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Normas Generales
CVE 2149543

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
Instituto Nacional de Propiedad Industrial

APRUEBA INSTRUCTIVO DE TRAMITACION DE MARCASINTERNACIONALES
CONFORME AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID

(Resolucién)
NUm. 184 exenta.- Santiago, 23 de junio de 2022.
Vistos:

Lo dispuesto en el DFL N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia,
gue fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de laley N° 18.575, de Bases Generales
de la Administracion del Estado; € Protocolo concerniente a Arreglo de Madrid, relativo al
Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid, e 27 de junio de 1989, modificado el 3
de octubre de 2006 y €l 12 de noviembre de 2007; el Reglamento del Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid relativo a Registro Internaciona de Marcas; el depdsito de los documentos
de adhesion a mencionado Protocolo, realizado €l 4 de abril de 2022, por parte del Estado de
Chile, por e sefior Mathias Francke, Embajador Representante, de la Misién Permanente de
Chile ante la Organizacion Mundial del Comercio (OMC); la ley N° 20.254, Organica del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI); la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 y
sus modificaciones; € decreto supremo N° 82, de 2022, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo, que aprueba € Reglamento de la ley N° 19.039 y sus modificaciones,; el decreto
supremo N° 69, de 2019, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que nombra a dofia
Loreto Bresky como Directora Nacional; en la resolucion exenta N° 138, de 2022, que Aprueba
e Instructivo del Sistema de Tramitacion Electronica de |os derechos de propiedad industrial; en
la resolucion exenta N° 135, de 2022, que Aprueba el Instructivo de Marcas; en la resolucion
exenta N° 140, de 2022, que Aprueba el Instructivo de Marcas Colectivas y Certificacion, todas
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y en las resoluciones N° 7, de 2019 y N° 16, de
2020, ambas de la Contraloria General de la Republica.

Considerando:

1.- Que la ley N° 20.254, cred e Ingtituto Nacional de Propiedad Industrial, también
denominado INAPI, como un 6rgano descentralizado, de carécter técnico y juridico encargado de
la administracién y atencién de los servicios de propiedad industrial, correspondiéndole
promover la proteccion que brinda la propiedad industrial y difundir €l acervo tecnolégico y la
informacion de que disponga.

2.- Que € Protocolo concerniente a Arreglo de Madrid, relativo a Registro Internacional
de Marcas, fue adoptado en Madrid, el 27 de junio de 1989, y modificado €l 3 de octubre de
2006 y el 12 de noviembre de 2007, y su Reglamento anexo, fue aprobado por el Congreso
Nacional segun consta en el oficio N° 16.603, de 20 de mayo de 2021, de la Honorable Camara
de Diputados, relativo a Proyecto de Acuerdo correspondiente al Boletin N° 13.929-10.

3.- Que € articulo 14.4.b) del mismo Protocolo dispone que éste entrara en vigor tres meses
después de la fecha en la que su ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion haya sido
notificada por e Director General de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPY).

4.- Que € Instrumento de Adhesién del mencionado Tratado, firmado por el Presidente de
la Republica, se deposito e 4 de abril de 2022, en la OMPI y, con la misma fecha, e Director
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General procedi6 a notificar este hecho a las demés partes contratantes del Protocolo, por lo que
este acuerdo entrara en vigor para Chile el 4 de julio de 2022.

5.- Que € Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid permite participar de un Sistema
Internacional de gestion de solicitudesy registros de marcas, que ya se aplicaen 112 miembrosy
en 128 paises en e mundo, tratdndose de un acuerdo internacional que no impone estandares
sustantivos para Chile, pues cada autoridad nacional competente -en nuestro caso € Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)- decide €l tipo de marcas a proteger y si, conforme alo
dispuesto en su normativa nacional, otorga o no la proteccion solicitada mediante e sistema
internacional.

6.- Que la gran diferencia respecto del sistema tradicional, es que en vez de exigir a
solicitante que se dirija individualmente a cada autoridad competente, se le permite ingresar una
Unica solicitud ante la OMPI, que luego es remitida a cada pais designado para que declare
-dentro del plazo establecido- si reconoce 0 no la proteccion a ese registro internacional dentro
de su territorio.

7.- Que toda Solicitud Internacional presentada por conducto del INAPI estard sujeta a
pago de una tasa de preparacion, certificacion y transmision, cuyo monto y condiciones se fijan
en el numera 2, del articulo 6, del instructivo que por este acto se aprueba.

8.- Que, por tanto, la aplicacion del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid en Chile,
requiere que se adopten disposiciones de caracter administrativo, que faciliten la gjecucién del
mismo, cuyo texto se aprueba conforme |o dispuesto en la parte resol utiva.

