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DIRECTRICES DE MARCAS

EXAMEN DE FONDO

El examen de fondo es el andlisis sustantivo que se realiza a la solicitud de registro de
marca, para determinar si esta afecta a alguna prohibicion de registro, que impida su
registro. Este examen es realizado una vez vencido el plazo establecido para la
presentacion de oposiciones.

Si INAPI considera que la solicitud de marca incurre en alguna prohibicidn, notificara al
solicitante su opinién por escrito, mediante carta certificada remitida al domicilio
sefialado por el solicitante o su representante, para que efectien sus descargos
dentro de un plazo de 30 dias habiles. De no mediar una observaciéon de fondo, la
solicitud de registro sera derechamente aceptada.
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Fuentes normativas

Art. 22 inc. 4 LPI

Regula la competencia del Director Nacional de INAPI para efectuar un
analisis de fondo de la solicitud de registro e indicar si existen causales para el
rechazo de oficio de la solicitud.

Art. 22 inc. 5 LPI

Establece las reglas procedimentales para el interesado cuando su solicitud ha
sido objeto de una observacién de fondo.

Art. 13 inc. 2 in fine LPI

Regula la forma de notificacién cuando ademas de la observacién de fondo a
la solicitud de registro, se hubiere/n deducido oposicién/es.

El analisis de fondo

A. Contenido

Una vez vencido el plazo para presentar demandas de oposicion, que es de 30
dias habiles (lunes a viernes) contados desde la publicacion del extracto de la
solicitud de registro en el Diario Oficial, INAPI realiza el andlisis de fondo de la
solicitud, para determinar si concurren causales para el rechazo de oficio de la
solicitud (arts. 22 inc. 4 LPl y art. 24 inc. 3 RLPI).

Las causales de “rechazo de oficio” a que se refiere la LPI son las prohibiciones de
registro contempladas fundamentalmente en el art. 20 LPI.

No existen limitaciones en cuanto a qué prohibiciones de registro pueden ser
invocadas como sustento a la observacién de fondo, de manera que cualquiera
de ellas puede ser sustento de la observaciéon por parte de INAPI.
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B. Justificacion

Los derechos de propiedad industrial en general y de marcas comerciales en
particular, constituyen derechos exclusivos que confieren a sus titulares la
exclusién de su uso por terceros no autorizados. Se trata de herramientas o
medios que permiten y hacen viable la competencia en el comercio, de manera
que la constitucion o nacimiento de estos derechos estd regulado por el
legislador y no queda entregado exclusivamente a la voluntad o intereses de los
particulares, sino que requiere de la intervencion del Estado, que a través de la
Administracién realiza un andlisis previo para verificar si la marca solicitada a
registro cumple con las exigencias dispuestas por la ley.

Independencia de las causales: El examen de fondo de una marca comercial se
centra en la existencia de causales de irregistrabilidad. Sin embargo, puede
suceder que una solicitud de marca comercial pueda adolecer de dos o mas
causales a la vez-Por lo tanto, el examinador debe sefialar todas las causales
concurrentes, las que deben ser invocadas en forma independiente. Las causales
no se excluyen entre si, sino que pueden ser invocadas en forma conjunta,
bastando que una de ellas sea finalmente acogida, para que se rechace la marca.

A continuacién se mencionan algunos casos de solicitudes que han sido
observadas por mas de una causal :

= Solicitud N° 1185966, marca Terrenos de Chile, causales del art. 20
letras A) y E):

Denominativa:
Terrenos de Chile

Articulos 19 y 20 letras a) y ¢) de la ley N°19.039. La marca solicitada incluye el nombre de un

servicios de representacion de
negocios comerciales (35).

pais y corresponde a una expresion o signo empleado para indicarel objeto. destinacion y
Servicios de consultoria en procedencide los servicios pedidos. En efecto el signo pedido se conforma del término "terreno”
organizacion y direccién esto es la porcion de tierr o el area de extension de una superficie expresada en unidades de
comercial de negocios; servicios medida denominada unidades de superficic. de acompaia el nombre del pais. Asi el signo indica
de marketing y publicidad; de forma directa cual serd el objeto de los servicios pedidos. esto es. terrenos que se ubican en

Chile. Sin contar con algin elemento que le otorgue la distntividad requerida por la ley.

Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada
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= Solicitud N° 1186706, marca Dust Killer, causales del art. 20 letras F) y
H):

Denominativa:
Dust Killer ; = . T 5
Articulos 19y 20 letras f) y h) de la ley N°19.039. La marca solicitada presenta igualdad o
d . semejanza grafica y fonética. respecto al registro N° 918349, Marca: DUSTKILL. CLASE 1.
Productos quimicos (Antecedente de rechazo solicitud N 929222).

supresores de polvo vy
estabilizadores de suelos.
(1) Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada

= Solicitud N° 1178962, causales del art. 20 letras F) y K):

Mixta:
Challenger . . :
Articulos 19 v 20 letras ) y k) La marca solicitada se presta para inducir a error o engaio
respecto de la cualidad de los productos. por cuanto la expresion "light”. que aparece en la
ﬂba”enger etiqueta, puede tener un efecto directo o indirecto de crear la impresion que un tabaco es menos
Ui NOCIVO que Olros 0 GUE SU CONsSUMo importa consecuencias positivas para una persona.
Se PR CicARTTTEE Ademas la marca es contraria al orden publico, a la moral. o a las buenas costumbres.
comprendiendo en ¢stas los principios de competencia leal y ¢tica mercantil. puesto que ¢l uso
%ﬂ,’ del término light. incluido en la representacion grafica del signo solicitado se encuentra
BT prohibido por el Articulo 8 de la Ley del Tabaco N” 19.419 modificada por la Ley 20.660.

. 577 .
= Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada

Lhallenger

Tabaco, articulos para
fumadores; cerillas (34).

=  Solicitud N° 1161278, marca Negradelacruz, causales del art. 20 letras
B), E) y F) de la ley 19039.

Denominativa:
Negradelacruz ) " . ) B )
Articulo 19) La solicitud carece de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial.
, A v bl sdw ‘ ae o p . arieids e
Productos agricolas, Articulo 20 letra b) La marca solicitada corresponde al nombre dado a una variedad de uso

publico que identifica paltos. segin Informe del SAG Ord. N 6213/2015. Articulo 20 letra ¢)
la marca solicitada corresponde a una expresion o signo empleado para indicar el género o
naturaleza de los productos. ademas de su origen. La palta de La Cruz. es una palta que identifica
a aquella palta producida en la comuna de la Cruz, ubicada en la provincia de Quillota. Art. 20
letra F). la ma marca solicitada induce a error en relacion a la naturaleza de los productos
solicitados. en cuanto se pretenda identificar con este signo productos distintos de las paltas.

horticolas, forestales y
granos, no comprendidos
en otras clases; animales
vivos; frutas y verduras,
hortalizas y legumbres
frescas; semillas , plantas y
flores naturales; alimentos
para animales; malta (31).

Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada
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C. Examen de fondo propiamente tal

§7.

§ 8.

§9.

§ 10.

§ 11.

Puesto que la interposicion de una o mas oposiciones altera el esquema de
tramitacion, se abordarad a continuacion por separado ambos procedimientos,
para una mejor explicacion.

= Examen de fondo puro y simple

Si el Director Nacional de INAPI considera que la marca objeto de la solicitud estd
afecta a una o mdas prohibiciones de registro, dictard una resolucién motivada
denominada observacion de fondo, en la cual se indican la o las causales de
irregistrabilidad que afectan a la marca objeto de la solicitud.

Si bien INAPI puede efectuar una observacion de fondo por considerar que
concurre algin impedimento de registro, las mds comunes son la existencia de
una solicitud o registro marcario anterior (derechos anteriores) y la falta de
distintividad del signo, por considerarse descriptivo o por considerarse genérico,
para los productos o servicios que se desean distinguir a través de la marca.

De esta forma en la solicitud 1.214.776 para el registro de la marca denominativa
MAGNA TERRAMATER para bebidas alcohdlicas excepto cerveza; espumantes
[vinos] y vinos, INAPI observé por considera que colisionaba con una marca
similar para productos de la misma clase:

Articulos 19 y 20, Letras f) y h), Ley N°19.039. Marca solicitada presenta semejanza grifica
fonética y peligro de error o confusion respecto a VINA MAGNA. Registro N° 792411, Clase

1
23

La solicitud fue finalmente rechazada por la Corte Suprema que, en lo pertinente,
en su fallo de 3 de agosto de 2017 sefald que:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - INAPI | CHILE

5



§12.

