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PIRECTRICESDEMARCAS

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) }

HISTORIA DE REVISIONES DIRECTRICES DE MARCAS

VERSION FECHA DE REVISION DESCRIPCION DEL CAMBIO
1 Noviembre 2017 Creacion
8 Octubre 2019 Actualizacion: Efectos del registro de la marca,

Computo plazo de vigencia del registro, se
cuenta desde la asignacion de numero de
registro y no desde acreditacion del pago a partir
de marzo de 2019.

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) ]
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PIRECTRICESDEMARCAS

RESOLUCION FINAL Y
REGISTRO

Laresoluciénfinal odefinitivaeslarespuestadelaautoridad publicaalasolicitud del
interesado. En ella, el Director Nacional de INAPI puede aceptar o rechazar, total o
parcialmente, la solicitud de registro.

Laresolucién 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 lamarca. Sin embargo, para ello es necesarioque enla
resolucionfinal se acepte la solicitud. De allilaimportancia capital de este acto.
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[Con formato: Inglés (Estados Unidos) }

. Fuentes normativas

Art. 22 inc. 6 LPI

Trata acercade lacompetenciayoportunidad en que se dicta laresolucién
final por el Director Nacional de INAPI.

Art. 24 inc. 4 RLPI

Basicamentereiteralanormaanterior, pero agregaalgunas precisiones segin
si se trata de procesos administrativos o contenciosos.

. Laresolucion final o definitiva

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

8 2. La normativa faculta expresamente al Director Nacional para pronunciarse sobre
laaceptacién orechazo de la solicitud para el registro de una marca (art. 22 inc.
6 LPlyart. 24 RLPI).

Dentro del procedimiento de registro, laresolucion finales la primera o
segundaresolucién 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
oimplicitamente un segundo examen sobre la registrabilidad de la marca
cuyo registro sesolicita.

A. Naturalezajuridica

§3. Laresolucion final constituye un acto de doble naturaleza, segln la perspectiva
desde la cual se analice:

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) ]
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= Porunlado, eslarespuesta de la Administracién ala 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 alexamen
deregistrabilidad de la marca, no es el acto “terminal” dentro de este
procedimiento, puesto que parallegar ala constitucién del registro de
marca se deben cumplir alin 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 paradictar laresolucion final

§4. Laoportunidad para la dictacion y notificacion de la resolucién final dependera
de si existié 0 no una observacion de fondo previa:

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

§6. Sisedictd previamenteunaobservacion defondo.Vencido el plazo paraque el
solicitante responda la observacion, se haya o no evacuado el traslado, el
Director Nacional de INAPI debera dictar la resolucion final:

= Si el solicitante no respondi6 la observacién. Por regla general se
ratificara la objecién preliminar y por tanto se rechazara su registro, a
menos que el Director Nacional de INAPIreconsidere dicha observacion
y resuelva de otro modo.

= Sielsolicitante respondié la observacion: la solicitud podré ser aceptada
o rechazada, dependiendo silos argumentos del solicitante son o no
acogidos por el Director Nacional de INAPI.

C. Competenciadel Director Nacional de INAPI

8 7. La atribucion del Director Nacional de INAPI para aceptar o rechazar una solicitud
de registro esta dada por la LPI.
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o Rechazo total y rechazo parcial

§8. Elrechazoaunasolicitud deregistro puede sertotal o parcial ydicerelacién 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
enlaLPlyRLPI)que se pretende distinguir con el signorespectivo.

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

o Competencia de fondo

89. El marco juridico que determina las razones por las cuales el Director Nacional de

§10.

§11.

INAPI puede aceptar o rechazar una solicitud de registro esta constituido
principalmente por las llamadas prohibiciones de registro de marcas.

o 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 observacion para ser respondida por el solicitante en
unplazofatal. De no serrespondida entiempo, lasolicitud es devuelta a etapa
de examen formal.

= [imitaciona las atribuciones del Director Nacional de INAPI

Existe unaimportante limitacion a las atribuciones del Director Nacional de INAPI
enmateriaderechazode unasolicitud deregistro, basados enlaconcurrencia
de una prohibicién deregistro. En efecto, dispone lanormativa del ramo que la
solicitud no puede ser rechazada por una causal diferente de aquella/s
contenida/s en la observacién de fondo (art. 22 inc. 6 LPl y art. 24 RLPI).
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D. Notificacion

§12. Laresolucién final se notifica por el estado diario; no obstante la resolucién de
aceptacion se notificatambién por carta certificada (art. 22inc. 1° RLPI). En este
ultimocasoelplazode computode 60dias paraelpagodelosderechosotasas
finales comienza a correr al tercer dia de despachada la carta.

Dicha modalidad est& establecida en la LPI cuando la solicitud es
dceptada (art. 18 bis E LPI).

8§ 13. En este caso, de acuerdo a la regulacién especial contenida en el art. 22 RLPI, la
carta certificada puede consistir en una tarjeta o0 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 direccion del
solicitante o de su representante. d) Copia de la resolucién. La imposibilidad de
acceder ala direccion electrénica donde puede consulta el estado de su solicitud
o la ausencia de la informacion pertinente en ella, no afecta la validez de la
notificacion.

