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DIRECTRICES DE MARCAS

ANOTACION MARGINAL
AL REGISTRO DE MARCA

En esta seccidn se abordan de manera conjunta dos materias interrelacionadas. Por
una parte, los actos juridicos sobre marcas registradas, sus formalidades, efectos y
limitaciones; y por otro, como dichos actos deben ser anotados en extracto al margen
del registro marcario respectivo, para producir efectos respecto de terceros. También
se analiza en esta seccién la anotacién de tales actos juridicos y su procedimiento ante
INAPI.
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I. Actos juridicos sobre marcas registradas

A. Marco normativo general

Art. 14 inc. 1° (LPI): Establece la transmisibilidad de los DPIl y que pueden ser
objeto de toda clase actos. En cuanto a las formalidades exige instrumento
privado.

Art. 18 bis D (LPI): Sefiala la posibilidad de inscribir en el registro de la marca
todo acto referido a ésta. El efecto de anotar en el registro es que desde su
inscripcidn el acto o contrato es oponible a tercero. La anotacién de estos
actos esta sujeta al pago de una tasa.

Art. 64 (RLPI): Reitera el momento y condiciones necesarias para que cesiones,
licencias y gravamenes de marcas tengan efectos ante terceros: inscripcién de
la anotacién (que requiere sea solicitada, aceptada y pagada la tasa de
anotacion.

§ 1. Las marcas registradas son activos intangibles y pueden ser objeto de toda
clase de actos y contratos. Dichos actos y contratos se perfeccionan y
producen todos sus efectos entre las partes sin necesidad inscripcién, sin
embargo, para que sean oponibles a terceros es necesario que se inscriban
al margen del registro al que afectan. Estas anotaciones marginales deben
solicitarse ante INAPI y motivan un procedimiento que mas adelante se
analiza. De este modo, la anotacion marginal no es un requisito de validez
del acto, sino que una formalidad exigida por via de publicidad.

B. Formalidades de los actos juridicos sobre marcas

§ 2.La marca comercial es un bien inmaterial y puede ser objeto de toda clase
de actos juridicos, entre vivos y por causa de muerte.

§ 3.Es asi como una marca registrada puede ser objeto de contratos onerosos
traslaticios de dominio (compraventa, aporte en sociedad, permuta),
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contratos gratuitos (donacién), de mera “tenencia” (licencia), contratos
accesorios (prenda), actos juridicos extintivos de obligaciones (dacién en
pago), o bien ser objeto de transmisidon del dominio (sucesion testada o
intestada).

§ 4. Conforme lo dispuesto en el art. 14 inc. 1 LPI todo acto juridico, de
cualquier naturaleza que sea, que tenga por objeto una marca comercial
registrada, deberd constar por escrito. Lo anterior significa una formalidad
minima, cual es, instrumento privado.

Los actos juridicos pueden realizarse verbalmente o por
escrito. Un instrumento privado solo requiere la firma de
la/s persona/s que expresan su voluntad o consentimiento,
sin necesidad de que concurra un ministro de fe, sea para
otogarlo o para autorizar dicha/s fimra/s

§ 5. No existen otras formalidades adicionales que afecten la validez de los
actos juridicos relativos a marcas comerciales, los cuales se entienden
perfeccionados con el sélo cumplimiento de los requisitos propios para su
existencia y validez, y desde entonces producen plenos efectos juridicos
entre las partes.

Il. Procedimiento de anotacion marginal
C. Naturaleza juridica

§ 6. Conforme a la normativa del ramo, las anotaciones marginales no son
requisitos o formalidades de validez de los actos juridicos que tienen por
objeto una marca comercial.

§ 7.La conclusidn precedente se desprende del art. 18 bis D LPI, conforme al
cual “los actos sefialados no serdn oponibles a terceros mientras no se
proceda a su inscripcion en el [Instituto]”, se trata entonces de una
formalidad por via de publicidad, cuya omisiédn acarreara la inoponibilidad
respecto de terceros, mientras no se proceda a la anotacién marginal
correspondiente. Conforme a las reglas generales, el tercero que alega la
inoponibilidad no ataca el acto en si mismo, sino que sostiene su ineficacia
respecto de él mismo, como si el acto no existiese.
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D. Actos juridicos que requieren anotacion

§ 8. Cualquier acto juridico que tenga por objeto una marca comercial debera
ser anotado al margen del registro respectivo para producir eficacia
respecto de terceros.