§ 13.

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

DIRECTRICES DE MARCAS

Cuarto: Que, de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de las
instancias, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parametros
que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el andlisis se ha
tomado en consideracién que el signo registrado que funda el rechazo “VINA
MAGNA" tiene como elemento principal el vocablo "MAGNA” al igual que la marca
solicitada “MAGNA TERRAMATER”, a lo que se suma su relaciéon de coberturas
de lo que se infiere que de ser aceptado a registro, se pueden producir
confusiones porque al ser comparado con el registrado previamente se verifica
que difieren Gnicamente en los elementos que los acompafian “VINNA" y

“TERRAMATER" de manera que pueden ser facilmente confundibles, lo que

confirma la decision de rechazar la solicitud, por lo que su coexistencia en el
mercado puede inducir a error, engafio o confusion. Asi, conteniendo el fallo las
fundamentaciones que el recurso echa de menos, se impone el rechazo del

recurso en esta sede, por manifiesta falta de fundamento.

De la misma manera en el caso de la solicitud 1.177.566, para el registro de la
marca denominativa SALUDCONECTA2, para software, software de
comunicaciones para el usuario que conectan con redes informaticas, redes
privadas e Internet; software para soluciones informaticas. Dispositivos de
navegacion por sistema de posicionamiento global (GPS). Programas y software
informatico para la acumulacién, compilaciéon, procesamiento, transmisiéon y
difusidon de datos GPS para uso de dispositivos fijos, mdviles y manuales, INAPI
observé por considerarla similar a una marca anterior para productos similares
en la misma clase:

Articulos 19y 20 letras I) y h) inciso 1. la marca solicitada presenta igualdad o semejanza grafica
v fonética, respecto a Registro 830588 Marca CONECTA. clase 9.

Por su parte, la Corte Suprema en sentencia de 23 de agosto de 2017, en lo
pertinente indicé que se estd ante marcas semejantes pues se la marca solicitada
contiene integramente la marca anteriormente registrada, a lo que se suma que
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se esta ante coberturas relacionadas, por lo que de ser aceptada se puede
producir confusion en el consumidor.

Cuarto: Que, de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de las
instancias, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parametros
que el derecho marcario ordena considerar, toda vez gue en el analisis se ha
tomado en consideracion gue el signo registrado que funda el rechazo
“CONECTA" se encuentra integramente contenido en la marca solicitada “SALUD
CONECTAZ2", a lo que se suma su relacion de coberturas de lo que se infiere que
de ser aceptado a registro, se pueden producir confusiones porque al ser
comparado con el registrado previamente se verifica que difieren Unicamente en
los elementos que los acompafian “SALUD" y “2" de manera que pueden ser
facilmente confundibles, lo que confirma la decision de rechazar la solicitud, por lo
que su coexistencia en el mercado puede inducir a error, engafio o confusién. Asi,
conteniendo el fallo las fundamentaciones que el recurso echa de menos, se
impone el rechazo del recurso en esta sede, por manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto por el articulo

782 del Codigo de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casacion en el

§ 14. De la misma forma que por marcas anteriores, es también comun que INAPI
observe cuando considera que colisiona con indicaciones geograficas o
denominaciones de origen, previamente solicitadas o registradas para productos
o servicios idénticos o similares (también para casos de productos o servicios
relacionados), cuando ello conlleve riesgo de confusién en el consumidor. Esta
prohibicion no solo se extiende a indicaciones geograficas y denominaciones de
origen registradas sino que también a aquellas reconocidas en otras fuentes
normativas: como leyes o tratados internacionales vigentes en el pais. Tal es el
caso, por ejemplo, de la solicitud para el registro de la marca Vina Choapa,
solicitud 1.141.815:
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Denominativa:

Vifia Choapa ; ; ; ; : 3 ¢ s i
P Articulos 19y 20 letra j) el signo pedido se presta para inducir a error o confusion en ¢l publico

consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile
una Indicacion Geografica o Denominacion de Origen. En efecto el término Choapa es
considerado dentro de los limites de la zona viticola de la Region Viticola de Coquimbo.
conforme lo dispuesto en el Decreto N°464 sobre Zonificacion Viticola. especificamente al Valle
de Choapa.