Resuelvo:

Articulo primero: Apruébase e "Instructivo de Tramitacion de Marcas Internacionales
conforme a Protocolo concerniente a Arreglo de Madrid', cuyo texto se transcribe a
continuacion:

INSTRUCTIVO DE TRAMITACION DE MARCAS INTERNACIONALES CONFORME AL
PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID

CAPITULO |. CUESTIONES PRELIMINARES.
Articulo 1 Definiciones:
Para los efectos de |as presentes normas, se entendera por:

a) "Borrador de Formulario MM2": es aquel formulario provisional presentado para su
revision, através de las plataformas electronicas que INAPI disponga para estos efectos, previo a
la presentacion formal de la solicitud internacional ante INAPI como oficina de origen.

b) "Convenio de Paris': el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de
septiembre de 1979.

c) "Designacion” (con sus variantes gramaticales): la solicitud de extension de la proteccion
("extension territorial™) presentada en virtud del Articulo 3ter.1) o 2) del Protocolo, segiin sea €l
caso; también designara esa extension unavez inscrita en el Registro Internacional.

d) "Formulario MM2": e formulario provisto por la Oficina Internaciona para la
presentacion de una solicitud internacional conforme al Protocolo de Madrid.

€) "INAPI": e Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

f) "Invalidacion": una decision definitiva de una autoridad competente que invalide o deje
sin efecto un registro internacional en Chile, respecto de todos o algunos de los productos o
servicios abarcados por la designacion de Chile.

0) "LPI": laLey de Propiedad Industrial (Ley N° 19.039, y sus modificaciones).

h) "Oficina de Origen": la Oficina de la Parte Contratante a través de la cual se presenta la
solicitud internacional de conformidad con el Articulo 2.2) del Protocolo, rol que, tratdndose de
Chile, corresponde a Instituto Naciona de Propiedad Industrial, INAPI.

i) "Oficina Internaciona": la Oficina Internacional de la Organizacién Mundia de la
Propiedad Intelectual.

j) "Parte Contratante": todo Estado u organizacion intergubernamental que sea parte en €
Protocolo.

k) "Parte Contratante del titular": la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen
0, cuando se haya inscrito un cambio de titularidad en el Registro Internacional, la Parte

CVE 2149543 Director Interino: Jaime SepllvedaO. = Mesa Central: 600 7120001 Email: consultas@diarioficial.cl
Sitio Web: www.diarioficial.cl Direccién: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrénica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representacion impresa del mismo, ingrese este codigo en €l sitio web www.diarioficial.cl

T ——



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
NUm. 43.290 Jueves 30 de Junio de 2022 Pagina 3de 11

Contratante o0 una de las Partes Contratantes, respecto de las que € nuevo titular satisfaga las
condiciones estipuladas en € Articulo 2 del Protocolo.

[) "Parte Contratante Designada’ u "Oficina Designada’: una Parte Contratante para la que
se haya solicitado la extension de la proteccion en virtud del Articulo 3ter.1) o 2) del Protocolo,
segun sea €l caso, o0 respecto de la cual se haya inscrito dicha extension en el Registro
Internacional.

m) "Protocolo”: & Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo a Registro
Internacional de Marcas, adoptado en Madrid, € 27 de junio de 1989, con sus modificaciones;
incorporado a derecho interno en virtud de su aprobacion el 20 de mayo de 2021.

n) "Registro de Base": €l registro de una marca que haya sido efectuado por €l INAPI en
virtud de laLPl y que constituye la base para la presentacién de una solicitud internacional.

i) "Registro Internaciona”: €l registro de marcas mantenido por la Oficina Internacional.

0) "Registro Naciona": € registro de una marca comercia inscrito por € INAPI de
conformidad con laLPI.

p) "Reglamento”: el Reglamento del Protocolo; incorporado a derecho interno en virtud de
laadhesién a Protocolo mencionada en el nimero anterior, que prevé expresamente la existencia
del mencionado Reglamento.

g) "Solicitante”: la persona en cuyo nombre se presenta una solicitud internacional .

r) "Solicitud de Base": la solicitud de registro de una marca gue se haya presentado ante el
INAPI en virtud de la LPI, que se encuentre en tramite naciona y que constituye la base para la
presentacion de una solicitud internacional.

) "Solicitud Internaciona”: la solicitud de registro de registro de una marca en el Registro
Internacional.

t) "Tablade tasas': € listado informado, en las plataformas que para estos efectos disponga
la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que contiene el detalle del monto de las
tasas aplicables a diversos tramites y peticiones relacionados con e Sistema de Madrid, que
deben ser pagadas directamente a la Oficina Internacional dela OMPI.

u) "Titular": la persona a cuyo nombre figura inscrito un registro internacional en €
Registro Internacional.

Articulo 2 Generalidades:

1) Las disposiciones de la normativa nacional se aplicaran, con las particularidades que en
este instructivo se establecen, a las marcas de los registros internacionales en los que Chile sea
una Parte Contratante designada.

2) En caso de conflicto entre, por una parte, las disposiciones de la LPI, su Reglamento y
otras normas aplicables y, por otra, las disposiciones del Protocolo y su Reglamento, tratdndose
de solicitudes y registros internacionales, prevaleceran las disposiciones del Protocolo y su
Reglamento.

Articulo 3 ldioma:

1) Las solicitudes internacional es presentadas a través del INAPI se redactaran en espafiol.
2) Toda comunicacion relativa a una solicitud internacional 0 a un registro internacional
entre la Oficina Internacional y el INAPI se realizara en espaiiol.

