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RESUMEN

La presente tesis tiene por objetivo analizar las particularidades de los recursos
administrativos interpuestos entre los afios 2001 y 2012 contra actos dictados por
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de la Republica Argentina en
solicitudes de derechos de Propiedad Industrial: marcas; patentes de invencion;
modelos de utilidad; modelos y disefios industriales; y en solicitudes de registro de

contratos de transferencia de tecnologia.

En la Parte | se expone una descripcion del INPI, el concepto de recurso
administrativo y sus caracteristicas. Se tratan los recursos administrativos mas
frecuentemente interpuestos ante el INPI: los de Reconsideracion, el Jerarquico y
el de Alzada. Se estudia la denuncia de ilegitimidad, y el cobmputo de los plazos

para interponer recursos en materia de DPI.

En la Parte I, referida al examen de las principales causales de impugnacién
objeto de recursos administrativos ante el INPI , se presentan los resultados del
analisis estadistico, del encuadre legal y de los criterios de resolucion empleados
en los dictimenes emitidos por la Direccion de Asuntos Legales del INPI a fin de
aconsejar a la Presidencia del mismo en la resolucién de los recursos de su

competencia.

Finalmente, se exponen las conclusiones extraidas del presente trabajo.



INTRODUCCION

En la Republica Argentina, respecto de los derechos de Propiedad Industrial (en
adelante, DPI) se ha optado por el sistema atributivo®: durante el trdmite de una
solicitud de un DPI, soélo se detenta un “derecho en expectativa”, que recién se
consolidard en cabeza de su titular de modo originario en el momento de su
concesion o registro, otorgado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

(en adelante, INPI), que es la autoridad de aplicacién de la normativa de fondo.

Es decir que, solo luego de finalizar exitosamente el procedimiento administrativo
especial de concesion o registro ante del INPI del derecho de que se trate, se

habr& producido la asignacion del DPI en cuestion.

En el transcurso de este procedimiento reglado, pueden presentarse causas
obstativas al progreso de la solicitud, de distinta entidad y gravitacién sobre la

misma.

De la casuistica del INPI puede citarse a modo ilustrativo, la falta de
reconocimiento del derecho de prioridad internacional en solicitudes de patentes

de invencion.

Sin embargo, la situacion mas grave a la que puede enfrentarse el solicitante de

cualquier DPI, es el dictado de la Disposicion denegatoria de la solicitud. En este

YVerlosarts. 2y 12 de la Ley N° 24.481 T.0. 1996 y el art. 4 de la Ley N° 22.362.



caso, su expectativa de obtener la concesién o registro de un DPI fracasa®.

Frente a esto, existe la posibilidad de impugnar la decision del INPI, peticionandole
que la revise y la modifique de un modo favorable a la pretension de concesiéon o

registro, a través de la presentacion de un recurso administrativo.

La Parte | de la presente tesis se encuentra abocada a la descripcion en general
de los recursos administrativos interpuestos en solicitudes de DPI. En el Capitulo |
se expone una descripcion del INPI y de las facultades de sus autoridades
relacionadas con la tramitacion de recursos administrativos; el concepto de dichas
vias de impugnacion; y las caracteristicas particulares que diferencian su tramite
ante dicho organismo de los interpuestos ante otras dependencias del Estado
argentino. En el Capitulo Il, se tratan los recursos administrativos mas
frecuentemente interpuestos ante el INPI, que son: los de Reconsideracion (el
previsto por los arts. 84 a 87 del Decreto N° 1759/72 y el contemplado en los arts.
72 a 74 de la Ley N° 24.481 T.0. 1996), el Jerarquico (directo y en subsidio, arts.
88 a 93 de dicho decreto) y el de Alzada (arts. 94 a 98 del decreto citado).
También se examinan los casos de denuncias de ilegitimidad configurados por
haberse presentado los recursos pertinentes fuera del plazo previsto al efecto. El
Capitulo 11l se encuentra dedicado al estudio de las normas y los supuestos que

inciden en el computo de los plazos para interponer recursos administrativos o

? La denegatoria de una solicitud de cualquier DPI puede obedecer a distintas causas, que seran analizadas en
la presente tesis. También debe aclarase que si bien pertenecen a categorias juridicas diferentes, la declaracion
de abandono o de desistimiento de la solicitud acarrea las mismas consecuencias practicas que la denegatoria,
en cuanto obstan a la prosecucién de su tramite.
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judiciales en materia de DPI: la Disposicion N° M — 1136/2004; el pedido de vista;
el llamado “silencio de la Administracion”; y finalmente, el agotamiento de la via

administrativa y los plazos para accionar judicialmente.