Aguardiente, aguardientes;
bebidas alcohdlicas
carbonatadas, excepto
cervezas; bebidas alcohdlicas
que contienen frutas;
bebidas destiladas; bebidas
espirituosas; bebidas
espirituosas y licores; vino;
vino de mesa; vino de uva;
vino ténico de uva dulce que
contiene extractos de
ginseng y corteza de
conchona (ninjin-kinatetsu
wine); vinos; vinos dules;
Vinos espirituosos; vinos
espumosos; vinos
espumosos de uva; vinos
espumosos naturales; vinos
tintos; vinos y licores; vinos y
Vvinos espirituosos; vinos y
Vinos espumosos.

Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada

§ 15. Por su parte, la solicitud N° 1.173.840 para el registro de la marca TERAPIAS DE
AVANZADA, fue observada por ser considerada carente de distintividad para los
servicios solicitados, ya que refiere a un método de tratamiento por lo que es
una expresion genérico

Denominativa: ‘

Terapias de Avanzada 4 : s L
P Articulos 19 y 20 letra e) de la ley N°19.039. La marca solicitada resulta carente de distintividad

v corresponde a una expresion o signo empleado para indicar el género. naturaleza y/o cualidad
de los servicios pedidos, por cuanto el signo TERAPIAS DE AVANZADA se refiere a un nuevo
paradigma psicoterapéutico basado en las neurociencias. Este modelo propugna la posibilidad de
desensibilizar traumas en forma veloz. sin necesidad de un trabajo arduo. ni por parte del
psicoterapéuticos (44). paciente ni por parte del terapeuta, permitiendo abreviar la duracion de los tratamientos. sin que
cuente con algin otro elemento que le otorgue la distintividad necesaria para convertirse en

Servicios educativos para el
drea de la salud mental y de
la salud (41); servicios

marca comercial,

Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada

§ 16. Vale la pena mencionar un caso de aplicacion de la causal de falta de
distintividad, referido a un juicio de nulidad y no a un caso de objecién de fondo
por INAPI, pues es de los pocos casos vistos por la Corte Suprema en los ultimos
3 afios sobre expresiones genéricas. En el caso de la marca denominativa
RESVERATROL, solicitud 894.978, para antioxidantes (por demanda de nulidad
de registro marcario), se aplicé la causal de rechazo en el fondo de la letra e) del
art. 20 LPI, por considerarse una expresion genérica. En este caso INAPI acogi¢ la
demanda de nulidad por haberse acreditado por la demandada que la expresion
Resveratrol corresponde al nombre de una molécula bioldgica presente en
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algunos alimentos, especialmente en la uva y frutos secos, con una probada
accion directa con el retraso del envejecimiento, existiendo evidencia en cuanto
gue previene o retrasa enfermedades crénicas como diabetes, alzheimer, cuya
prevalencia aumenta con la edad. Dejando en evidencia que es un producto
antioxidante.

La Corte Suprema en sentencia de 2 de junio del afio 2016, confirmé la decisiéon
enfatizando que siendo Resveratrol un antioxidante “no puede configurar una
marca comercial ni goza de la distintividad necesaria, pues la sefia es el producto
en si mismo”.

Quinto: Que el articulo 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial
impide el registro de expresiones o signos indicativos, entre otros, del género,
naturaleza, origen o cualidad de los productos, las que sean de uso general en
el comercio para designar cierta clase de productos, y las que no presenten
caracter distintivo o describan los productos a que deban aplicarse, por lo que,
atendiendo a las motivaciones del fallo, los jueces de la instancia han resuelto
el asunto observando acertadamente los parametros gue el derecho marcario
ordena considerar, toda vez gue en el analisis se ha tornado en cuenta que el
signo denominativo registrado es una expresion genérica, descriptiva e
indicativa del producto que distingue, porgue RESVERATROL es un
antioxidante, gue no puede configurar una marca comercial ni goza de la
distintividad necesaria, pues la sefia es el producto en sl mismo, de modo que
al declararlo asi el fallo no ha incurrido en ermor de derecho, con lo cual se
impone el rechazo del recurso.

