Seccion: Examen de forma | Capitulo: Solicitud de registro de marca

DIRECTRICES DE MARCAS

EXAMEN DE FORMA

Dentro del procedimiento de solicitud de registro de marca comercial, la primera
resolucién que se emite en INAPI estd a cargo del Conservador de Marcas y constituye
el resultado del examen de los requisitos formales de la solicitud de registro de marca.

El curso de la solicitud dependerd del cumplimiento o no de tales requisitos. En caso
afirmativo, la solicitud sera aceptada a tramitacién y continuara su tramitacién normal.
De lo contrario, se dictara una observacién de forma cuyos alcances y efectos son
analizados en esta seccion.
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Normativa

Art. 22, inc. 1°, LPIl. “Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas
verificard que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez
de la presentacién. Si en este examen formal el Conservador de Marcas
detectare algun error u omision, apercibira 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 [...].”

Objetivo del examen de forma

El examen de forma es verificar por la autoridad que la solicitud cumpla con las
formalidades exigidas para la validez de la presentacién. Dichas formalidades
estan contenidas en los articulos 4°, 9° y 10° del RLPI y corresponden
basicamente a las menciones que debe contener una solicitud de registro de
marca, asi como los documentos que deben acompafiarse en ciertos casos.

En la medida que la solicitud no sea objeto de reparos, la primera resolucion serd
la aceptacion a tramitacién, cuya consecuencia sera que el solicitante debera
requerir la publicacién de un extracto de la solicitud en el Diario Oficial (ver la
seccién “Publicacién de la solicitud”). La aceptacién a tramitacion de la solicitud
se notifica por el estadio diario.

Causales de observacion de forma

Como consecuencia del examen formal del Conservador de Marcas, puede
detectarse algun error u omision en la solicitud, relacionados con el contenido
de ésta y/o con los documentos que deben acompafiarse en ciertos casos (ver la
seccion “Contenido de la solicitud”). Sin embargo, para efectos de recapitulacion,

puede sefialarse que existird error u omisién de algun requisito formal en los
siguientes supuestos:
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En relacidn al contenido de la solicitud (art. 9 RLPI)

Existira error u omisiéon en el contenido de la solicitud, entre otros, en los

siguientes casos:

a.

d.

e.

Si en la solicitud se omiten los datos del solicitante (art. 9/a RLPI). Tales datos
son el nombre completo o razén social, RUT, correo electrénico y/o domicilio
del solicitante.

Si en la solicitud presentada por un “representante” se omite el nombre
completo o razén social, RUT, correo electrénico y/o domicilio de dicho
representante (art. 9/a RLPI).

Si no se especifica claramente la marca objeto de la solicitud (art. 9/b RLPI).
Ejemplos de omisidn o error en la especificacion de la marca son los
siguientes, entre otros:

= Errada indicacidn del tipo de marca. Son errores de este tipo cuando se
selecciona la opcién “mixta”, pero no se adjunta ningun ejemplar; lo
mismo cuando se selecciona “etiqueta” (figurativas propiamente dichas),
pero en que del ejemplar que se acompana se desprende claramente que
se trata de una marca mixta, etc.)

= Disconformidad entre las palabras reivindicadas y el ejemplar
acompafado a la solicitud.

= Omision o error en el nimero de registro de la marca registrada a la cual
debe adscribir la frase de propaganda objeto de la solicitud.

Si se omite la traduccion al espafiol, cuando se trata de una marca que
incorpora expresiones en idioma extranjero (art. 9/b RLPI).