Articulo 4 Computo de plazos:

El computo de todo plazo concedido a titular de un registro internacional en € que Chile
sea una Parte Contratante Designada, indicado o especificado en una comunicacion del INAPI a
la Oficina Internacional, correrda a partir de la fecha en que e INAPI transmita dicha
comunicacion ala Oficina Internacional .

Todos los plazos de dias establecidos en esta resolucion, seran de dias habiles, debiendo
computarse conforme dispone €l Articulo 11 delaLPlI.

Articulo 5 Otrasindicaciones relativas a procedimiento:

El INAPI impartira las directrices que sean necesarias para facilitar la gecucion de los
procedimientos relativos a las solicitudes internacional es presentadas por conducto del INAPI, y
alosregistros internacionales en los que Chile sea una Parte Contratante Designada.
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CAPITULO Il. SOLICITUDES INTERNACIONALES. NORMAS RELATIVAS A INAPI
COMO OFICINA DE ORIGEN.

Articulo 6 Solicitudesinternacionales:

1) La persona a cuyo nombre figure el Registro de Base o la Solicitud de Base, segln sea €
caso, tendra derecho a presentar una solicitud internacional por conducto del INAPI, actuando
éste como Oficina de Origen, siempre que dicha persona:

i) tenga un establecimiento industrial o comercial efectivoy rea en Chile; o,
ii) esté domiciliada en Chile; o,
iii) seanacional de Chile.

2) Toda Solicitud Internacional presentada por conducto del INAPI estara sujeta a pago de
una tasa de preparacion, certificacion y transmision, que se fija en 0.5 UTM por clase, y que
debera pagarse conjuntamente con la presentacion del requerimiento de preparacion del
Formulario MM2. Esta tasa no seréd reembolsable, independientemente del destino final de la
solicitud internacional, conforme lo dispuesto en laLPI.

3) Toda Solicitud Internacional debera ser presentada ante INAPI por medios electrénicos a
través de las plataformas electronicas que € INAPI disponga para estos efectos y se sujetard al
procedimiento que se establece en el articulo siguiente.

Articulo 7 Procedimiento Solicitudes Internacionales:

El procedimiento para la presentacion de una Solicitud Internacional ante € INAPI
comprendertres fases: 1) Preparacion, 2) Revision y 3) Presentacion.

1) Preparacion: El procedimiento se iniciard con un requerimiento de preparacion de
Solicitud Internacional por parte del solicitante, en laforma de un Borrador de Formulario MM2
presentado através de las plataformas el ectronicas que INAPI disponga para estos efectos, que se
someterd a larevision del INAPI. Conjuntamente con dicho requerimiento, se efectuara el pago
de la tasa de preparacion, certificacion y transmision sefialada en € numeral 2) del Articulo 6
anterior, sinlo cua no se le daratramite.

2) Revision: Una vez ingresado el requerimiento de preparacion, el INAPI andizard s la
propuesta cumple los requisitos esenciales para la presentacion de una solicitud internacional,
conforme lo dispuesto en el Articulo 3 del Protocolo y la Regla 9 de su Reglamento, constatando:
1) s puede ser considerada como la Oficina de Origen respecto de esa solicitud internacional; v,
2) si los datos esenciaes para habilitar al INAPI a certificar la Solicitud Internacional que figuran
en el borrador, corresponden alos que figuran en la solicitud o registro de base. De no cumplirse
alguno de los requisitos esenciales, INAPI lo comunicara a solicitante para que subsane los
defectos.

Adicionalmente, durante la etapa de revision, el INAPI podra hacer sugerencias relativas a
la descripcion de productos y servicios, con lafinalidad de prevenir irregularidades que pudieran
retrasar e procedimiento en la posterior etapa de examen ante la Oficina Internacional. Estas
sugerencias deberan ser aceptadas 0 rechazadas por el solicitante. En caso de no responder, en el
plazo a que se refiere el parrafo siguiente, se entendera que el solicitante rechaza la propuesta de
INAPI y persevera en la propuesta sometida a revision, lo que no lo eximira de su obligacion de
presentar formalmente el formulario MM 2, ni impedira la certificacion por el INAPI en cuanto a
la correspondencia de los datos esenciales de la solicitud o registro base con los de la solicitud
internacional, conforme ala Regla 9 del Reglamento.

El solicitante debera subsanar |os defectos de la presentacion y contestar las sugerencias que
se hubieren formulado, modificando su propuesta y sometiéndola nuevamente a revision del
INAPI, dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha del requerimiento de preparacion
del Formulario MM2. Vencido €l referido el plazo, sin que se haya presentado formamente el
Formulario MM2 sin defectos que impidan su certificacién, se comunicard tal circunstancia al
solicitante y se ordenara archivar los antecedentes sin posibilidad de ulterior desarchivo ni
reembol so de |a tasa pagada conforme lo sefialado en € articulo 6.2) de este instructivo.