§ 9. Los formularios de anotaciones en linea de INAPI destacan aquellos actos
de mayor ocurrencia de inscripcidn. Estos son:

= Transferencia total de marca;

® Transferencia parcial de marca;

= Licencia de marca;

=  Cambio de nombre del titular de una marca;

=  Embargo;

*  Prohibicion; y

®= Prenda

= Alzamiento (de embargo, prohibicién, prenda y de licencia).

Anotacién B

QUsLERELEIAIGE # Seleccione un tipo

Anotacion de Cambio de nombre
Anotacion de Transferencia total
Solicitante (a fay Anotacit.frn de Embargo {alzamien}o]
Anotacion de Embargo {inscripcién)
Pais:  Anotacion de Licencia (alzamiento)
Anotacion de Licencia (inscripcidn)
Anotacién de Medida precautoria (alzamiento) Rut:
Anotacion de Medida precautoria (inscripcidn)
Anotacion de Prenda (alzamienta)
Corren Electrénico:  Anotacion de Prenda (inscripcion) fono:
Anotacion de Prohibicién (alzamiento)
Anotacion de Prohibicidn (inscripcion)

Nombre o Razdn Social:

Domicilio: Iunat | Seleccione una Op 5

= Transferencia total de marcas

§ 10. Dice relacién con actos en los cuales el derecho sobre una marca es
enajenado desde una persona a otra, como por ejemplo: compraventa,
donacidén, permuta, dacién en pago, aporte en sociedad o sucesién por
causa de muerte.

§ 11. Sila marca estd incluida en el patrimonio de una persona juridica que es
absorbida por otra en un proceso de fusion, entonces se tratara igualmente
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de una transferencia total. Lo mismo ocurre en el caso que una sociedad se

divida o se escinda.

§12.

En el caso de la fusion de sociedades, para efectos de determinar la

necesidad de efectuar una anotacién debe analizarse qué sociedad queda

como titular de la marca:

§13.

Si la sociedad absorbente es titular de la marca, no existe acto juridico
sobre la marca y por tanto no hay nada que anotar ante INAPI. Lo que si
puede suceder es que conjuntamente con la fusidon de sociedades, la
entidad adquiera un nuevo nombre, caso en el cual lo que procederd es
una anotacion de cambio de nombre ante INAPI.

Si la sociedad absorbida es titular de la marca, entonces ésta se traslada
de un patrimonio a otro, y por tanto existe una transferencia de marca,
gue debe anotarse.

Sin embargo, cuando un mismo acto juridico da cuenta de dos o mas

cambios en el registro (por ejemplo, transferencia por fusién y cambio
de nombre) bastara con solicitar una sola anotacién a favor del dltimo
titular y sera transferencia o cambio de nombre, seguln el acto final.

Distinta es la situacién de transferencias intermedias ocurridas en
diversos actos juridicos, no inscritas, en que el ultimo titular quisiera
anotar la marca a su nombre. En este caso, previamente debera anotar
cada uno de los actos o contratos intermedios.

En caso de duda, la manera mas practica de reconocer si un titular ha
cambiado es revisando el nombre que figura asociado al el RUT (rol
Unico tributario). Si éste se mantiene, entonces no hay transferencia,
sino cambio de nombre.

Finalmente, bajo esta figura se comprende la transferencia de un

porcentaje de los derechos de propiedad sobre la marca, para lo cual debe

utilizarse el mismo formulario.

§ 14.

Documentos a acompaiar para anotar una transferencia: Cuando ésta

encuentra su causa en un contrato, el requirente a su eleccidon podra

presentar ante INAPI:
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Contrato firmado en original. INAPI puede solicitar se acompafie la
personeria de quienes firman en representacién de personas juridicas.

Copia certificada por notario publico o por autoridad competente,
dando cuenta de su conformidad con el documento original.

Extracto del contrato certificado por notario publico o por autoridad
competente.

Copia certificada de dicho extracto.

Certificado de transferencia extendido en la forma y con el contenido
establecidos en el formulario N25 del Reglamento del Tratado sobre
Derecho de Marcas, firmado tanto por el titular como por el nuevo
propietario de la marca.

Documento de transferencia extendido en la forma y con el contenido
establecidos en el formulario N26 del Reglamento del TLT, firmado por
el titular y por el nuevo propietario de la marca.

Otro documento fidedigno que dé cuenta de manera indubitada de la
existencia y contenido del contrato.