Dicho pronunciamiento, muestra un cambio de criterio respecto del caso
ASOCIACION NACIONAL CRIADORES DE CABALLOS PERUANOS DE PASO, resuelto
un afio antes. Ante esta marca denominativa (solicitud 1.012.587) para servicios
de cria, cuidado y reproduccién de animales. Mejoramiento, cuidado e higiene
de animales, inseminacion artificial y clinicas veterinarias (44), la Corte Suprema

no compartié el criterio de INAPI, en cuanto a que se trataba de una marca
carente de distintividad para los servicios solicitados, pues en resolucién de 23
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de junio de 2015 consideré que “la marca denominativa “ASOCIACION
NACIONAL CRIADORES DE CABALLOS PERUANOS DE PASQO” (...) considerada en
su conjunto y en virtud de sus cardcter evocativo, resulta suficientemente
caracteristica, novedosa y peculiar”.

= Examen de fondo conjunto con oposicion/es

Cuando ademas de oposicion/es se hubiere formulado una observacién de fondo
a la solicitud de registro, esta ultima se notifica conjuntamente con la
notificacién de la o las demandas de oposicion mediante un Unico acto, en que
se incluye tanto la observacion de fondo como el “traslado” de la/s oposicién/es
(incluyendo copia de ésta/s) [art. 13 inc. 2 LPI].

= Notificacion

La observacion de fondo —y en su caso de la/s oposicién/es— se notifica por
carta certificada, caso en el cual la notificacidon se entiende efectuada tres dias
después que la carta sea depositada en el correo (art. 13 inc. 2 LPI).
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§ 21. Ejemplo de resolucion de traslado con oposicidn:

[Nro Interno: 2017

2z 205005

Resolucion de traslado de todas las 5093
oposiciones admitidas y las observaciones de

fondo

18 NOV 2017

Santiago,

Expediente v Partes: 1256667 ALVARO FRANCISCO
FIGUEROA OLIVARES-INVERSIONES Y EVENTOS
HIDROIM SPA. Srarnn

Tipo / Nro Solicitud: Marca de P&S / 1256667
FFecha de solicitud: 05/06/2017

Denomimacion: AUA RAINWATER
Clase: NCL 32

Por deducida(s) la(s) siguiente(s) oposicion(es): Oposicion interpuesta por INVERSIONES Y
EVENTOS HIDROJM SPA.. en fecha 23/08/2017 bajo folio 2017/044848.. TRASLADO, por ¢l
termino de 30 dias hibiles.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 incisos 47 v 57 de la ley 19.039 de Propiedad
Industrial y sus modificaciones y considerando que el Dircctor de este Instituto, previo andlisis
de fondo. ha estimado que existen en este caso las causales de rechazo de oficio gue se
mencionan en las observaciones de fondo formuladas. resuelvo:

TRASLADO de las observaciones de fondo mencionadas. por 30 dias habiles.

Proveyendo escrito de fecha 23-08-2017: Al 17 Otrosi: Téngase presente v por constituido
patrocinio y poder. Téngase presente v por acompanado el poder que se encuentra en ¢l Registro
de Custodia de Poderes bajo ¢l N® 46551: Al 2° Otrosi: Por acompafiado con citacion.

Provevendo escrito de fecha 18-10-2017: A lo principal: Téngase presente la nueva
representacion. Téngase presente y por constituido patrocinio y poder. Téngase presente v por
acompanado ¢l poder que se encuentra en ¢l Registro de Custodia de Poderes bajo ¢l N 94538:
Al 27 Otrosi: Como se pide corrijase caratula y base de datos.

Asignesele el N de expediente contencioso indicado en el encabezado del presente documento.

Certifico gue con esta fecha fueron notificadas por el Estado Diario las observaciones de fondo
formula g/oposicion deducida y la resolucion precedente: ¥ se despachd carta certificada
remitiendo gidpia de estas altimas a: JOHANSSON & LANGLOIS . en representacion de Alvaro
Francisdert jfzueroa Olivares. N\

\ DB Nov 2m
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§ 22. Ejemplo de resolucion de observaciones de fondo:

Formulacion de observaciones de fondo

Santiago, 13/10/2017

lipo / Nro Solicitud: Marca de P&S /1256667
Fecha de solicitud; 05/06/2017

Denominacion: AUA RAINWATER
Clase; NCL 32

Titlar: Alvaro Francisco Figueroa Olivares
Representante:

INro Intemo: 2017

192458]

De acuerdo al andlisis de fondo previsto en articulo 22, incisos 4° y 3% de la Ley N® 19.039, se
formulan las siguientes observaciones, las cuales serin notificadas conjuntamente con el traslado

de lus oposiciones. v que podran dar lugar al rechazo de oficio de la solicitud de registro:

Articulos 19 y 20 Letras 1) y h) de la Ley N®19.039. La marca solicitada presenta igualdad o

semejanza grafica v fonética v peligro de error o confusion respecto a la marca respecto a

Registro 1219820 Marca AHUA, clase 32. sin que la incorporacion del término

“"RAINWATER™ en marca solicitada, de uso comin v descriptivo en la clase. ni la etiqueta que

se acompana. logre distinguirlos adecuadamente.