3) Presentacion: No habiéndose detectado defectos en el Borrador del Formulario MM2 que
impidan al INAPI certificar la Solicitud Internacional, 0 una vez subsanados éstos, € INAPI
confirmard que la propuesta es aceptable y € solicitante debera efectuar formalmente la
presentacion de la Solicitud Internacional, mediante el ingreso del Formulario MM2, a través de
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las plataformas electronicas que el INAPI disponga para estos efectos, fijando con €ello la fecha
de presentacion de lamisma.

Las comunicaciones del INAPI en las etapas de preparacion, revision y certificacion se
notificaran al solicitante internacional por medio electronico.

Articulo 8 Certificacion y transmision:

Si lasolicitud internacional formalmente presentada cumple con los requisitos esenciales de
conformidad a lo indicado en el numeral 2) del Articulo 7 anterior, € INAPI certificara la
solicitud internacional, indicara la fecha en que la recibié formalmente, y la transmitira a la
Oficinalnternacional.

Articulo 9 Irregularidades en la Solicitud Internacional :

Cuando la Oficina Internacional comunique a INAPI una irregularidad en una Solicitud
Internacional e invite a INAPI a subsanarla, éste subsanaralairregularidad si procede, pudiendo
hacerlo en consulta con e solicitante, y respondera ala comunicacion de la Oficina I nternacional
cuando corresponda, de conformidad con las Reglas 11, 12 y 13 del Reglamento. En particular,
por no cumplir los requisitos relativos a los elementos que hayan sido certificados en calidad de
Oficina de Origen, como, por gemplo, la lista de productos y servicios. El solicitante no podra
responder directamente a la Oficina Internacional, sino que debera hacerlo a través del INAPI.
Asimismo, podra el INAPI responder ala comunicacion u optar por no hacerlo, en ausenciade la
opinion del solicitante. Respecto a las irregularidades consistentes en que la solicitud
internacional no cumple los requisitos relativos a elementos no certificados por la Oficina de
Origen, como, por gemplo, la ausencia de pago de las tasas de registro internacional, éstas solo
pueden ser subsanadas por el solicitante. La Oficina Internacional notificara a solicitante, quien
debera subsanarla 'y aunque la Oficina Internacional también informara a INAPI, como Oficina
de Origen al respecto, éste no estara obligado a adoptar ninguna medida, sin perjuicio de las
comunicaciones que pueda enviar al solicitante respecto a dichas irregularidades.

Articulo 10 Cesacién de los efectos del registro de base o de la solicitud de base:

En los casos que resulten aplicables los puntos 3) y 4) del Articulo 6 del Protocolo, es decir,
cuando cesen en Chile los efectos de la Solicitud o Registro de Base durante € periodo de
dependencia, € INAPI comunicara a la Oficina Internacional, en la forma prescrita en €
Protocolo y en €l Reglamento, y solicitara ala Oficina Internacional que cancele, en lamedida en
gue proceda, €l registro internacional en cuestion.

Articulo 11 Efectos de |os registros internacionales en Chile:

1) A partir de la fecha del registro internacional o de la inscripcion de la designacion
posterior de Chile en el Registro Internacional, seguin sea el caso, una marca que sea objeto de un
registro internacional en el que Chile es una Parte Contratante Designada u Oficina Designada,
gozara de la misma proteccion que una marca que sea objeto de una solicitud presentada
directamente ante INAPI con arreglo alaLPI.

2) Lo dispuesto en €l numeral anterior, tendra efecto Gnicamente cuando el INAPI:

i) haya comunicado ala Oficina Internacional que se ha concedido proteccion ala marca en
Chile, en laforma prescritaen el Reglamento;

i) no haya comunicado a la Oficina Internacional una denegacion contra esa marca de
conformidad con los puntos 1) y 2) del Articulo 5 del Protocolo; o

iii) haya retirado una denegacion relativa a esa marca comunicada a la Oficina I nternacional
de conformidad con los puntos 1) y 2) del Articulo 5 del Protocolo.

CAPITULO I1l. REGISTROS INTERNACIONALES. NORMAS RELATIVAS AL INAPI
COMO OFICINA DESIGNADA.

Articulo 12 Examen de los registros internacional es:

1) El INAPI examinara las marcas que son objeto de registros internacionales en los que
Chile es una Parte Contratante Designada a la luz de lo dispuesto en la LPI y deméas normas
aplicables conforme el ordenamiento juridico local.
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2) Las marcas inscritas en los registros internacionales en los que Chile sea una Parte
Contratante Designada gozaran del derecho de prioridad previsto en e Articulo 4 del Convenio
de Paris y estaran exentas de la necesidad de cumplir con las formalidades prescritas en la
Seccion D de dicho articulo.

3) Si, de conformidad con la LPI, se exigen pruebas documentales del uso legitimo de
determinados elementos de una marca gque sea objeto de un registro internacional en el que Chile
sea Parte Contratante Designada, por jemplo, autorizacién de uso del nombre de una persona
natural cuando sea solicitada por un tercero, dichas pruebas documentales estaran exentas de
toda legalizacion o certificacion, salvo la de la Oficina de Origen, y deberan presentarse
directamente ante el INAPI (Articulo 5his del Protocolo).