En la Parte Il, referida al examen de las principales causales de impugnacion
objeto de recursos administrativos ante el INPI, se presentan los resultados del
analisis estadistico de los dictamenes emitidos por la Direccion de Asuntos
Legales del INPI (en adelante, DAL) a fin de aconsejar a la Presidencia de dicho
organismo en la resolucion de los recursos administrativos de su competencia: el
Jerérquico y el de Reconsideracion previsto por el art. 72 de la Ley N° 24.481 T.O.
1996°, interpuestos entre los afios 2001 y 2012 inclusive respecto de solicitudes
de marcas (Capitulo I); patentes de invencioén y modelos de utilidad (Capitulo Il);
modelos y disefios industriales (Capitulo Ill); y de solicitudes de registro de
contratos de transferencia de tecnologia (Capitulo 1V). Para finalizar, se exponen

las conclusiones extraidas de la elaboracion del presente trabajo.

PARTE |

Recursos Administrativos en materia de Propiedad Industrial

Capitulo I. Concepto y particularidades de los recursos administrativos

interpuestos ante el INPI

¥ Ambos recursos agotan la via administrativa y dejan expedita la via judicial.
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1. EI INPI

El INPI, creado mediante la sancion de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad
N° 24.481 T.0. 1996 (en adelante, LP), es un organismo autarquico, con
personeria juridica y patrimonio propio, que actualmente funciona en el ambito de
la Secretaria de Industria y Comercio del Ministerio de Industria (Decreto N°

919/2010 B.O. 30/6/2010).

Es la autoridad de aplicacion de la LP, de la Ley de Marcas N° 22.362 (en
adelante, LM), de la Ley de Transferencia de Tecnologia N° 22.426 (en adelante,
LTT) y del Decreto - Ley N° 6673/63 de Disefios y Modelos Industriales. En
general, tiene a su cargo la realizacion de la actividad que al Estado le compete en
materia de Propiedad Industrial, conforme el art. 90 del Decreto reglamentario de

la LP N° 260/96 (en adelante, RLP).

Originariamente el érgano supremo de gobierno encargado de las funciones de
direccién y control de gestion de dicho Instituto era el Directorio, integrado por tres
miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional que elegian de su seno a
los directores que ejercian la presidencia y vicepresidencia respectivamente,
actuando el miembro restante como vocal. La duracion de los directores en sus
cargos era de 4 afios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La representacion
del Instituto se encontraba en cabeza del Presidente del Directorio (conf. arts. 91

LP y RLP).

Entre las funciones especificas del Directorio se prevé la de entender en los

12



recursos que se presenten ante el Instituto (art. 93 inc. i) LP), y la de dictar todas
las resoluciones necesarias e inherentes a su condicion de érgano supremo, en
especial las relativas a la efectivizacion de las funciones establecidas en el articulo

93 de la referida ley (art. 93 inc. h) RLP).

Mediante el Decreto N° 1049/01 se redujo el nUmero de integrantes del Directorio
del INPI, estableciéndose que el mismo sera conducido y administrado por un

Presidente y un Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Con posterioridad, estimandose conveniente que el Instituto sea conducido en
forma unipersonal por su Presidente, de manera similar a lo que acontece en la
gran mayoria de los organismos rectores de la propiedad intelectual a nivel
mundial, el Decreto N° 1115/01 sustituy6 el articulo 91 LP determinando que el
INPI sera conducido y administrado por un Presidente designado por el Poder
Ejecutivo Nacional quien, en caso de ausencia o imposibilidad temporaria o
permanente, serd reemplazado en sus funciones por un Vicepresidente designado
del mismo modo. Asimismo, el Vicepresidente ejercera las atribuciones que le
delegue el Presidente. Ambos funcionarios durardn en sus cargos 4 afos,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente (conf. art. 1). El articulo 2 de este decreto
aclar6 expresamente que todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias
que hagan referencia al Directorio del INPI se entenderan como referidas al

Presidente del mismo.