,
Por urdc/\ del Director Nacional

D. Examen de forma en el periodo de examen fondo

§ 23. Excepcionalmente, en la etapa de examen de fondo, el examinador puede
advertir la concurrencia de ciertos defectos formales de la solicitud. Estos
pueden consistir en imprecisiones o falta de informaciéon y en esos casos se
notifica al solicitante o a su representante, si lo hubiese, la existencia de los

mismos mediante una resolucion notificada por el estado diario.
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§ 24. Normalmente consisten en una errada clasificacién del producto o servicio, en la

§ 25.

ausencia de algun dato necesario para una correcta individualizaciéon del

solicitante como su nombre, domicilio o RUT.

Una vez notificada la resolucién, el solicitante o su representante si lo tuviese,

dispondran de un plazo de 30 dias hdabiles para subsanar el defecto formal de la
solicitud. En el evento que no fuese subsanado dentro del plazo conferido, INAPI
podra ordenar retrotraer la solicitud al estado de realizar un nuevo examen de

forma. Ejemplos de este tipo de observaciones son:

= Solicitud N°1.150.641, para que acompafie poder en forma,
Geography:

[Nro Interno: |
Resolucion de observaciones de forma en
fondo

Santiago, 07/04/2016

Tipo / Nro Solicitud: Marca de P&S / 1150641
IFecha de solicitud: 14/04/2015

Denominacion: GEOGRAPHY
Clase: NCL 35

Titular: Via Inversiones Limitada
Representante: Enriqueta G. Gonzalez Fuenzalida

Que de acuerdo al examen efectuado se formulan las siguientes observaciones a la presente
solicitud:

Acompaiie poder que corresponda al solicitante, de conformidad a lo dispuesto en el art. 15 de la
ley 19039: letras ¢) v d) del articulo 10 del reglamento de la citada ley. dentro del plazo de 30
dias, para que exista la identidad de titular respecto de los registrados citados como base de la
observacion de fondo. bajo apercibimiento de resolver lo que en derecho corresponda.. Il poder
citado en custodia N° 7376, corresponde a la Sociedad Via Inversiones S.A. y no a Via
Inversiones Limitada. titular de la solicitud de autos

Estas obscrvaciones deberan responderse por escrito dentro del plazo de 30 dias habiles a contar
de la fecha de su notificacion.

Por orden del Djfector Nacional.
Rcsoluci(m/lw{' icada por estado diario con esta fecha.
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= Solicitud N° 1.203.519, para que individualice completamente a la
solicitante, marca Paula Lobos:

[Nro Interno: |
Resolucion de observaciones de forma en
fondo

Santiago, 14/07/2016

Tipo / Nro Solicitud: (hist) Marca de servicios / 1203519
Fecha de solicitud: 10/05/2016

Denominacion: Paula Lobos
Clase: NCL 42

Titular: Paula Lobos
Representante:

Vistos. que ¢l solicitante de autos es una persona natural de caracter nacional v que solamente cs
identificado en autos unicamente con un apellido. con objeto de evitar ulteriores vicios en ¢l
procedimiento v bajo apercibimiento de dejar sin efecto la publicacion v retrotraer los autos al
estado de examen de forma. se prevee:

Acompanese dentro de 30 dias hibiles. documento en que se acredite nombre completo del
titular.

Estas observaciones deberan responderse por escrito dentro del plazo de 30 dias hibiles a contar
de la Tegha de sunotificacion.

e R
Por orden del Barector Nacional.
Resolucion notificada por estad;ldiuriu con esta fecha.