4) El titular del registro internacional, para comparecer ante €l INAPI y realizar gestiones
durante e procedimiento nacional, deberd designar un representante domiciliado en Chile,
conforme las normas delaLPl y su Reglamento.

5) S e titular de un Registro Internacional que ha designado a Chile no hubiere
comparecido ante el INAPI durante el procedimiento nacional, y, por tanto, no hubiere designado
un representante domiciliado en Chile, se entenderd validamente notificado de cualquier accion
que afecte la vigencia del Registro Internacional en Chile como Parte Contratante Designada,
desde la fecha que INAPI despache la comunicacion que efectlie a la Oficina Internacional
conforme ala Regla 23bis del Reglamento.

Articulo 13 Denegacion provisiona de oficio:

1) Si, de conformidad con la LPI, e INAPI considera que no puede concederse la
proteccion a la marca objeto de un Registro Internacional en el que Chile sea una Parte
Contratante Designada, o suspenda el procedimiento relativo a dicha marca hasta que se cumpla
una condicion determinada, el INAPI comunicard a la Oficina Internacional una denegacién
provisional de proteccién, en la forma prescrita en el Protocolo y en el Reglamento, antes de que
expire € plazo de 18 meses especificado en €l Articulo 5.2).b) del Protocolo.

2) Los medios de recurso de que dispondra el titular del respectivo registro internacional
seran los mismos que si la solicitud de registro de marca hubiera sido presentada directamente
ante el INAPI con arreglo ala normativa chilena.

3) El plazo para contestar la denegacion provisional, sea ésta basada en una observacion de
oficio, en una oposicién o en ambas, sera de 60 dias contados desde la fecha en que e INAPI
comunique la denegacion provisiona ala Oficina lnternacional .

Articulo 14 Publicacion de la marca objeto de un Registro Internacional. Oposicion:

1) Cuando € INAPI haya recibido una marca que sea objeto de un Registro Internacional en
el que Chile sea una Parte Contratante Designada, y sin perjuicio que dicho Registro
Internaciona ya haya sido publicado en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, la que
conforme a Articulo 3 del Protocolo debe considerarse suficiente publicidad a los fines de todas
las Partes Contratantes, el INAPI publicara dicha marca de oficio, con la finaidad de
proporcionar informacion clara sobre € inicio y fin del periodo de oposicion a los terceros
posiblemente interesados. Esta publicacion se efectuara semanalmente, en una gaceta electronica
aojadaen la plataforma que el INAPI disponga paraello.

2) La publicacion en la Gaceta del INAPI, darainicio a un periodo de 30 dias, conforme lo
establecido en el Articulo 5 delaLPI, dentro del cua cuaquier interesado podra formular ante el
INAPI una oposicién al Registro Internacional en que se haya designado a Chile.

Articulo 15 Posible comunicacién de una denegacién provisional de la proteccion basada
en una oposicion:

El INAPI comunicara a la Oficina Internacional, en la forma prescrita en el Protocolo y en
el Reglamento, cuando €l plazo para presentar una oposicion a una marca gque sea objeto de un
Registro Internacional en e que Chile sea una Parte Contratante Designada finalice:

i) unavez transcurrido € plazo de 18 meses, previsto en el Articulo 5.2) b) del Protocolo; o,
ii) demasiado tarde para que el INAPI pueda enviar una comunicacion en virtud de la Regla
16 del Reglamento, dentro de dicho plazo.

Articulo 16 Denegacion provisional de la proteccion basada en una oposicion:
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1) Cuando una parte interesada presente a INAPI una oposicidn a una marca que sea objeto
de un Registro Internacional en e que Chile sea una Parte Contratante Designada, € INAPI,
antes del vencimiento del plazo de 18 meses (Articulo 5.2)b) del Protocolo) o de conformidad
con € Articulo 5.2)c) del Protocolo, segun proceda, comunicard ese hecho a la Oficina
Internacional como una denegacion provisional basada en una oposicion, en laforma prescrita en
el Protocoloy en el Reglamento.

2) Laoposicion a una marca que sea objeto de un Registro Internacional en el que Chile sea
una Oficina Designada se regira, con las particularidades que en este instructivo se establecen,
por las disposiciones de laLPI relativas ala oposicion.

3) En los casos en que, ademas de haberse presentado una o varias oposiciones, € INAPI
haya efectuado observaciones de fondo basadas en causales de irregistrabilidad establecidas en la
LPI, estas observaciones se comunicaran a la Oficina Internacional conjuntamente con las
oposiciones al Registro Internacional.

Articulo 17 Declaracion de concesion de la proteccion en la ausencia de motivos de
denegacion:

Cuando e INAPI haya recibido una marca que sea objeto de un Registro Internacional en el
gue Chile sea una Parte Contratante Designada y no se haya presentado ninguna oposicion a esa
marca dentro del plazo de 30 dias prescrito en € Articulo 14.2) precedente de este instructivo, ni
se hayan formulado observaciones de fondo al mismo, € INAPI enviara a la Oficina
Internacional, 1o antes posible y antes de que venza el plazo de 18 meses (Articulo 5.2)b) del
Protocolo), una declaracion de concesion de la proteccion a la marca en Chile, en la forma
prescritaen € Reglamento.