Como corolario de toda la normativa citada, se desprende claramente que el INPI
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es una entidad autarquica cuya administracion y gobierno se encuentra desde el
afio 2001 y hasta la fecha en cabeza de su Presidente (en adelante, la

Presidencia).

Por ende, la Presidencia es la autoridad maxima de ese Instituto, que se
encuentra en la posicion mas alta de la relacidén jerarquica existente dentro de
dicha entidad. Al estar a cargo de la conduccién y administracion de la autoridad
de aplicacion de las normas relativas a la Propiedad Industrial en nuestro pais,
cuenta con competencia y facultades suficientes para resolver los recursos
administrativos deducidos contra los actos dictados por érganos jerarquicamente

inferiores (el jerarquico y el de reconsideracion previsto en el art. 72 LP).

El tramite de los recursos mencionados se desarrolla integramente en el ambito de
la DAL, que es el servicio permanente de asesoramiento juridico del INPI, y es la
encargada de emitir el dictamen previo —obligatorio pero no vinculante— y el

correspondiente Proyecto de Resolucion para la firma de la Presidencia.

Dicho dictamen previo es considerado como un requisito esencial del acto

administrativo cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses

* El Decreto N° 1586 de fecha 19 de diciembre de 1996, modificado por el Decreto N° 759 del 13 de junio de
2013, aprobd la estructura organizativa de primer nivel operativo del INPI. Segin el mismo, la
Responsabilidad Primaria asignada a la Direccién de Asuntos Legales (DAL) es la de prestar asesoramiento y
asistencia juridica en todos los asuntos de competencia del INPI, y ejercer su representacion en toda accion
legal y administrativa. Entre sus acciones se destacan la de elaborar los dictdmenes obligatorios normados por
el Articulo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Reglamento de
Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.0O. 1991, y en toda otra cuestion de orden juridico
gue sea sometida a su consideracion; y la de tramitar los recursos administrativos y elevar los recursos de
alzada en los casos que corresponda.

14



legitimos, segun el art. 7 inc. d) LNPA.

Se trata de actos preparatorios de la voluntad administrativa sin efecto decisorio y
sin la amplitud de obligar por si mismos al 6rgano con competencia para resolver,

por lo que no son recurribles (conf. art. 80 RLNPA).

La Procuracion del Tesoro de la Nacidén sostiene que no procede la impugnacion
jerarquica de un dictamen juridico emitido por el servicio permanente, por ser un
acto preparatorio destinado a asesorar a la autoridad que debe resolver la

cuestion planteada®.

2. Concepto de recurso administrativo
Técnicamente, los recursos administrativos pueden definirse como medios de
impugnacioén autbnomos de los actos administrativos, con el objeto de obtener en

sede administrativa su reforma, modificacién, sustitucién o extincion’.

Segun el art. 82 RLNPA, al resolver un recurso el 6rgano competente podra
limitarse a desestimarlo, o a ratificar o confirmar el acto de alcance particular
impugnado, si ello correspondiere conforme al art. 19 LNPA -referido al
saneamiento del acto administrativo anulable-; o bien a aceptarlo, revocando,

modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de terceros.

5 HUTCHINSON, Tomas, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, &8°
edicién actualizada y ampliada, 2006, p.359.

® PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, Dictamenes, 218:291.

"HUTCHINSON, Tomas, “Régimen...” op. cit., p.346.
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En el ambito del INPI, es el medio legal que posibilita la revision de un un acto
emitido por las siguientes dependencias del mismo: la Administracion Nacional de
Patentes (en adelante, ANP), la Direccion de Marcas (en adelante, DM), la
Direccion de Modelos y Disefios Industriales (en adelante, DMMI) y la Direccion de

Transferencia de Tecnologia (en adelante, DTT).