.

lll. La contestacion a la observacion de fondo

E. Plazo para contestar

§ 26. Notificado el solicitante, sea con o sin oposicion involucrada, el plazo para
contestar es de 30 dias habiles (lunes a viernes) [arts. 9y 22 inc. 5 LPI], contados
desde la notificacion por carta certificada.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - INAPI | CHILE

14



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

DIRECTRICES DE MARCAS

F. Contestacion a observacion de fondo puray simple

§ 27.

§ 28.

§ 29.

§ 30.

Al contestar la observacion de fondo, el solicitante debe indicar las razones
juridicas y/o de hecho destinadas a controvertir dicha observacién o para
justificar la registrabilidad de la marca objeto de la solicitud; es decir, las razones
o motivos por los cuales estima que la causal legal no es aplicable en su caso.

En dicha oportunidad debe acompafar todos los antecedentes pertinentes, que
permitan sustentar sus descargos.

Esta contestaciéon es una carga juridica, de manera que si el solicitante no
contesta, no se produce ningun efecto procedimental directo (como considerarla
abandonada o desistida), pero lo mas probable es que el Director de INAPI
ratifique posteriormente la observacién de fondo al dictar la resolucion final,
pues no cuenta con elementos que permitan reanalizar su opinién previa.

Esta presentacion no requiere del patrocinio de un abogado, por lo que puede
responder la observacién de fondo directamente el solicitante.

Cuando la observacidn se funde en que la marca es
descriptiva o de uso comun, el solicitante puede
acreditar en sus descargos que por el uso y
posicionamiento que le ha dado en el mercado, la
marca es asociada por el publico con su titular. Esto se
conoce como secondary meaning.

G. Contestacion a observacion de fondo y oposicion/es

§ 31.

§ 32.

Es posible contestar la observacion y la/s oposicion/es en un mismo escrito —de
manera conjunta ambas, o bien separadamente a través de otrosies— o bien en
escritos separados. Lo recomendable es hacerlo todo en un mismo escrito,
separando las contestacion a la observacion de fondo y la contestacion a la/s
oposicién/es.

Esta contestacidon es, como se dijo, una carga juridica, de manera que si el
solicitante no contesta:

= En la dimensién procedimental administrativa, no se produce ningun
efecto directo, aunque lo mas probable es que el Director Nacional de
INAPI ratifique posteriormente la observacién de fondo al dictar la
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resolucidn final, pues no cuenta con nuevos elementos que le permitan
reanalizar su opinidn previa.

* En la dimensién procesal contenciosa: la inaccién del solicitante
(demandado) no lo perjudica, sino que se considera juridicamente una
negacion a todos los argumentos contenidos en la demanda,
entregando la carga de la prueba en el oponente. Sin embargo, si el
solicitante considera que existen hechos relevantes que INAPI deba
conocer para resolver el conflicto es recomendable que conteste, pues
de lo contrario, esto hechos no podran ser evaluados por el Instituto.

En estos casos, cuando se contesta la oposicidn, sea que se conteste o no
ademas la observacion de fondo, es necesario que el escrito correspondiente sea
patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesion,
debiendo en consecuencia cumplir con las normas de comparecencia en juicio
(art. 5inc. 4 LPI). Para mayor detalle, puede consultarse la seccién “Poderes” del
capitulo “Aspectos generales” de estas directrices.

H. Suspensidon del procedimiento durante la etapa de examen de fondo

§ 34.

§ 35.

§ 36.

§ 37.

Si para salvar la objecién de que ha sido objeto una solicitud se requiere la
realizacion de otros tramites, el solicitante tiene derecho a pedir que se
suspenda el procedimiento, hasta la conclusién de los mismos.

Los casos mas comunes por los cuales se suspende el procedimiento de una
solicitud de marca corresponden a aquellos casos en que es necesario efectuar (i)
cambios de nombre en el titular de registros previos, (ii) cesiones de la solicitud
al titular de un registro previo o (iii) se requiere transferir el registro base de la
observacion de fondo, al titular de la solicitud en tramite.

Si los tramites que han servido de fundamento a la peticién no se iniciaran
dentro de 60 dias, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la
solicitud de suspensién se tendra por abandonada (art. 22 inc. 3 LPI), debiendo
en este caso el Director Nacional emitir la resolucién definitiva que corresponda

De la misma forma, INAPI puede de oficio suspender el procedimiento en los
mismos casos sefialados precedentemente, aun cuando el solicitante no lo haya
pedido.
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