No obstante en el caso de una fusidén los documenos a acompaiiar son:
i.Copia de documento emitido por autoridad competente y pruebe la
fusion;

ii.Copia certificada de extracto del registro de comercio por la
autoridad competente que emite la copia, acreditando su
conformidad con el original

iii. Documento fidedigno que dé cuenta de manera indubitada de la
existencia de la fusion.

La Circular INAPI N2 de 2012 detalla la
documentacion a acompaiar en caso de cesiones
de solicitudes y de la transferencia de registros de
marcas.
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= Transferencia parcial de marca

§ 15. Se refiere a los casos en que se enajena una parte de los productos y/o
servicios amparados por el registro.

§ 16. De acuerdo al art. 14 inc. 4 LPI “las marcas comerciales son indivisibles y
no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o
caracteristicas del signo distintivo amparados por el titulo. En cambio,
puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro,
abarcando una o mds de las coberturas para las que se encuentra inscrita y
no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su
titular”.

La transferencia parcial es una division del registro, en el
que un tercero adquiere la titularidad de la marca solo
respecto de parte de los productos y/o servicios
protegidos por la marca registrada. Esto origina un
nuevo numero de registro.

No confundir con la transferencia de parte de la
titularidad o de parte de los derechos pues como dicha
trasnferencia sobre la titularidad tendra impacto sobre la
totalidad de los productos y/o servicios registradps bajo
dicha marca, se debe solicitar como una transferencia
total.

§ 17. En consecuencia, una transferencia “parcial” es cualquier acto que recae
sobre una marca y que tiene por objeto transferir parte de los productos
y/o servicios para las que se encuentra inscrita. Esto sdlo es posible cuando
se estd ante una marca registrada que comprende multiples productos y/o
servicios, sea que se encuentran en una o mas clases.

§ 18. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley establece una limitacion, en el articulo
65° del RLPI al sefialar que solo pueden trasnferirse aquellos productos o
servicios “que no estén “relacionados” con los restantes productos o
servicios que permanecen en poder del titular de la marca. Este elemento
es revisado por INAPI caso a caso.

§ 19. Aceptada y una vez acreditado el pago de las tasas de anotacion, se
concederd un nuevo numero de registro para la parte que ha sido
transferida. Este registro que nace de la division de la marca mantendra los
gravamenes, limitaciones, prioridad y fecha de expiracion del registro
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original, lo que tendra efectos en la prescripcién de la acciéon de nulidad,
caducidad y en los plazos para solicitar su renovacion.

Licencia de marca

§20. La licencia sobre una marca es un acto juridico innominado (no
tipificado o regulado) en nuestro sistema legal, mediante el cual el titular de
una marca confiere a otro el derecho de usar la marca.

§ 21. Las modalidades sobre el uso de la marca son fijadas libremente por las
partes en el contrato pudiendo ser: gratuita u onerosa, por un tiempo
determinado o de manera indefinida, exclusivo o no exclusivo, etc.

§ 22. Lafrangquicia es un tipo de licencia mediante el cual el titular de la marca
otroga a quien suscribe el contrato, el marco dentro del cual operara el
franquiciado, lo que incluye a marcas, los productos y el know how, entre
otros elementos. En este contrato, la autorizacion del uso de la marca es
solo una parte del contrato de franquicia pues éstos suelen involucrar
distintos derechos de propiedad intelectual (no solo marcas) como secretos
empresariales, todos los cuales son objeto del contrato, estableciendo
derechos y obligaciones para ambas partes respecto de los cuales se
establecen licencias o autorizaciones de uso.

§ 23. Considerando que en un contrato de este tipo un tercero serd
autorizado a desarrollar un negocio ajeno, es frecuente que se incluyan
cldusulas que aclaren el vinculo que une a los contratantes, y que se
establezca de quién es la responsabilidad por la actividad desarrollada por
el franquiciado.

§ 24. Eventualmente el otorgamiento de una franquicia puede requerir que el
franquiciado realice ciertas actividades especiales para respetar el concepto
del negocio del franquiciador, por lo que lo aconsejable es establecer, ya
sea en el mismo contrato o en documento anexo, las distintas actividades
necesarias para dar cumplimiento adecuadamente al objeto del contrato en
beneficio de ambos contratantes.