Articulo 18 Decision definitiva tras la inscripcién de una comunicacion de denegacion
provisional:

1) Cuando se haya inscrito en e Registro Internacional una comunicacion de denegacion
provisiona de la proteccion enviada por €l INAPI con arreglo a Articulo 13.1) o a Articulo 16,
ambos de este Instructivo, y, una vez concluidos todos los procedimientos ante e INAPI,
habiéndose decidido conceder la proteccion a la marca, € INAPI enviard a la Oficina
Internacional, en laforma prescrita en el Reglamento:

i) Una declaracién en la que se indique que se retira la denegacién provisiona y que se
concede la proteccion en Chile para todos los productos y servicios para los que se habia
solicitado dicha proteccion; o,

i) Una declaracion que indique los productos y servicios para los que se concede la
proteccion en Chile, si la proteccion se ha concedido Unicamente para algunos productos y
servicios.

2) Cuando se haya inscrito en el Registro Internacional una comunicacion enviada por el
INAPI con arreglo a Articulo 13.1) o a Articulo 16, ambos de este Instructivo, por la que se
deniega |la proteccion ala marca en Chile para todos los productos y servicios en cuestion y, una
vez concluidos todos los procedimientos ante el INAPI, y habiéndose decidido confirmar dicha
denegacion, € INAPI enviara ala Oficina Internacional una declaracion atal efecto, en laforma
prescritaen el Reglamento.

Articulo 19 Recursos;

Cuaquier parte interesada podréd recurrir ante € tribunal competente respecto de las
decisiones adoptadas por €l INAPI en relacion con las marcas de |os Registros Internacionales en
los que Chile sea una Parte Contratante Designada. Seran aplicables, las disposiciones de la
legislacion nacional relativas alos recursos.

Articulo 20 Decision ulterior que afecta ala proteccion de una marca:

El INAPI comunicard a la Oficina Internacional una decision ulterior que afecte a la
proteccion de una marca inscrita en un Registro Internacional en € que Chile sea una Parte
Contratante Designada, adoptada por € INAPI o por otra autoridad competente, en la medida en
que tenga conocimiento de dichadecision y sin perjuicio de lo dispuesto en €l Articulo 21 de este
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Instructivo. En tal caso, enviara a la Oficina Internacional una nueva declaracion en la que se
indicara la situacion de la marca y, en su caso, los productos y servicios amparados por la
proteccion concedida alamarcaen Chile, en laforma prescrita en el Reglamento.

Articulo 21 Invalidacion o nulidad:

Cuando una decision del INAPI o de otra autoridad competente, caduque, invalide o declare
nulos los efectos de un Registro Internacional en Chile, con respecto a todos o algunos de los
productos y servicios en cuestion, y dicha decision ya no pueda ser objeto de recurso, el INAPI,
siempre que tenga conocimiento de la referida decisién, la comunicard ala Oficina Internacional,
en laforma prescritaen el Protocolo y en € Reglamento.

Por disposicion expresa del Articulo 5 numeral 6) del Protocolo, la invalidacion de los
efectos en Chile de un registro internacional no puede pronunciarse "sin que a titular de ese
registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo
atil". En concordancia con lo anterior, la sustanciacion de los juicios de nulidad y los de
caducidad, asi como los procedimientos de invalidacion administrativa que se inicien contra un
registro internacional protegido en Chile, se someterén a los procedimientos contemplados en la
legislacion nacional, con la sola excepcién del plazo que tendra el demandado para contestar (i)
la demanda de nulidad o caducidad de un registro, o (ii) la comunicacion de inicio del
procedimiento de invalidacion administrativa; casos en los que € plazo sera de 60 dias, contados
desde la fecha en que el INAPI comunique €l inicio del procedimiento respectivo a la Oficina
Internacional en laformaindicadaen e Art. 12 numeral 5) de este Instructivo, esto es, conforme
alaRegla 23bis del Reglamento.

Articulo 22 Renovacion de los Registros Internacionales en los que Chile es Parte
Contratante Designada; inscripciones en el Registro Internacional:

1) Los Registros I nternacionales que, de conformidad con el Articulo 7 del Protocolo, hayan
sido renovados respecto de Chile en su calidad de Parte Contratante Designada, seguiran
surtiendo efecto en Chile.

2) Toda inscripcion efectuada en e Registro Internacional respecto de un Registro
Internacional surtird, en la medida en que se aplique a Chile como Parte Contratante Designada,
el mismo efecto que si hubiera sido anotada por € INAPI.

3) En virtud de lalegislacion nacional, si el INAPI considera que la inscripcion mencionada
en e parafo 2) anterior, no surte efecto en Chile enviara a la Oficina Internacional una
declaracion atal efecto, en laforma prescrita en el Reglamento.

4) Adoptada una decision definitiva sobre una declaracion enviada en virtud del parrafo 3)
anterior, €l INAPI, sempre que tenga conocimiento de dicha decision definitiva, enviara a la
Oficina Internacional una comunicacion que confirme o retire dicha declaracion en la forma
prescritaen el Reglamento.

