la objecion preliminar y por tanto se rechazard su registro, a
menos que el Director Nacional de INAPI reconsidere dicha observacién
y resuelva de otro modo.

Si el solicitante respondid la observacion: la solicitud podra ser aceptada
o rechazada, dependiendo si los argumentos del solicitante son o no
acogidos por el Director Nacional de INAPI.

C. Competencia del Director Nacional de INAPI

La atribucién del Director Nacional de INAPI para aceptar o rechazar una solicitud
de registro esta dada por la LPI.
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§9.

§ 10.

§11.
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= Rechazo total y rechazo parcial

El rechazo a una solicitud de registro puede ser total o parcial y dice relacién con
los productos y/o servicios solicitados:

= Total: Cuando se rechaza integramente la solicitud de registro de
marca, por incurrir en una o mas de las prohibiciones de registro
afectando la solicitud en su integridad, vale decir, a todo el campo
operativo (o “cobertura” de productos y servicios, como se denomina
en la LPly RLPI) que se pretende distinguir con el signo respectivo.

= Parcial: Cuando Unicamente una parte del campo operativo que se
pretende distinguir incurre en una prohibicién de registro.

= Competencia de fondo

El marco juridico que determina las razones por las cuales el Director Nacional de
INAPI puede aceptar o rechazar una solicitud de registro estd constituido
principalmente por las llamadas prohibiciones de registro de marcas.

= Competencia de forma

La competencia del Director Nacional de INAPI en esta etapa del procedimiento
también abarca los aspectos formales y procesales vinculados a la solicitud de
registro. En casos en que se detecten errores formales en esta etapa del
procedimiento se dicta una observacidn para ser respondida por el solicitante en
un plazo fatal. De no ser respondida en tiempo, la solicitud es devuelta a etapa
de examen formal.

= |imitacion a las atribuciones del Director Nacional de INAPI

Existe una importante limitacién a las atribuciones del Director Nacional de INAPI
en materia de rechazo de una solicitud de registro, basados en la concurrencia
de una prohibicién de registro. En efecto, dispone la normativa del ramo que la
solicitud no puede ser rechazada por una causal diferente de aquella/s
contenida/s en la observacion de fondo (art. 22 inc. 6 LPIl y art. 24 RLPI).
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D. Notificacion

§12.

§13.

§ 14.

La resolucidn final se notifica por el estado diario; no obstante la resolucién de
aceptacion se notifica también por carta certificada (art. 22 inc. 1° RLPI). En este
ultimo caso el plazo de computo de 60 dias para el pago de los derechos o tasas
finales comienza a correr al tercer dia de despachada la carta.

Dicha modalidad estd establecida en la LPI cuando la solicitud es
aceptada (art. 18 bis E LPI).

En este caso, de acuerdo a la regulacién especial contenida en el art. 22 RLPI, la
carta certificada puede consistir en una tarjeta o documento emitido por medios
automatizados, donde conste: a) El hecho de haberse dictado por el Instituto una
resolucién y su fecha. b) El nimero de solicitud. c) El nombre y direcciéon del
solicitante o de su representante. d) Copia de la resolucién. La imposibilidad de
acceder a la direccion electronica donde puede consulta el estado de su solicitud
o la ausencia de la informacién pertinente en ella, no afecta la validez de la
notificacién.

La carta es enviada a la direccidn que figura en la solicitud o caratula del
expediente al momento de su emision. En el evento de producirse un cambio de
domicilio, es responsabilidad del solicitante actualizarlo ante INAPI, haciendo
presente por escrito en el expediente su nuevo domicilio y pidiendo se modifique
la direccidon en la base de datos de INAPI. En estos casos la notificacion se
entiende efectuada tres dias después que la carta sea depositada en el correo.

lll. Recursos contra la resolucion final

§ 15.