§ 25. Eventualmente el otorgamiento de una franquicia puede requerir que el
franquiciado realice ciertas actividades especiales para respetar el concepto
del negocio del franquiciador, por lo que lo aconsejable es establecer o
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especificar detalladamente, ya sea en el mismo contrato o en documento
anexo, las distintas actividades necesarias para dar cumplimiento
adecuadamente al objeto del contrato en beneficio de ambos contratantes.

Mayor informacién sobre el contrato de
franquicias se encuentra diposinible en la seccion
de preguntas frecuentes de marcas, en
www.inapi.cl

§26. Se recomienda anotar toda licencia de marca ante INAPI, pues
proporciona al licenciatario legitimidad activa para actuar en la vida
juridica, en representacién del titular (conforme a los términos de la
licencia); pero muy especialmente porque habilita al licenciatario para
accionar en caso de infraccién de los derechos sobre la marca registrada
gue le ha sido licenciada.

Cambio de nombre del titular de una marca

§ 27. Sin perjuicio que la ley no establece la obligatoriedad de realizar una
anotacion, cuando el titular de una marca cambia su nombre, es
conveniente anotar dicho cambio para que pueda producir efectos respecto
de terceros.

§ 28. Los cambios de nombre son usuales en las personas juridicas y de
manera excepcionalisima afectan a personas naturales. Es muy comun que
las sociedades modifiquen simplemente su nombre o razén social, o
modifican su estructura societaria a lo largo de los 10 afios del registro de
una marca (Ejemplo: antes sociedad de responsabilidad limitada, después
sociedad por acciones).

§29. Aln cuando se trata de la misma persona, es fundamental que este
cambio de nombre se inscriba ante INAPI pues para poder renovar con
posterioridad la marca se exige plena coincidencia entre el nombre del
titular que consta en el registro y quien pide la renovacién. Por ello se
recomienda informar estos cambios de nombre apenas ocurran. De lo
contrario, una solicitud de renovacién podria ser rechazada, afectandola en
Su esencia.
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§ 30. Es importante no confundir el cambio de nombre con la fusion de
sociedades, que se explica mas arriba en este capitulo, a propdsito de las
trasnferencias totales.

§31. Se deberdn acompafiar los documentos idéneos que den cuenta de este
cambio, dependiendo si se trata de personas naturales o juridicas. Chilenas
o extranjeras.

Gravamen, prohibicion y alzamiento

§ 32. La marca comercial puede también ser objeto de todo tipo gravdmenes
o limitaciones, como por ejemplo un usufructo. La prenda con fines de
garantia, no obstante, es el gravamen mas utilizado. También se suelen
inscribir la prohibicion de gravar o enajenar, y la prohibicion de celebrar
actos y contratos sobre la marca.

§ 33. Asimismo, se suelen anotar medidas precautorias y embargos sobre
marcas comerciales, que han sido ordenadas por algun tribunal ordinario o
especial, incluyendo dentro de estos ultimos al propio INAPI. Conforme al
principio de celeridad que debe inspirar a los érganos de la Administracién
Publica:

a. Tratandose de medidas precautorias decretadas por el Director Nacional
de INAPI en los procedimientos contenciosos que le corresponde conocer,
previa verificacion de haberse notificado legalmente la medida decretada,
inicia de oficio el procedimiento de anotacién, completando el formulario y
despachando ademas carta certificada al representante del demandante
(beneficiario de la medida precautoria) dando cuenta del inicio del
procedimiento, la fecha de inicio, el nimero de anotacién asignado v la
circunstancia que la inscripcidn de la anotacién se encuentra afecta al pago
de una tasa a beneficio fiscal (salvo, naturalmente, el caso de alzamientos).

b. De la misma forma, tratdndose de medidas precautorias decretadas por
otros tribunales — ordinarios o especiales-, INAPI revisa el contenido de la
comunicacion que le es notificada y si ésta contiene todos los antecedentes
necesarios para dar cumplimiento a la resolucion inicia también de oficio el
procedimiento de anotacion. Los datos minimos requeridos son:
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i.- Nombre o razén social, domicilio, RUT —si fuere el caso, direccion de
correo electrénico del beneficiario de la medida precautoria y los
mismos datos de quien comparezca en su representacion.

ii.- Nombre del titular del registro afectado.
iii.- Marca, nimero de registro y denominacion si procede.