Articulo 23 Marcas colectivas; Marcas de Certificacion:

1) Las marcas colectivas y las marcas de certificacion que sean objeto de Registros
Internacionales en los que Chile sea una Parte Contratante Designada, se regiran con las
particularidades que en este instructivo se establecen, por las disposiciones de la LPl y su
Reglamento y demés normas de nuestro ordenamiento juridico aplicable.

2) Si un Registro Internacional en el que Chile sea Parte Contratante Designada se refiere a
una marca colectiva 0 a una marca de certificacion, el titular de ese Registro Internacional debera
presentar directamente a INAPI e "Reglamento de Uso", en e plazo de 60 dias prescrito en €
articulo 23 bis C de la LPI, debiendo para tales efectos, designar un representante con domicilio
en Chile conforme las normas de la L Pl y su Reglamento.

Articulo 24 Division de Registros Internacionales:

El titular de un Registro Internacional en el que Chile sea una Parte Contratente Designada,
podra presentar una peticion de division de ese Registro Internaciona respecto de Chile por
conducto del INAPI, teniendo en cuenta que:

a) Las peticiones presentadas estarén sujetas al pago de |as correspondientes tasas, conforme
laLPly segun se establezca en la Tabla de Tasas del Sistemade Madrid.
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b) El INAPI verificara que dichas peticiones presentadas cumplen los requisitos prescritos
enlaLPl, incluido el pago de latasa nacional.

c) El INAPI transmitird a la Oficina Internacional |as peticiones que cumplan los requisitos
prescritos. Las que no cumplan los requisitos no seran transmitidas ala Oficina Internacional y €l
INAPI lo notificaraal titular.

d) Unavez enviadala peticion por € INAPI, si la Oficina Internacional estimare que ésta no
cumple los requisitos especificados en el parrafo 1) de la Regla 27bis del Reglamento, requerira
al INAPI que subsane lairregularidad e informara al mismo tiempo a titular.

e) S la Oficina Internacional detectare que el importe de las tasas recibido es menor al
importe de las tasas especificadas en el parrafo 2) de la Regla 27bis del Reglamento, la Oficina
Internacional notificard en consecuencia a titular e informara a mismo tiempo a la Oficina que
presento la peticion.

f) Si lairregularidad no es subsanada en un plazo de tres meses contados a partir de lafecha
de la comunicacién contemplada en los parrafos d) o €) anteriores, se dara por abandonada la
peticion y la Oficina Internacional comunicara en consecuencia a INAPI, informard a mismo
tiempo al titular, y reembolsara la tasa pagada por concepto de division de un Registro
internacional, previa deduccion de una cantidad correspondiente ala mitad de dicha tasa.

g) Si la OficinaInternacional comunicaa INAPI unairregularidad en una peticion que éste
deba subsanar, 10 harg, en consulta con €l titular, en laforma prescrita en el Reglamento.

Articulo 25 Sustitucion:

1) Se considerara que € registro internacional en e que Chile es Parte Contratante
Designada ha sustituido, en la medida que corresponda, a registro nacional efectuado en virtud
de la LPI, a partir de la fecha del registro internacional o de la inscripcion de la designacién
posterior de Chile en €l Registro Internacional, segun sea el caso (Articulo 4bis.1) del Protocolo).

2) No podra denegarse la proteccién de la marca objeto de un registro internacional, ni
siquiera parciamente, sobre la base de un registro nacional que se considere sustituido por ese
registro internacional (Regla 21.3)a) del Reglamento).

3) El registro nacional y € registro internacional que lo ha sustituido podran coexistir. El
titular no estara obligado a renunciar o a solicitar la cancelaciéon del registro naciona que se
considere sustituido por un registro internacional, y se le permitira renovar ese registro, si asi lo
desea, de conformidad con lalegislacion nacional vigente (Regla 21.3)b) del Reglamento).

Articulo 26 Peticion de tomar nota de la sustitucion de conformidad con el Articulo
41hbis.2) del protocolo de Madrid:

1) El titular del registro internacional podré solicitar, por escrito, a INAPI que se tome nota
de la sustitucion de un registro nacional por un registro internacional en su Registro Nacional,
bajo las siguientes condiciones:

i) una marca registrada en Chile en virtud de la LPI sea también objeto de un Registro
Internacional que surte efecto en Chile, y

ii) la misma persona esté inscrita como titular del registro nacional y del Registro
Internacional en el que Chile es una Parte Contratante Designada, y

iii) lafechadel registro internacional o de lainscripcion de la designacién posterior de Chile
en € Registro Internacional, segin sea el caso, sea posterior alafechadel registro nacional, y

iv) todos o agunos de los productos y servicios enumerados en e Registro Nacional sean
equivalentes a aquellos paralos que el Registro Internacional surte efecto en Chile,

2) Cuando €l INAPI haya tomado nota de la sustitucion de un registro nacional por un
registro internacional de conformidad con € numera 1) anterior, lo comunicard a la Oficina
Internacional en laforma prescritaen el Reglamento.