La resolucidn final es susceptible de ser impugnada a través de los recursos que
franquea la LPI, cuyo plazo de interposicién es de 15 dias habiles:

= Recurso de apelacion (art. 17 bis Binc. 1° LPI)

= Recurso de correccion por error de hecho (art. 17 bis A LPI)
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Puesto que la resolucidn final es apelable, no proceden en su contra los recursos
administrativos contemplados en la ley N2 18.575, sobre Bases Generales de la
Administraciéon del Estado, ni en la ley N2 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los drganos de la
Administraciéon del Estado (art. 5 ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial).

Como todo recurso de apelacidn, es necesario que la resolucidon recurrida
provoque agravio al interesado, ya que de otro modo éste careceria de interés.

La resolucién definitiva serd agraviante para el interesado cuando se rechaza la
solicitud de marca, total o parcialmente. La interposicion, tramitacion y efectos
de este recurso son abordados latamente en el capitulo de Recursos de estas
directrices.

IV. Efectos de la resolucion final

§ 19.

Los efectos de la resolucién definitiva dictada en el proceso administrativo no
contencioso de una solicitud para el registro de una marca dependeran del
contenido de la misma, vale decir, si mediante dicha resolucidon se acepta o
rechaza la solicitud de registro de marca.

E. Efectos del rechazo a registro

§ 20.

La resolucién definitiva que rechaza totalmente una solicitud de registro produce
el efecto de poner término al procedimiento ante INAPI, sin que se traduzca en
un potencial nuevo registro marcario y comprende la pérdida de la tasa de
presentacion de solicitud, que queda a beneficio fiscal (art. 18 bis B LPI).
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F. Efectos de la aceptacion a registro

§ 21. La resolucién final que acepta una solicitud de registro de marca habilita al
solicitante para obtener el registro de marca, para lo cual debera pagar los

derechos finales o tasa de registro.

§ 22. Dentro de los 60 dias habiles contados desde la fecha en que quede ejecutoriada
la resolucién que acepta la solicitud, el interesado deberd pagar y acreditar el
pago de la tasa de registro. De no acreditar dentro de plazo la solicitud se tendra
por abandonada, procediéndose a su archivo (art.18 bis E LPI).

§ 23. En el portal de tramites en linea es posible pagar la tasa de derechos finales. En
estos casos el solicitante evita tener que traer materialmente a INAPI el
comprobante de la tasa pagada, pues Tesoreria General de la Republica envia
dicho comprobante a INAPI. En los demas casos el solicitante debera traer el

comprobante timbrado a las oficinas del Instituto.

Solicitud__Solicitante /Representante Tipo Vencimiento Valor
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§ 24. Al seleccionar la opcion pago en linea se accede a la pagina de Tesoreria General
de la Republica que permite pagar tanto mediante tarjetas de crédito (con
sistema Webpay) como a través de cuentas corrientes:

Tesoreria General RECAUDACION v INVERSION v DISTRIBUCION v INSTITUCIONES
de la Republica

oo e Servicio de Pagos en Linea (1)

Ingrese su clave

Olvido su clave a BancoEstado }4 BCi ‘ w ‘ w;;::& &

Registrese aqui

— 'l
ervicio al usuario EBANCOBICE B £ BANCO EDWARDS | cifi @ %E::ru ,a' gm
3 L 108002600 hes

Consulta - reclamos

Red de oficinas CORPBANCA ©
PAGA AQUI 37y (lunes a domingo de 9 a 24 hrs.)
ez e

Centro de Ayuda Usuario

Indicadores Economicos
Banco.
Falabella

pciones destacadas 6) f;'{(g;nacional m Q HSBC ‘x’

Revisar Saldos Disponibles
Contribuciones Rut c/clave

Sr

G. Tasa de registro

§ 25. La tasa de registro o derechos finales corresponden al equivalente en moneda
nacional a 2 Unidades Tributarias Mensuales — UTM — por cada clase (art. 18 bis
B LPI) consultar Anexo de tasas.

§ 26. Dispone el art. 23 bis A LPI que “Para los efectos del pago de derechos, la
solicitud o inscripcién de una marca para productos y servicios se tendra como
una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el niumero de
productos o servicios especificos incluidos en cada una”. Lo anterior es
igualmente aplicable “a las diversas clases de productos comprendidos en la
cobertura de los establecimientos industriales y comerciales”.