Si se omite la descripcién de los productos y/o servicios abarcados por la
marca o la clase o clases pertinentes del Clasificador Internacional; en el caso

de establecimiento comercial o industrial, si no se especifican los productos y
clases a las que pertenecen; y en el caso de establecimiento comercial, si no
se especifica la o las regiones para las cuales se solicita el registro de la marca
(art. 9/c RLPI).
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f. Si se omite la descripcion de la marca cuando se estd ante marcas
figurativas (etiquetas) o mixtas. Esta descripcién consiste en sefialar por
escrito los elementos que componen la marca, tanto en sus elementos
denominativos como graficos. No es necesario, ni se espera que el solicitante
sefiale los atributos que la marca desea expresar ni la definicién conceptual
detras de su disefio, sino que debe resefiar en palabras los elementos que
componen la marca desde una perspectiva visual.

g. En el caso de las solicitudes presentadas en formularios pre-impresos de

INAPI, si ese omite la firma del solicitante, o de su apoderado, en su caso (art.
9/d RLPI).

En relacidn a los documentos anexos a la solicitud (art. 10 RLPI)

Existird error u omisién relacionada con los documentos que deben adjuntarse a
una solicitud de registro, entre otros, en los siguientes casos:

Ejemplares de marca figurativa (art. 10/a RLPI)

= Formulario en papel. Si a la solicitud de marca figurativa (etiqueta o

mixta) presentada mediante formulario en papel, no se acompanan tres
imagenes de la marca en papel, uno de ellos inserto en el recuadro
especialmente destinado para ello, o cuando el ejemplar no cumple con
las dimensiones reglamentarias (7 centimetros por 7 centimetros).

= Formulario electrdnico. Si el ejemplar de la marca figurativa no se adjunta
en alguno de los formatos electrénicos aceptados por el Instituto (art. 25
inc. 2° RLPI). Actualmente se aceptan archivos en formato .JPG menor a
300 Kb (kilobytes).

b. Consentimiento. Este requisito es exigible para las marcas correspondientes
al nombre, seudénimo o retrato de personas (art 10/b RLPI). Aqui debe
distinguirse quién es la persona referida en la marca y, segun el caso, existira
error u omisioén si el contenido de la marca corresponde:

= Al mismo solicitante: Cuando no se adjunte un documento que acredite
que dicho nombre pertenece al solicitante. En estos casos basta con
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acompafar una copia de su documento de identidad. Para chilenos o
residentes en Chile es |la cédula de identidad).

= A un tercero: Cuando no se adjunten documentos en que conste el
consentimiento de dicho tercero (art. 20/c LPI).

= A una persona fallecida: Cuando no se adjunte la documentaciéon que
acredite la calidad de heredero del o los solicitantes (posesién efectiva).
Debe tenerse presente que cuando la solicitud de registro no sea
presentada a nombre de todos los herederos, se deberd acreditar ademas
el consentimiento de los restantes herederos.

= A un nombre de fantasia: Existird error u omision cuando no se acompafe
una declaraciéon jurada indicando que es una expresion que no
corresponde al nombre de una persona y que por lo tanto es de su
creacion.

Poder (art. 10/c RLPI). Si la solicitud de registro es presentada por medio de
un apoderado, correspondera emitir una observacién de forma cuando:

= No se indique el numero de custodia del poder ante INAPI,
= E| nimero de custodia indicado sea erréneo,

= Cuando no habiéndose indicado nimero de custodia, no se adjunte
materialmente en la solicitud el poder correspondiente; y

= E|l poder acompafiado (en original o en custodia) no cumpla con las
formalidades legales.

Las formalidades de los poderes pueden consultarse en la
seccion “Poderes”

En relacion a la custodia de poderes, puede consultarse la
Circular N°4/2012 de INAPI que regula dicho sistema.

Personeria en el caso de personas juridicas (art. 10/d RLPI). Correspondera
emitir una observacion de forma cuando no se adjunten a la solicitud los
documentos en que conste la personeria de su representante, si éste fuere
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distinto del apoderado especial referido anteriormente. Lo mismo se aplica
en caso que la documentacidn presentada sea errénea o incompleta.

e. Marcas sonoras (art. 10/e RLPI). Se debe observar la solicitud si no se adjunta
una representacion grafica de la marca sonora (partitura musical o
sonograma) y un registro sonoro de la misma, en base a los requerimientos y
estandares compatibles con los sistemas informdticos de INAPI (soporte
digital).

f. Comprobante de pago de derechos fiscales (art. 10/f RLPI). Se trata de la tasa
correspondiente a la presentaciéon de la solicitud (1 UTM por cada clase
solicitada), que solo es exigido como documento anexo cuando las solicitudes
se presentan en papel en las oficias de INAPI.