Articulo 27 Transformacién de un Registro Internacional en Solicitud Nacional:

1) Podra presentarse a INAPI una solicitud de conformidad con e Articulo 9quinquies del
Protocolo, en adelante denominada solicitud resultante de una transformacion, siempre que dicha
solicitud se efectue:

i) en e plazo de tres meses a partir de la fecha en que se haya cancelado €l Registro
Internacional de conformidad con el Articulo 6.4) del Protocolo;
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ii) por la persona que era titular del Registro Internacional el dia en que se cancel6 €
Registro Internacional;

iii) respecto de la marca que fue objeto del Registro Internaciona cancelado; y,

iv) respecto de los productos y servicios afectados por la cancelaciéon y para los que €
Registro Internacional surtia efecto en Chile.

Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 2) y 3) siguientes, las disposiciones que rigen
las solicitudes de registro de marca comercia presentadas directamente en el INAPI se aplicarén,
con las particularidades que en este instructivo se establecen, a las solicitudes resultantes de una
transformacion.

2) Una solicitud resultante de una transformacion se presentarda en e formulario
correspondiente e incluirdlo siguiente:

i) unadeclaracion en €l sentido de que la solicitud es consecuencia de una transformacion;

ii) el nimero del Registro Internacional que ha sido cancelado;

iii) la fecha de dicho Registro Internacional o de la inscripcion de la designacién posterior
de Chile en &l Registro Internacional, segin sea el caso;

iv) lafechade cancelacion del Registro Internacional;

v) cuando proceda, la fecha de cualquier reivindicacion de prioridad invocada en la
Solicitud Internacional e inscrita en el Registro Internacional.

Las solicitudes resultantes de una transformacion estaran sujetas a pago de la tasa
establ ecida para | os registros nacionales.

3) Cuando una marca que es objeto de un Registro Internacional haya pasado a gozar de
proteccion en Chile en la fecha de cancelacion del Registro Internacional, o antes de esafecha, y
siempre y cuando se satisfagan todos los requisitos relativos a una solicitud resultante de una
transformacion, el INAPI procedera a registro de la marca. Se consignara como fecha de registro
la fecha de cancelacion del Registro Internacional, o de lainscripcién de la designacion posterior
de Chile en e Registro Internacional, segiin sea el caso, y dicho registro gozara del derecho de
prioridad del que gozaba el Registro Internacional cancelado.

Cuando una marca que es objeto de un Registro Internacional ain no haya pasado a gozar
de proteccion en Chile en la fecha de cancelacion de un Registro Internacional, o antes de esa
fecha, se considerara que los procedimientos o las medidas ya adoptadas a efectos del Registro
Internacional en la fecha de presentacion de una solicitud resultante de una transformacion, o
antes de esa fecha, han sido adoptados a los efectos de la solicitud resultante de una
transformacion. Se consignard como fecha de presentacion de la solicitud resultante de una
transformacion la fecha de cancelacion del Registro Internacional o la fecha de inscripcion de la
designacion posterior de Chile en el Registro Internacional, segiin sea el caso.

CAPITULO IV. DISPOSICIONES FINALES.
Articulo 28 Restriccion del derecho de disposicion del titular:

1) A peticion del titular o de cualquier personainteresada, o cuando lo ordene un tribunal, €l
INAPI podra presentar a la Oficina Internacional una peticion de inscripciéon en el Registro
Internacional de una restriccion del derecho de disposicion del titular, en la forma prescrita en el
Reglamento, cuando Chile sea:

i) la Parte Contratante del titular de un Registro Internacional; o,
ii) una Parte Contratante Designada en un Registro Internacional para una marca que haya
sido objeto de una restriccidn respecto de Chile Unicamente.

2) A peticion del titular o de cualquier personainteresada, o cuando lo ordene un tribunal, el
INAPI presentara ala Oficina Internacional, en laforma prescrita en el Reglamento, una peticion
de azamiento, en la medida pertinente, de una restriccion inscrita en el Registro Internacional a
raiz de una peticion presentada por el INAPI en virtud del parrafo 1) del presente Articulo.

Articulo 29 Extractos del Registro Internacional:
1) Los extractos del Registro Internacional emitidos por la Oficina Internacional quedaran

dispensados de toda legalizacion en Chile, conforme lo dispuesto en € Articulo 5Ster del
Protocolo.
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2) En todos los procedimientos judiciales relativos a una marca inscrita en un Registro
Internacional en el que Chile sea Parte Contratante Designada, €l hecho de que una persona esté
inscrita como titular en el Registro Internacional constituird un indicio razonable de la validez
del Registro Internaciona delamarcay de todas las cesionesy transmisiones posteriores de ésta.

Articulo segundo: El presente instructivo comenzara aregir € 4 de julio de 2022, esto es,
conjuntamente con € inicio de la vigencia del Protocolo concerniente a Arreglo de Madrid en
Chile, sin perjuicio de su publicacion en el Diario Oficial.

Andtese, registrese, comuniquese, publiquese en el Diario Oficial y archivese.- Loreto
Bresky, Directora Nacional, Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
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