INAPI despacha mediante un oficio respuesta al tribunal, indicando que ha
iniciado de oficio el procedimiento de anotacién de la medida cautelar
decretada, sefialando el niumero de anotacion y que la inscripcion de la
medida ordenada estd sujeta al pago de una tasa a beneficio fiscal (salvo
alzamientos).

La anotacidn de alzamientos (de prendas, embargos
y otras prohibiciones) esta exento de del pago de la
tasa de anotacion.

§ 34. Por el contrario, si el contenido del oficio o exhorto es insuficiente,
INAPI enviard un oficio respuesta indicando los antecedentes
complementarios que debera hacer llegar a INAPI para dar cumplimiento a
la medida decretada. Si la resolucidn o exhorto es tramitado personalmente
por el interesado, éste deberd acompanar la resoluciéon y llenar el

formulario respectivo.

= Otros actos

§ 35. Los siguientes actos y contratos referidos a marcas suelen también

anotarse:

a. Acuerdos de coexistencia;
b. Reglamento de uso y control; y

c. Pacto de comunidad
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= Repositorio de documentos de anotacion

§ 36. Para facilitar la tramitacion de las inscripciones en los registros de
marcas de los actos y contratos que versen sobre ellas, INAPI ha creado el
Repositorio de Documentos de Anotacidn, especialmente dispuesto para el
depdsito por parte del interesado, del original o copia autorizada del acto o
contrato que sera invocado como documento fundante en uno o varios
procesos de anotacion.

§ 37. Para utilizar este sistema debe completarse un formulario especial (FPI-
56). A éste documento INAPI le asigna un “nimero de repositorio de
Documentos de Anotacidn”, destinado a ser citado en cada una de las
solicitudes de anotacién.

§ 38. Para utilizar este repositorio debe acompafarse el antecedente que
sirve de fundamento para la anotacién en original o en copia autorizada. En
caso que el documento haya sido otorgado con firma electréonica podra
acompaiarse a través de la plataforma en linea; de lo contrario, deberd
concurrir a las dependencias de INAPI por una Unica vez, para presentar el
original o copia autorizada del acto o contrato, junto al referido formulario
FPI-56.

E. Procedimiento de anotacién marginal

=  Formulario de solicitud
§39. La solicitud de anotacién marginal puede ser presentada en linea

utilizando el formulario puesto a disposicién en el sitio web de INAPI.
Ademas puede ser presentada en papel en las oficinas de INAPI.
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Solicitante

El solicitante de una anotacidon es la persona a cuyo favor se efectuara la
inscripcion al margen del registro, una vez aceptada su solicitud y acreditado el
pago de la tasa. Esto es, el licenciatario, el acreedor prendario, el comprador, el
cesionario, el demandante en caso de medidas precautorias decretadas por

tribunales, segun sea el caso.

Sélo las partes otorgantes estan autorizadas para presentar tal solicitud, pero
nada impide que éstas faculten a un tercero o al portador del documento
respectivo (original o copia autorizada) para efectuarlas.

Quien actue mediante representante y haya registrado el mandato o
instrumento donde conste la personeria ante INAPI, debe sefalar en el
formulario el Niumero de Poder custodiado ante el Instituto.

Poder al portador- poder especial para requerir inscripcion:

a. En el caso que el documento fundante de la anotaciéon contenga una
cldusula tipo, confiriendo poder al portador para requerir las
inscripciones a que hubiera lugar; dicho poder es vélido y aceptado por
INAPI para los efectos de practicar la anotacién.
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Sin perjuicio de lo indicado en cuanto el poder
conferido al portado de copia para efectuar tramites
conducentes al registro, al momento de completar el
formulario de anotacion, debe indicarse como
representante del nuevo titular o de la persona a
cuyo favor se hace la anotacién, la persona que se
sefiale como tala en el documento fundante de la
anotacién (y no a quien se faculta para inscribir).

b. INAPI completara los datos del representante extrayendo su nombre,
domicilio, RUT y correo electrénico del documento fundante. Si faltare
alguno de estos datos requerird, mediante una resolucién, que se
complemente la informacién.

c. Excepcién: El poder al portador no serda valido y se formulard la
correspondiente observacién, cuando el beneficiario de la anotacién sea
una persona juridica extranjera, toda vez que, por expreso mandato legal
deberd designarse un apoderado o representante con domicilio en Chile (
articulo 2° en relaciéon con el art. 13° ley 19.039). No obstante, cuando en el
documento fundante de la anotacién acompafiado o custodiado
previamente conste con claridad la individualizacién del representante
legal a los efectos del art. 2° de la ley 19.039, caso en que podra admitirse
la cladusula al portador, pues el propio contrato da cuenta del requisito
exigido por la LPI.