En relacidn a la reivindicacion del derecho de prioridad de una solicitud
presentada en el extranjero (art. 2 y 58 RLPI)

El derecho de prioridad asegura, a quien tenga una solicitud en el extranjero, en
un pais miembro del Convenio de Paris, que su solicitud en Chile tendrda como
fecha de presentacién la de presentacion en el primer pais. El plazo para ejercer
este derecho es de seis meses y debe ejercerse invocandolo, al momento de
presentar la solicitud.

El derecho de prioridad tiene dos efectos muy importantes en marcas, el
primero, es que en caso que entre el periodo entre su presentacion en el
exterior y el momento de su presentacion en Chile, toda solicitud para una
marca idéntica o similar para productos idénticos o similares, en términos
que puedan llevar a confusidn debera ser desestimada; y ademas que para las
blsquedas de anterioridades se considerara como fecha de presentacion den
Chile la de su prioridad.
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§ 7. Existe error u omisiéon en la reivindicacion de un derecho de prioridad, entre
otros, en los siguientes casos:

a. Si la prioridad no se invoca al momento de presentar la solicitud (art. 60
RLPI). En estos casos precluye! el derecho.

b. Sila solicitud se presenta después de transcurridos seis meses desde la fecha
de presentacion en el pais de origen (arts. 20 LPI y 61 RLPI, en concordancia
con el art. 4 letra c.1 del Convenio de Paris).

c. Sialinvocarse no se menciona (i) El pais de depésito (presentacién) u Oficina
Regional; (ii) La fecha de depdsito (presentacion de la solicitud) en el pais u
oficina, y (iii) El nimero de depdsito (N° de solicitud) en el pais u oficina
extranjera.

d. Si habiéndose invocado oportunamente, no se acompafia el documento de
prioridad dentro de los noventa dias siguientes a la fecha de la presentacion
de la solicitud en Chile (art. 60 inc. 3 RLPI).

e. Si el documento acompafnado para acreditar el derecho no es un “original”.

Se incluyen en esta categoria aquellos documentos de prioridad emitidos por

una oficina de Pi que contengan un cédigo de identificacion o verificacion. En

consecuencia, si se acompafa una fotocopia simple del documento de
prioridad se notificara una observacion para que el documento se acompaiie,
siempre dentro del plazo original de noventa dias, sefialado anteriormente.

f. Si habiéndose emitido el documento de prioridad en un idioma distinto al
espafiol no se acompana con su correspondiente traduccién. Dicha
traduccién debe ser acompanada en el mismo plazo de noventa dias para
acompaniar el certificado de prioridad (art. 60 inc. 3 RLPI). La traduccion
puede ser informal y debe contener como minimo lo siguiente: (i)

Individualizacidn del solicitante, (ii) marca, (iii) N° de la solicitud en el pais de
origen, (iv) fecha de la presentacion en el pais de origen y (v) clase solicitada
y descripcion de los productos/servicios solicitados.

! Quedarse sin la posibilidad de ejercer un derecho en un plazo determinado.
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La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho de propiedad
industrial, sera la de presentacién de la respectiva solicitud en el exterior.
(art.2 RLPI).

La sancién por no acompaiar dentro de los 90 dias el documento de
prioridad original y su traduccion es la pérdida del derecho de prioridad.

El error al invocar el derecho de prioridad, sea en la fecha de presentacion
de la solicitud en el pais extranjero, sea en el pais u oficina de origen de la
solicitud, sea en el nimero de la solicitud en el pais u oficina extranjera
trae como consecuencia que INAPI tenga por no invocada la prioridad.