En otros términos, el Unico medio legal con que cuenta el solicitante de un DPI
para revertir la denegatoria u otro acto administrativo que impida o afecte el
progreso de la solicitud, es promover la impugnacion de la medida, lo que explicita

la incidencia que los recursos administrativos tienen sobre los DPI.

3. Marco normativo

Casi la totalidad de la normativa que regula los recursos administrativos se
encuentra en el Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 1759/72 T.0. 1991 (en adelante, RLNPA), a la que deben
agregarse los articulos 72 a 74 LP que prevén un recurso de reconsideracion
especial para impugnar la Resolucién denegatoria de la concesion de patentes de

invencion y de modelos de utilidad.

Las normas apuntadas son de aplicacion territorial, Unicamente en la Republica
Argentina. El relevamiento estadistico descripto en la Parte Il de la presente
investigacion, ha sido efectuado sobre dictamenes elaborados para resolver

recursos administrativos interpuestos ante el INPI argentino.
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4. Legitimacion activa. Patrocinio obligatorio

Segun el art. 74 RLNPA, cualquier persona fisica o juridica que alegue un
derecho subjetivo o un interés legitimo puede interponer un recurso administrativo.
Sin perjuicio de ello, la Resolucion INPI N° P — 101 de fecha 18 de abril de 2006,
que creo6 en su Anexo el “Reglamento para el Ejercicio de la Profesion de Agente
de la Propiedad Industrial”’, establece en el articulo 4 inciso a) apartado 2°) que los
recursos administrativos que se presenten en el &mbito del mencionado organismo
deberan contar con el patrocinio obligatorio de un abogado o de un Agente de la

Propiedad Industrial (en adelante, API).

Dicha resolucion en su octavo considerando estima como fundamento de tal
intervencidn obligatoria que en ciertas cuestiones de complejidad técnica —como
los recursos y la contestacion de algunas vistas de solicitudes de marcas— debe
primar “el interés del administrado y la proteccion que la Administracion esta
obligada a brindarle, para obtener con éxito el resguardo de sus derechos de
Propiedad Industrial”, aunque aclara que debe propenderse a ello “extremando la
indemnidad de su derecho de peticionar en la fijacion de un mecanismo de
patrocinio gratuito”, reglamentado en el articulo 5 inciso f) del aludido Anexo. Sin

embargo, tal patrocinio gratuito no ha sido puesto en practica hasta la fecha.

En materia de marcas, la Disposicion N° 1193 de fecha 17 de octubre de 2007, en
su art. 3 aclaré que las presentaciones donde se omita el patrocinio de abogado o
API, cuando ello resulte obligatorio, se tendran por no efectuadas y seran de

ningun efecto, sin necesidad de declaracion o notificacion alguna.
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Como consecuencia de lo antedicho, a partir de la entrada en vigencia de la
Resolucién INPI N° P -101/2006, que se produjo en fecha 8 de junio de 2006, la
totalidad de los recursos administrativos interpuestos respecto de cualquier DPI,

fueron presentados necesariamente con el patrocinio indicado.

5. Agentes de la Propiedad Industrial autorizados. Disposicion DAL N° 1/11

El art. 4 inc. e) de la Resolucion INPI N° P — 101/2006 cred la figura del API
“autorizado” en sus actuaciones ante el INPI, y regulé expresamente sus
facultades. En primer lugar, pueden realizar gestiones de mero tramite tales como
notificarse, retirar o presentar documentacién y copias. Ademas, se los faculta
para, sin revestir caracter de apoderados, contestar vistas, limitar o excluir
productos o servicios, retirar oposiciones y/o desistir solicitudes cuando asi los
hubieran autorizado el peticionante por escrito ya sea en el formulario de solicitud,

de oposicidn o en alguna otra presentacion.