= Documentos fundantes de la anotacion

§ 44. Junto con la solicitud de anotacidn, se debe acompaiiar el documento
gue da cuenta del traspaso de derechos sobre la marca:

a. Actos o contratos. Se debe acompafar el documento donde consta el
contrato o acto juridico que motiva la anotaciéon marginal. La Circular
N°004 de INAPI de 2012 “Sobre forma de comparecer ante el Instituto

III

de Propiedad Industrial” especifica las formalidades que estos actos y
contratos deben cumplir cuando sean causante de un cambio de
titularidad en el registro de la marca, pero bdsicamente exigen

requisitos minimos.
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b. Medidas precautorias. Se debe adjuntar una copia autorizada de la
resolucion que concedid la medida (art. 66 RLPI); con su
correspondiente certificado de ejecutoriedad, de lo contrario serd
observada por INAPI.

c. Transmision por causa de muerte. Se debe acompafar el documento
que da cuenta de la posesion efectiva de la herencia en original o en
copia autorizada.

§ 45. En cualquiera de los casos antes mencionados, se debe presentar el
documento correspondiente debidamente traducido al espafiol, si es que
hubiere sido otorgado en otro idioma. No se exige una traduccién oficial.

§ 46. En caso de duda o datos insuficientes, INAPI siempre podra requerir la
presentacion de documentos y antecedentes adicionales.

§47. Todo lo antes sefialado se aplica a los documentos otorgados
digitalmente y con firma electronica.

Tramitacion

§ 48. Los actos de inscripcidn de anotaciones a registros de marcas son actos
de conservaduria y por tanto a la tramitacién de este tipo de solicitudes se
aplica la norma general art. 22 LPIl, conforme a la cual: “Presentada una
solicitud, el Conservador de Marcas verificard que se haya cumplido con las
formalidades exigidas para la validez de la presentacion. Si en este examen
formal el Conservador de Marcas detectare algun error u omision,
apercibird al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones
pertinentes dentro del término de 30 dias, sin que por ello pierda su fecha
de prioridad. De no mediar la correccion dentro del plazo sefalado, la
solicitud se tendrd por abandonada. De la resolucion que declara
abandonada la solicitud, se podrd reclamar ante el [Director Nacional de
INAPI] de acuerdo a las normas generales. De no mediar la correccion o no
aceptada la reclamacion, la solicitud se tendrd por abandonada“.

§49. En consecuencia y por aplicacion de los principios generales,
corresponde a la autoridad examinar:
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Si el documento fundante cumple o no con las formalidades exigidas
por la normativa marcaria. (De no existir norma especial, debe cumplir
con los requisitos formales que la legislacién comun establece para la
validez del acto o contrato de que se trate);

. Si dicho documento da cuenta de un acto juridico que tenga por objeto

una marca comercial registrada y correctamente individualizada;

Si la marca objeto de la anotacidn se encuentra vigente;

. Si el acto juridico ha sido celebrado por el propietario de dicha marca; y

. Si el compareciente cuenta con poder suficiente para presentar la

solicitud.

Si existe algun error u omisién subsanable el Conservador dictard una
resolucién de apercibimiento de acuerdo a lo dispuesto en el citado art.
22 LPIl. Como se mencion6 anteriormente, INAPI siempre puede ordenar
al solicitante la presentacién de documentos adicionales.

Si la solicitud cumple con las exigencias de forma, serd aceptada
derechamente y el solicitante debera acreditar el pago de la tasa
correspondiente como se indica mas adelante.

= Resolucion final

§ 50.

Tratandose de actos de constatacién del cumplimiento de requisitos

meramente formales, o actos de conservaduria, al igual que para el caso de

examen de aspectos formales de una solicitud de registro, renovacién,

confeccidn y custodia del registro de las Indicaciones Geograficas y Marcas

Comerciales, registro de las anotaciones y extensién de Titulos y

Certificados, la resolucién final es dictada por el Conservador de Marcas de
INAPI.

§51.

Si no ha mediado observacién formal, la Conservadora de Marcas

aceptara la solicitud de anotacion marginal, o si habiendo mediado

observacion, ésta sido corregida en tiempo y forma por el interesado, la

solicitud serd igualmente aceptada por la Conservadora de Marcas.
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§ 52. Se decretara el abandono de una anotacion, cuando no se efectien la/s
correccién/es a la/s observacién/es de forma notificadas por el
Conservador.