Otros errores u omisiones

La solicitud de registro de marca puede también ser observada por otras razones

o causales no incluidas en el art. 10 RLPI, antes resefiado. Entre otras, pueden

mencionarse las siguientes.

a.

Idioma. Cuando los documentos adjuntos a la solicitud no han sido
presentados en idioma espafiol (art. 10 inciso final RLPI).

Soporte de presentacion. Cuando la solicitud no es presentada en los
formularios pre-impresos que INAPI admite o a través de su sitio web (art. 4
inc. 12 RLPI).

Especificidad de productos y servicios. A lo largo de la LPI se establecen
diversas exigencias que dicen relacion con la descripcidn especifica y
determinada de productos y servicios, que constituyen aspectos formales de
la solicitud de registro. Como consecuencia de lo dicho en la seccidon
“Clasificacion”, ésta puede ser objeto de observacién de forma cuando los
productos o servicios que se busca abarcar con la marca no son claros,
especificos y/o determinados (art. 26 RLPI inclusive exige, para el caso de las
marcas de servicio, su especificaciéon clara y precisa, por tipo, giro o rubro).
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En muchos casos se considera insuficiente toda descripcion
de productos o servicios que simplemente se limite a
transcribir el encabezado de una clase de acuerdo a la
Clasificacion Internacional.

d. Error de clasificacién. La normativa del ramo dispone la aplicacién de
Clasificacidon Internacional de Niza para el registro de marcas (art. 23 LPI), de
manera que corresponde observar formalmente una solicitud cuando existe
una errada clasificacion de los productos o servicios descritos, sea por
encontrarse explicitamente en otra clase de productos o servicios, sea
porque conforme a los criterios de Niza (cuando se trata de productos fuera
del clasificador de INAPI) se utilizan erroneamente los criterios de Niza.

e. Marca publicitada mediante una frase de propaganda. Tratandose de una
solicitud de registro de frase publicitaria, se debe observar formalmente la
solicitud si se omite la indicacién de la marca a la cual se adscribe dicha frase
o si existe un error en su identificacién (art. 19 inc. 2° LPI), para lo cual se
debe indicar del numero de registro. También se considera un error formal
cuando la frase de propaganda incorpora elementos figurativos pues el RLPI
las limita a marcas denominativas, esto con independencia de la marca

principal a la que adscriba.

f. Tasa incompleta o errénea. Cuando el monto de la tasa de presentacion
pagada (1 UTM por cada clase solicitada) resulta incompleto o erréneo. El art.
18 bis B LPI dispone el monto de la tasa de presentacion de la solicitud, de
manera que si éste es menor se debera observar la solicitud, para que el
interesado la enmiende. El monto de la tasa de presentacion de solicitud y su
método de calculo es analizado en la seccion ”Contenido de la solicitud”.

g. Ejemplar de la etiqueta no descrito. Si se solicita un signo mixto o figurativo
debe describirse éste, sefialando color, forma, disposicion de los elementos
contenidos y tipografia o fuente de la letra en case de ser necesario. El
ejemplar acompafiado debe ser nitido. El ejemplar no puede incluir el signo R
o MR o TM. Si no se dan estas situaciones se deberd observar la solicitud.
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Resolucion de observacion de forma
Procedencia

¢Qué decision puede adoptar el Conservador de Marcas en el evento que la
solicitud no cumpla con alguna exigencia formal? Por aplicacion del art. 22 inc. 1°

Ill

LPI, si en el 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”.

En consecuencia, el Conservador de Marcas dictara una observacién de forma,
cuando la solicitud incurra en algin de error u omisidn. Dicha resolucion
presenta ciertas caracteristicas:

Se notifica por el estado diario, siguiendo la regla general en estas materias.

Como el plazo de apercibimiento de 30 dias esta contemplado en la ley, se trata
entonces de un plazo fatal, improrrogable y de dias habiles (ver la seccién
correspondiente a Plazos).

Alternativas del solicitante

Notificada una observacién de forma, el solicitante puede adoptar diversas
actitudes, que se analizan a continuacidn. En esta etapa no se exige la asistencia
o intervencion de abogados u otros prestadores de servicios externos.