A partir del afio 2010 la DAL comenzé a aplicar un criterio segun el cual, cuando
los recursos administrativos fueron presentados por APl autorizados por el
solicitante, el tratamiento de los mismos por la Direccion respectiva en la instancia
de la reconsideracion fue considerado como improcedente, por cuanto el

autorizado carece de facultades suficientes para su interposicion.

Se fundo este criterio en que de acuerdo a lo establecido por el art. 4 inc. e) de la

Resol. N° P-101/06, la facultad de representar al solicitante en la interposicion de

recursos ante el INPI, no se encuentra dentro de las otorgadas a los agentes
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meramente autorizados.

Por ello, se entendi6 que no existe recurso valido alguno que amerite la
intervencion de la Superioridad, y al no apreciarse ilegitimidad alguna en el
proceder por el cual se dispuso la medida recurrida (denegatoria, etc.),
corresponde tener por concluida la via administrativa y disponer el archivo de las

actuaciones, previa notificacion al interesado.

Posteriormente, la Disposicion DAL N° 1 de fecha 17 de agosto de 2011 en su
punto 4) determiné que el API autorizado en los términos del art. 4 inc. €) de la
Resolucién N° P-101/06 carece de facultades para recurrir las decisiones recaidas
en tramites, ya que tal posibilidad no se encuentra incluida en la norma, desde que
este articulo, expresamente, no otorga al autorizado el caracter de apoderado y

menciona taxativamente las actividades permitidas.

Se registran 45 recursos respecto de los cuales se aplico el criterio descripto,
presentados Unicamente en solicitudes de marcas, entre los afios 2010 y 2012.
Desde el afio 2010 hasta la emision de la disposicion aludida se registraron 31

recursos. Con posterioridad a la misma, hubo 14 recursos.

En un solo caso la Presidencia se aparto del criterio denegatorio de la DAL en el
afio 2012. Se hizo lugar a una denuncia de ilegitimidad presentada por el
solicitante, respecto del rechazo del recurso jerarquico interpuesto por un API

autorizado, en la que no se discutio la legitimidad de la regulacion de las
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facultades de los API autorizados, sino una cuestion de fondo, relacionada con el

dictado erréneo de la nulidad de un tramite de renovacion de marca.

6. Formalidades

De acuerdo a lo establecido por el art. 77 RLNPA, la presentacion de los recursos
administrativos debera ajustarse a las formalidades y recaudos previstos en los
arts. 15 y siguientes, en lo que fuere pertinente, indicandose ademas, de manera
concreta, la conducta o acto que el recurrente estimare como legitima para sus

derechos o intereses.

Conforme a los arts. 15 y 16 RLNPA, los recursos administrativos seran
redactados a maquina o manuscritos en tinta en forma legible, en idioma nacional.
En el INPI se presentan en su Mesa de Entradas General, que los deriva al sector

correspondiente.

En dicho escrito, es necesario individualizar el expediente correspondiente a la
solicitud del DPI en tramite de que se trate; consignar el nombre, apellido y
documento de identidad del recurrente; indicar la representacion profesional (API o
abogado, conf. Resolucidon INPI N° P-101/06); y denunciar el domicilio real y el

constituido.

Debe realizarse una relacion de los hechos acaecidos y si se lo considera

pertinente, puede individualizarse la norma en que el interesado funde su derecho.

Los recursos podran fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a
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la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés publico (art.

73 RLNPA).

Si bien el RNLPA otorga la posibilidad de ofrecer prueba, como bien lo sefala
Marienhoff® no es frecuente que los recursos administrativos sean abiertos a
prueba, porque generalmente las cuestiones planteadas son de puro derecho, o
los elementos necesarios ya se encuentran agregados al expediente. En los
recursos analizados en la Parte Il de este trabajo, la misma consistio casi
exclusivamente en la documental obrante en el mismo expediente por el que

tramito la solicitud de DPI en cuestion.

Finalmente, debe efectuarse una peticidn concretada en términos claros y precisos
(siendo el ejemplo mas usual de la misma, que se deje sin efecto la Disposicion
denegatoria del DPI solicitado, y que se continle con su tramite hasta la concesion
0 registro), y debe firmarse el escrito presentado, por el interesado, o por su

representante legal o apoderado.