§ 53. Por su parte, la anotacién se rechazara cuando no pueda efectuarse el
examen; por ejemplo, por no haberse acompafiado documento fundante o
bien examinado éste se advierta un error insubsanable. Estos casos pueden
darse por:

a. Laausencia de documento fundante;

b. Uso de un formulario incorrecto, que no corresponde a la anotacion
gue se quiere inscribir (el documento fundante da cuenta de un cambio
de nombre y se solicité anotacién de transferencia);

c. Elregistro al cual afecta la anotacién se encuentra caduco;

d. Elregistro no corresponde con la marca individualizada en el documento
fundante; es decir, del documento fundante no es posible determinar el
registro afectado; o

e. El titular es distinto del que se encuentra inscrito ante INAPI, lo que
puede deberse a la existencia de actos o contratos celebrados en el
tiempo intermedio respecto de los cuales no se efectuaron las

anotaciones marginales correspondientes.

= Prelaciéon

§ 54. La prelaciéon o preferencia para resolver las solicitudes de anotacidn
estd dada por la fecha de presentacion y especificamente por el nimero
correlativo de la solicitud.

§ 55. Sin embargo, tratandose de medidas precautorias ordenadas por algln
tribunal ordinario o especial, dada su naturaleza, éstas deben ser anotadas
por INAPI con preferencia a cualquier solicitud presentada por un
particular. La cual se suspenderd hasta la tramitacién completa de la
anotacién de medida precautoria.
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Recursos

§ 56. En contra de la resolucidn final que se pronuncia sobre la solicitud de
anotaciéon, dado que no se trata de una resolucidon definitiva o
interlocutoria pronunciada por el Director Nacional, son procedentes el
recurso de reposicidon y jerarquico de la LBPA (arts. 15 y 59 LBPA), no
siendo procedente por lo mismo el recurso de apelacion (art. 17 bis B ley
19.039)

§ 57. Sin embargo, y por tratarse de una norma especial contenida en la
propia LPI, el interesado puede también deducir el recurso de correccién
por error de hecho (art. 17 bis A LPI).

Efectos de la resolucion de término

§ 58. Si la solicitud de anotacién marginal se tiene por abandonada, no es la
autoridad quien limita los efectos del acto juridico, manteniendo su
ineficacia respecto de terceros, sino que es el propio solicitante quien
manifiesta tacitamente su voluntad de renunciar a la solicitud.

§59. Con todo, nada impide en este caso que el mismo interesado, o
cualquier persona facultada para ello, presente una nueva solicitud de
anotacion.

§ 60. La resolucién de aceptacion de la anotacion marginal da origen a una
carga juridica para el interesado, que consiste en pagar una tasa a beneficio
fiscal de 1 UTM (art. 18 bis D LPI) y acreditar dicho pago ante INAPI dentro
del plazo de 60 dias contados desde la fecha en que queda ejecutoriada la
resolucién que autoriza la anotacién, sin lo cual se tendrd por abandonada
la solicitud, procediéndose a su archivo (art. 18 bis E LPI). Como se trata de
un plazo contemplado en la propia LPI, es fatal, improrrogable y de dias
habiles, por lo cual no se computan los dias sabado, domingo ni festivos
(art. 11 LPI).
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=  Alcance de la anotacion

§ 61. La competencia de la autoridad marcaria para pronunciarse acerca de la
solicitud de anotacién marginal no se extiende a la validez del acto o
contrato objeto de la anotacidon, como tampoco a las facultades de los
otorgantes. Toda discusién acerca de la validez del acto juridico es de
competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia.

lll. Ejecuciony contenido de la anotacion marginal

§ 62. Soélo se materializa cuando se notifica la resolucién que ordena la
inscripcion de la anotacion.

§ 63. Conforme al art. 34 RLPI, los efectos del acto o contrato sobre la marca,
con respecto a terceros (oponibilidad), se producen “sélo a partir de dicha
anotacion, previa aceptacion y pago de los derechos correspondientes” (Ver
anexo tasas).

§ 64. La autoridad publica encargada de practicar materialmente la anotacién
marginal es el Conservador de Marcas, quien es la autoridad a cargo del
Registro de Marcas.
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