= Cumplir derechamente lo ordenado

La via mas simple de avanzar con la tramitacidon de la solicitud sera que el
solicitante cumpla derechamente lo ordenado en la observacion de forma. Ello
se realiza mediante un escrito simple (titulado “Cumplimiento de observacién de
forma”), pudiendo utilizarse el siguiente modelo, que se encuentra disponible en
www.inapi.cl para ser descargado en “descarga de ejemplos de escritos tipos
para marcas” EPI-01:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - INAPI | CHILE

10


http://www.inapi.cl/repositorio/directrices/marcas/capitulos/IIF_Notificaciones.pdf
http://www.inapi.cl/repositorio/directrices/marcas/capitulos/IIG_Plazos.pdf
http://www.inapi.cl/
http://www.inapi.cl/repositorio/directrices/marcas/formularios/EPI_001_Cumplimiento_observacion_de_forma_marca.doc

Seccién: Examen de forma |

Capitulo: Solicitud de registro de marca

DIRECTRICES DE MARCAS

CUMPLIMIENTD DE LD DRDEMADD CONTEITA OEIERVACION DE FDRMA

ra. Conearvadora de Marcas

saldiud MY ", de 3 (5} dasa () auo.,
respsiugsamants diga:

Que enconrandame deniro de plamo, wengo 3 cumplr k1 ordenada par

resdlucin de INAPI de fedia quz  safiE

Para cumgir can k1 amsniar Naga presama & aste a0k que ©

POR TANTO,

A UD. RUEGD, s2 sirva fanar por Ccomiasiada 13 absarvaciin da foma,
N por sUbSANato & dafRclo fmal y acEmar 3 Wamitaoon 13 prasams SR,
andananda su publicackin an & Diarko Oficlal.

INETRUCCIINES PARA COMPLETAR ESCRITO

Antes de complstar &l escrite, recomendamoe lear detenidamants  las
slgulantss explicacionse de cada une de los puntos que se han snumarado
an ol epcrito.

1-Indicar & nimeang de 13 saliciud

2~ Transcritir 13 marca salditada =0 palass o nseriando la Imagen d= signa
padida.

3-indcar namibre dal saidiame sl 3ciia parsonaimania, y an 350 d8 achar
rapresantade Indicr o nombre od represantamia Indicando que acila en
rapresantackn o solciama.

A-4ndcar & nomard 92 13 salamud (Sofilar un 530 nOmSrg e SOECTud par
escri).

5- Transoribir =0 forma campista y sin modilcackonss 13 absanvackin de INADL
Disponitéa an o Bnik ip:Mon inapl.c- 30800 arca/Busc arkarca as o

G- Sa daba redsctyr 13 respusst S2 adunts aigunas Slampios, dapandianda da
I qua 52 haya obsarvado por parke da la aboina:

Ejamgsa (T): Acampand 3 Samgiares de aBquetss an quena apareca la ke f
Semgia (N): Acompalio copla d2 documania en que consta mil facuitad para
representar 3 I3 empresa J0000¢

Samgia (W) Adara y&o raciica que ks produckas (o sanickas) qua salcio san
000,

Samgia (v): Imrma qua mil poder para achuar an rapresantacln da J00( s2
anouantra an 13 custodla de poderss de INAP bEo 2 00

Slamgia {¥): Aclarg que |3 marcapadda a5

75 & sl 52 ¥3 3 presaniar an fma prasancial an olcings e INAFL, deba
asiar nmada par & Tular o represanianie de 13 saldiud de marca. 3 & esariia va
3 s precaniado an linga debe coinckdr & wsuarkl anrdlado con & Tular o
rapresantamia da 13 salkdiud de marca

8- © o ssofio va 3 s presantady an fwma presancidl, & ssoriia dab s

presamad an dupiicada (un angingl y Una copi).