§ 27. Para el caso de los establecimientos comerciales, el monto de la tasa se
determina sumando el nimero de clases mds el nimero de regiones para las
cuales se solicita la proteccion.
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Para el caso de la frase de propaganda el monto del derecho final respectivo es
siempre de 2 UTM, cualquiera sea el nimero de clases involucradas en el registro
base o house mark.

H. Pago y acreditacion

§ 29.

§ 30.

§ 31.

= Pago

Para efectos del pago de la tasa de registro, desde su plataforma en linea INAPI
emite la correspondiente orden de pago, éstas pueden ser pagadas en linea o
pueden ser impresas para ser pagada en alguna de las instituciones
recaudadoras admitidas por la Tesoreria General de la Republica. Es deber del
solicitante efectuar y acreditar el pago correspondiente (art. 90 RLPI).

Como se dijo, esta gestion puede realizarse mediante una transaccién
electronica en el portal de pago o concurriendo a alguna de las instituciones
recaudadoras autorizadas previa impresion de la orden de pago:

= Electrdnica: Si el pago se realiza en linea, no serd necesario que el
solicitante concurra a las oficinas de INAPI a acreditarlo, pues quedara
automaticamente acreditado una vez que INAPI reciba la confirmacion
del mismo desde la Tesoreria General de la Republica.

= Fisica o presencial: El solicitante deberd requerir en INAPI la orden de
pago respectiva, o bien descargarla desde el sitio web de INAPI,
documento que contiene los datos especificos de la solicitud o
solicitudes que se pagan y se presenta en cualquier banco comercial,
junto con el monto correspondiente.

El pago debe ser oportuno y completo o suficiente:

= Es oportuno cuando se efectia dentro del plazo de 60 contados desde
que quede ejecutoriada la resoluciéon de aceptacién de la solicitud (art.
18 bis E LPI).; y

= Es completo cuando su monto corresponde el valor en peso de la UTM
del mes en que se efectla o recauda. Debido a que las drdenes de pago
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§ 33.
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§ 35.

§ 36.
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de las tasas de registro o derechos finales se emiten desde el portal de
INAPI, la hipdtesis de un pago incompleto es de muy baja ocurrencia.

= Acreditacion: tramite esencial

El pago de la tasa de registro debe ser acreditado ante INAPI, lo cual significa que
el solo pago no es suficiente para entender cumplida la obligaciéon (art. 18 bis E
LPI). Se trata de una disposicién imperativa, cuya omisiéon acarrea importantes
efectos que se analizan mds adelante en esta misma seccion.

Como se adelanto, la acreditacidon debe realizarse dentro del plazo de 60 dias
contados desde la fecha en quede ejecutoriada la resolucién de aceptacion de la
solicitud (art. 18 bis E LPI).

El pago podra acreditarse en cualquier momento pero siempre dentro del plazo
legal, sin que sea necesario que se acredite el mismo mes en que se efectud, esto
quiere decir que el pago que pudo haberse efectuado en un mes distinto del que
se acredita, pero dentro del plazo legal, serd aceptado sin requerir
complemento.

Si se realiza el pago en forma presencial, el solicitante deberd presentar en las
oficinas de INAPI la copia del comprobante de pago timbrado por el banco o la
institucion recaudadora dentro del plazo legal.

Por el contrario, si utiliza el portal de pagos en linea no requiere acreditar, pues
Tesoreria General de la Republica envia en tiempo real todo pago de estos
derechos y con ello INAPI tiene noticia del hecho de haberse cumplido esa
obligacion.

Este plazo de 60 dias es para pagar y acreditar. Por estar
contemplado en la propia LP es de caracter fatal y tanto

improrrogable.
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Omision del pago y/acreditacion de la tasa de registro

Existira omisiéon de acreditacion del pago de los derechos finales de registro
cuando dicha obligacién no sea cumplida por el solicitante, lo cual puede
acontecer en cualesquiera de los siguientes supuestos:

1) cuando el interesado no paga la tasa de registro;

2) cuando, no obstante haberla pagado, el pago es incompleto y/o no lo acredita
ante INAPI; 6

3) cuando el interesado acredita el pago referido fuera del plazo indicado.