Debe tenerse en cuenta que puede ampliarse la fundamentacion de los recursos
deducidos en término, en cualquier momento antes de la resolucion. Advertida
alguna deficiencia formal, el recurrente sera intimado a subsanarla dentro del
término perentorio que se le fije, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso

(conf. art. 77 RLNPA).

¥ MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 4° edicion actualizada, 1990, p. 739.
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7. Arancel
La interposicion de recursos administrativos ante el INPI se encuentra gravada con
el pago de un arancel especifico para ello, que debe abonarse en el momento de

Su presentacion.

Se abona una sola vez, aunque el recurso sea tratado en distintas instancias,

como sucede con el recurso de reconsideracion con jerarquico en subsidio.

Este arancel es reembolsable: si el INPI hace lugar al recurso, el recurrente puede
solicitar su devolucién. Debe destacarse que esta devolucién no opera de manera
automatica, ya que es el interesado el que debe impulsarla mediante la

presentacion de un escrito.

En materia de marcas, se registran 36 casos entre los afios 2005 y 2009 en que,
al verificarse la falta de pago del arancel correspondiente al recurso interpuesto,

se tuvo por nula la presentacién del mismo.

Al respecto, el art. 4 del Decreto N° 1.141/2003 prevé que los tramites de registro
de marcas se encuentran sujetos al pago de los aranceles previstos al efecto, y
que no se dara curso a ningun tramite cuya solicitud no esté acompafiada por la

constancia de pago respectiva.

La Resolucion INPI N° P — 202 de fecha 26 de agosto de 2009 implemento en el

INPI el sistema informatico MENTES, vigente a partir del 1 de septiembre de 2009.
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Los arts. 2 y 3 de la misma establecen la forma y el circuito de ingreso de
documentacion al Instituto, y el pago del arancel que corresponda. Este debe
hacerse en la Tesoreria del INPI, obligatoriamente el mismo dia o hasta las dos
primeras horas del primer dia habil subsiguiente en que se presente el escrito. Por

ello, los pagos realizados extemporaneamente no fueron tenidos en cuenta.

Asimismo, se aplicé la sancion establecida en el art. 5 de dicha resolucion, por la
cual, de no cumplirse en plazo con el pago del arancel se considerara
automaticamente nulo el tramite de presentacion, operando esta medida de pleno

derecho.

No debe confundirse este supuesto de nulidad del recurso administrativo por falta
de pago del arancel correspondiente a la presentacion del mismo, con los que
seran analizados mas adelante, relativos a la nulidad de la solicitud de registro y
de renovacion de marcas en que no se abono el arancel exigible para iniciar
dichos tramites; y a la denegatoria de la solicitud por falta de contestacion de vista,
en la que si bien fue contestada, no se abond el arancel correspondiente a los

pedidos de correccién por incumplimientos formales.

Capitulo Il: Recursos administrativos mas frecuentemente interpuestos ante

el INPI

Excede los limites del presente trabajo realizar un analisis pormenorizado de cada

uno de los recursos administrativos admisibles para impugnar actos
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administrativos emitidos por el INPI. Por ello, el mismo se limita al tratamiento de
los rasgos mas salientes de los recursos gque se interponen de modo mas usual en
este ambito, sin animo de realizar un analisis doctrinario de los mismos, y al solo
efecto de facilitar la comprension de los resultados vertidos en la Parte I, relativa a

las causales de impugnacion.

Dichos recursos son: los de Reconsideracion (que como veremos en el apartado
siguiente, son 2 recursos distintos: el previsto por los arts. 84 a 87 RLNPA, vy el
contemplado en los arts. 72 a 74 LP), el Jerarquico (directo y en subsidio, arts. 88
a 93 RLNPA) y el de Alzada (arts. 94 a 98 RLNPA). Como ya anticiparamos en la
introduccién adicionalmente se examinan los casos de denuncias de ilegitimidad
configurados por haberse presentado los recursos pertinentes fuera del plazo

previsto al efecto®.