8§ 14. La carta es enviada a la direccion 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 direccidn 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 contralaresolucion final

§15. Laresolucion final es susceptible de ser impugnada a través de los recursos que
franqueala LPI, cuyo plazo de interposicion es de 15 dias habiles:

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

= Recurso de correccion por error de hecho (art. 17 bis A LPI)

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) ]
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816. Puesto que la resolucién final es apelable, no proceden en su contra los recursos
administrativos contemplados en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la
Administracion del Estado, ni en la ley N° 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracion del Estado (art. 5 ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial).

§ 17. Como todo recurso de apelacion, es necesario que la resolucion recurrida
provoqueagravioalinteresado, yaque deotromodo éstecareceriadeinterés.

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

V. Efectos delaresolucion final

§19. Los efectos de la resolucion 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 resolucién se acepta o
rechaza la solicitud de registro de marca.

E. Efectos del rechazo aregistro

§ 20. Laresolucion definitiva que rechaza totalmente una solicitud de registro produce
el efecto de ponertérmino al procedimiento ante INAPI, sinque se traduzcaen
un potencial nuevo registro marcario y comprende la pérdida de la tasa de
presentacién de solicitud, que queda a beneficio fiscal (art. 18 bis B LPI).

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) ]
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F. Efectos delaaceptacion aregistro

§21. La resolucidn 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. Dentrode los 60 dias habiles contados desde lafecha en que quede ejecutoriada
laresolucion que aceptalasolicitud, elinteresado deberapagar yacreditar el
pagodelatasaderegistro. De noacreditar dentrode plazolasolicitud setendra
por abandonada, procediéndose a su archivo (art.18 bis E LPI).

§23. Enelportaldetrdmitesenlineaes posible pagarlatasade derechosfinales. 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 demés casos el solicitante debera traer el
comprobante timbrado a las oficinas del Instituto.

Solicitud_Solicitante /Representante Tipo Vencimiento Valor
12120594 PRODUCTO 15/02/2018 747072

Registros 1 al 1 de 1

=]

Primerc  Anterior |1 Siguiente Ultimo

Ingrese su Email: [CBELMAR@INAPLCL

Seleccione alguna de las siguientes Formas de Pago
Pagar en Linea
Inmediatamente
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824. Al seleccionar la opcién pago en linea se accede ala 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  ~ INVERSION DISTRIBUCION  ~ INSTITUCIONES
de la Republica
CCeso usuarios . = -
Servicio de Pagos en Linea (1)

Ingrese su clave

Olvidd su clave Banco de ([h"e aBan(‘oEstado % Bci ; T 2 o = Q

Registrese aqui

e e e ———— _ 3
ervicio al usuario ZBANCOBICE B £t U BANCO EDWARDS = Cill ltau %3::“ ,a' Eh"
3 Lo wice90s240hs

Consulta - reclamos

Red de oficinas CORPBANCA O PRESTO
PAGA AQUI Iy (tunes a domingo de 9 a 24 hrs.)

Centro de Ayuda Usuario

Indicadores Econdmicos
BBVA - alabe ‘
..'c labella

S Y
pciones destacadas 6’ f;rt‘:rnacignal @ HSBC ‘x}

Revisar Saldos Disponibles
Contribuciones Rut c/clave

G. Tasa deregistro

§25. Latasaderegistro o derechosfinales 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 bisA LPI que “Para los efectos del pago de derechos, la
solicitud oinscripcion de unamarca para productos y servicios se tendra como
una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el nimero 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 niUmero de clases més el nimero de regiones para las
cuales se solicita la proteccion.
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§28. Paraelcasodelafrase de propagandael montodel derechofinal respectivoes
siempre de 2 UTM, cualquiera sea el nimero de clases involucradas en el registro
base o housemark.

H. Pago y acreditacion

o Pago

§29. Paraefectosdelpagodelatasaderegistro, desde suplataformaenlinea INAPI
emite la correspondiente orden de pago, éstas pueden ser pagadas enlineao
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).

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

= Electrénica: Siel pago se realiza en linea, no sera necesario que el
solicitante concurra a las oficinas de INAPI a acreditarlo, pues quedara
automaticamente acreditado una vez que INAPI reciba la confirmacion
delmismo desde la Tesoreria General de la Republica.

» Fisicao presencial: El solicitante debera 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 pagany se presenta en cualquier banco comercial,
junto con el monto correspondiente.

§ 31. El pago debe ser oportuno y completo o suficiente:

= Esoportuno cuando se efectia dentro del plazo de 60 contados desde
que quede ejecutoriada la resolucidn de aceptacion de la solicitud (art.
18 bis ELPI).; y

= EscompletocuandosumontocorrespondeelvalorenpesodelaUTM
del mes en que se efectlia o recauda. Debido a que las 6rdenes de pago
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[Con formato: Inglés (Estados Unidos) }

delastasasderegistrooderechosfinales se emitendesde elportal de
INAPI, lahipétesisde un pagoincompleto esde muybajaocurrencia.