Producto de la omisidon del pago y/o acreditacion de la tasa de registro, la
solicitud se tiene por abandonada, procediéndose a su archivo (art.18 bis E LPI).

Numero de registro

Una vez acreditado el pago de la referida tasa de registro, INAPI verifica la
suficiencia y oportunidad del mismo y constatada su integridad y oportunidad,
dicta una resolucién de “concesién” del derecho en la que confiere un nimero
de registro e informa la fecha de vigencia del mismo.

V. Nacimiento del derecho de propiedad sobre la marca

K. Efectos del registro de la marca

§ 39. Como consecuencia de la resolucién de “concesién” y la asignacién del nimero

de registro, nace a favor del interesado su derecho de dominio sobre la marca
comercial. Desde entonces, el titular puede ejercer su derecho exclusividad (a
este respecto, puede consultarse la seccion “Marca y derecho de marca” del
capitulo “Marca comercial. Requisitos y tipos” en estas directrices).
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Desde la fecha de registro, se producen consecuencias juridicas:

= Seinforma al plazo de vigencia del derecho de marca (art. 24 LPI), el que
se computa desde la fecha de acreditacidn del pago ante INAPI.

= Se dainicio al cdmputo del plazo de prescripcién de la accién de nulidad
(art. 27 inc. 2 LPI)

= QOpera la delimitacién entre la solicitud de registro de marca y el
derecho de propiedad marcario. Desde entonces resulta improcedente
la cesidon de solicitud de registro, la cual sélo es procedente mientras la
solicitud esté en tramitacion, por lo que a partir de la resolucién de
registro o de concesién de registro, el interesado sélo podra transferir o
transmitir su derecho de dominio, a cualquier titulo (compraventa,
donacién, permuta, etc.).

L. Titulo y certificado

§ 41.

§42.

§ 43.

§ 44.

Desde que se encuentra firme la resolucién que constituye el derecho de
propiedad industrial, el interesado puede solicitar un titulo o certificado de
registro. Se denomina titulo al documento oficial que emitido por INAPI que
acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial (art. 2 RLPI).

= E| titulo es firmado por el Director Nacional de INAPI y por el
Conservador de Marcas (art. 19 RLPI).

En lugar de titulo, el interesado puede solicitar un certificado de registro. La
diferencia entre titulo y certificado es, que este ultimo sefiala expresamente el
estado del registro y el titular a la fecha de su concesién (vigente, caduco,
anulado).

Los titulos y certificados pueden ser solicitados y pagados en linea en el sitio web
de INAPI www.inapi.cl, o bien en forma presencial concurriendo a las oficinas de
INAPI.

Todos los titulos y certificados de marcas emitidos por INAPI desde el 5 de
diciembre de 2011, son electrdnicos y cuentan con firma electrdnica avanzada,
en conformidad con la ley 19.799 y su Reglamento.
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El titulo o certificado es emitido en un plazo de 10 dias hdabiles contados desde
que se valide el pago. Una vez emitido el documento solicitado, el requirente
recibird un e-mail informando los Cédigos de Verificacién Electrénica (CVE) con
los cuales podra descargar los documentos solicitados y/o validar las copias
impresas de éstos.

Los certificados y/o titulos emitidos por INAPI tienen una vigencia de 60 dias
contados desde su emision. Vencido este plazo, en caso de requerirlo, el
interesado debera solicitar un nuevo titulo o certificado.

Ejemplo de titulo Ejemplo de certificado

REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES CERTIFICADO DE REGISTRO

it vritam Rager: yoassar .
L]
Empresas Carozzi S.A.

CRISTAL

CRISTAL

SERRN
i

=

(i

Ermacurees e s e et

S s Pl

UANMILIAND SANTA CRUZS
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