§ 13. El cumplimiento de la observacién de forma consiste en aclarar lo solicitado por

el Conservador de Marcas, o bien corregir lo ordenado por dicha autoridad. Tales

aclaraciones o correcciones pueden consistir inclusive en acompafiar —o

completar— alguna documentacién que sea exigible junto con la presentacién

de la solicitud.

= |nterponer recurso

§ 14. Si el solicitante disiente con lo dispuesto en la observacién de forma, puede

manifestar su reparo mediante un recurso. Puesto que se trata de una resolucién

dictada por una autoridad distinta del Director Nacional de INAPI, resultan

procedentes el recurso de reposicion administrativa y el recurso jerarquico (ver

la seccion Recursos Administrativos Generales).
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§ 15. Por razones de economia procesal y al estar sometidos a un mismo plazo, lo
recomendable es que ambos recursos sean deducidos en un mismo escrito,
formulando el recurso de reposicion administrativa en caracter principal y el
jerdrquico en subsidio.

Dado que la interposicién de estos recursos no
suspende el plazo de 30 dias para cumplir con la
observacion de forma, ésta debe cumplirse por el
interesado dentro de los 30 dias, sin perjuicio de

esperar el resultado del recurso interpuesto.

V. Declaracion de abandono de la solicitud

§ 16. El no cumplimiento de una observacién de forma lleva aparejada una sancién
legal. Conforme a lo dispuesto en el art. 22 inc. 1° LPI, la solicitud de registro de
marca se tendrd por abandonada en los siguientes casos:

a. Cuando expira el plazo de treinta dias, sin que el solicitante haya cumplido lo
ordenado dentro de ese plazo. Por tanto, si el solicitante presenta un escrito
—sea cumpliendo o no lo ordenado— fuera del mencionado plazo de
treinta dias, la solicitud debera necesariamente ser declarada abandonada.

b. Cuando el solicitante cumple parcialmente o de manera incompleta lo
ordenado, luego de haber permitido al solicitante intentar subsanar los
defectos formales en dos o mas ocasiones, habiéndose mantenido las
mismas causas por las que se observo en el inicio.

§ 17. La sancion de abandono de la solicitud se notifica mediante una resolucion
declarando el abandono de la solicitud. Lo anterior se explica no sélo por razones
de certeza juridica, sino porque desde entonces nace la facultad para el
solicitante de recurrir ante el Director Nacional de INAPI mediante un recurso de
reclamacion.

§ 18. La declaracién de abandono presenta ciertas caracteristicas:
a. Se notifica por el estado diario, siguiendo la regla general en estas materias.

b. Unicamente es susceptible del recurso de reclamacién, sin que sean
procedentes en su contra otros recursos administrativos generales, ya que la
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disposicion del art. 22 LPI es una norma especial que prima sobre las
disposiciones supletorias de la LBPA.

VI. Aceptacion a tramitacion

§ 19. La solicitud de registro de marca serd aceptada a tramitacion en los siguientes
casos:

a. Sicomo resultado del examen formal no se dicta una observacion de forma.

b. Sila solicitud fue objeto de una observacion de forma y el solicitante cumplié
lo ordenado por el Conservador de Marcas oportunamente, subsanando el o
los defectos formales observados.

c. Eventualmente, a consecuencia de haberse acogido un recurso deducido
contra la observacion de forma.

§ 20. La aceptacién a tramitacién se comunica al solicitante mediante una resolucién
dictada por el Conservador de Marcas, que se notifica por el estado diario
(acerca del estado diario, puede consultarse la seccién “Notificaciones”).

Cuando se ha emitido una observacién de forma y ésta ha sido
debidamente cumplida, o cuando se acoge un recurso formulado por el
solicitante contra dicha resolucién, la solicitud no pierde su fecha de
prioridad. Acerca de la prioridad puede consultarse la seccidon
“Resumen del procedimiento”.

§ 21. Una vez aceptada a tramitacion la solicitud de registro, el solicitante deberd
publicar un extracto de la misma en el Diario Oficial (ver la seccién “Publicacién
de la solicitud”).
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