= Acreditacion: tramite esencial

8 32. El pago de latasa de registro debe ser acreditado ante INAPI, lo cual significa que
el solo pago no es suficiente para entender cumplida la obligacion (art. 18 bis E
LPI). Se trata de una disposicion imperativa, cuya omision acarreaimportantes
efectos que se analizan mas adelante en esta misma seccion.

§33. Como se adelantd, la acreditacion 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).

§34. Elpagopodraacreditarse en cualquier momento pero siempre dentro del plazo
legal, sin que sea necesario que se acredite el mismo mes en que se efectud, esto
quieredecirqueelpagoque pudo haberse efectuadoenunmesdistintodelque
se acredita, pero dentro del plazo legal, sera aceptado sin requerir
complemento.

§35. Siserealiza el pago enformapresencial, el solicitante debera presentarenlas
oficinas de INAPI la copia del comprobante de pago timbrado por elbancoola
institucion recaudadora dentro del plazo legal.

§36. Por el contrario, si utiliza el portal de pagos enlinea norequiere 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.

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) ]
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[Con formato: Inglés (Estados Unidos) }

|. Omisiondel pago y/acreditacién delatasaderegistro

§37. Existird omisién de acreditacion del pago de los derechos finales de registro
cuando dicha obligacion 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 elinteresado acredita el pago referido fuera del plazo indicado.

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

J. NUmero deregistro

Una vez acreditado el pago de la referida tasa de registro, INAPI verifica la
suficienciayoportunidad del mismoy constatada suintegridad y oportunidad,
dicta unaresolucién de “concesién” delderecho en laque confiereunnimero
deregistro e informa lafecha de vigencia del mismo.

V. Nacimientodelderechodepropiedad sobrelamarca

K. Efectos del registro dela marca

§ 39. Como consecuencia de la resolucion de “concesion” y la asignacion del nimero
deregistro, nace afavor delinteresado su derecho dedominio sobrelamarca
comercial. Desde entonces, el titular puede ejercer su derecho exclusividad (a
este respecto, puede consultarse la seccién “Marca y derecho de marca” del
capitulo “Marca comercial. Requisitos y tipos” en estas directrices).

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) ]
ANSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - INAPI| CHILE

12



Seccion: Resolucion final y registro| Capitulo: Solicitud de registro de marca

PIRECTRICESDEMARCAS

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) }

§ 40. Desde la fecha de registro, se producen consecuencias juridicas:

= Seinforma-_inicia at el plazo de vigencia del derecho de marca (art. 24 {Con formato: Sin Expandido / J

. ., , Comprimido
LPI), el que se computa desde lafecha de_la asignacion del nimero
de registro, una vez que se haya verificado la acreditacion del
pago ante INAPI_y éste fuere completo y suficiente. La fecha de
asignacion de numero de registro, que da inicio al coémputo del
plazo de vigencia de la marca, se informa en la resolucién de
concesion de registro.

= Sedainicio al computo del plazo de prescripcion de la accién de nulidad
(art. 27 inc. 2 LPI).

»= QOpera la delimitacion entre la solicitud de registro de marca y el
derecho de propiedad marcario. Desde entonces resulta improcedente
lacesionde solicitud deregistro, lacual sélo es procedente mientrasla
solicitud esté en tramitacién, por lo que a partir de la resolucién de
registro o de concesidn de registro, el interesado solo podra transferir o
transmitir su derecho de dominio, a cualquier titulo (compraventa,
donacién, permuta, etc.).

L. Titulo y certificado

§ 41. 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
acreditaelotorgamiento de underecho de propiedad industrial (art. 2 RLPI).

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

§42. Enlugar de titulo, el interesado puede solicitar un certificado de registro. La
diferencia entretitulo y certificado es; que este Gltimo sefiala expresamente el
estado del registro y el titular a la fecha de su eencesién-emision (vigente,
caduco, anulado).

843. Lostitulos 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.

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) ]
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§44. Todos los titulos y certificados de marcas emitidos por INAPI desde el 5 de
diciembre de 2011, son electrénicos y cuentan con firma electrénica avanzada,
en conformidad con laley 19.799 y su Reglamento.

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) ]
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845. Eltitulo o certificado es emitido en un plazo de 10 dias habiles contados desde
gue se valide el pago. Una vez emitido el documento solicitado, el requirente
recibira un e-mail informando los Cédigos de Verificacion Electronica (CVE) con
los cuales podra descargar los documentos solicitados y/o validar las copias
impresas de éstos.

846. 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 COMERCALES CERTIICADO D REGISTRO

T

TEREN
|

CRISTAL

owpes e s e s e i

. »

ez L ——
—— -

AMLINO BATA CRLZS

R

S
N

MAXMLANO SANTA CRUZS. { =~}
/)

[Con formato: Inglés (Estados Unidos) ]
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