Se recuerda que salvo norma expresa en contrario, los recursos deducidos en el
ambito de los entes autarquicos (como lo es el INPI) se regiran por las normas
generales que para los mismos se establecen en el RLNPA (conf. art. 93 del
mismo).

1. Los recursos de reconsideracion

1.1 Recurso de reconsideracion regulado en los arts. 84 a 87 RLNPA

% Aunque técnicamente las denuncias de ilegitimidad no son recursos administrativos, y no pueden ser
consideradas como tales, se las incluye en este capitulo por razones de claridad en la exposicion de las
distintas vias de impugnacion intentadas ante el INPI.
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Puede definirselo como el recurso administrativo que se presenta ante el mismo
organo que dicto el acto, a fin de que éste proceda a revocarlo o lo sustituya o

modifique por contrario imperio™®.

Este recurso es admisible para recurrir actos dictados en el tramite de solicitud de

cualquier DPI (marcas, patentes, modelos, disefios, etc.).

Conforme al art. 84 RLNPA, los actos recurribles mediante este recurso, que
lesionen un derecho subjetivo o un interés legitimo son:

. Actos administrativos definitivos: deciden sobre el fondo de la cuestion,
como por ejemplo la Disposicion denegatoria de la solicitud de un DPI.

. Actos asimilables a definitivos: no deciden sobre el fondo de la cuestion,
pero impiden totalmente la tramitacion del reclamo o pretension del administrado.
Como ejemplo puede citarse la pérdida del derecho de prioridad internacional
invocado respecto de una solicitud de patente de invencion.

J Actos interlocutorios o de mero tramite: no deciden el fondo del asunto pero
causan gravamen, tal como sucede con el corrimiento de una vista en el tramite de

una solicitud de marca.

De los recursos analizados en este trabajo es el que tiene el plazo de interposicion

mas corto, de 10 dias habiles, que se cuenta desde el dia siguiente a la

10 CANOSA, Armando N., “Procedimiento Administrativo: Recursos y Reclamos”, Ed. Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1° edicidn, 2008, p. 384.
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notificacién del acto administrativo que se quiere recurrir'.

El recurso de reconsideracion en andlisis es de caracter optativo, y no es requisito

previo al jerarquico.

No agota la via administrativa, ya que conlleva el recurso jerarquico “en subsidio”:
esto significa que si se rechaza la reconsideracion, el mismo sera elevado a la
Presidencia para que decida el recurso jerarquico que se halla interpuesto de

manera implicita, previo dictamen de la DAL

1.2 Recurso de reconsideracion previsto en los arts. 72 a 74 RLNPA
Este es un recurso diferente al regulado en el RNLPA, a pesar de que ambos

comparten el mismo nombre.

Se ha dicho que posee una denominacion “impropia”, porque en realidad tiene un
funcionamiento similar al del recurso jerarquico, al tener que presentarse ante la
Presidencia, que es la autoridad jerarquicamente superior a las distintas
direcciones que conforman el INPI*3.

En el debate parlamentario de la LP se puso de manifiesto esta circunstancia,

cuando se sostuvo que “toda norma de derecho administrativo indica que la

Y El art. 1 inc. e) ap. 2) LNPA establece que los plazos “se contaran por dias habiles administrativos salvo
disposicion legal en contrario o habilitacion resuelta de oficio o a peticion de parte”, mientas que en su ap. 2)
se preveé que los mismos “se computaran a partir del dia siguiente al de la notificacion”.

12'\/er el Punto 2.2 de este mismo capitulo, referido al Recurso jerarquico interpuesto en subsidio.

3 BENSADON, Martin, “Ley de Patentes Comentada y Concordada con el ADPIC y el Convenio de Paris”,
Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 1° edicion, 2007, p. 394.
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reconsideracion esta a cargo de un mismo organo. Aqui no intervendria el mismo
organo, sino otro organismo superior, que es el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial. Por ello deberia hacerse mencion a un recurso de apelaciéon o
jerarquico”™“. Sin embargo, la denominacién de “reconsideracion” persistid en el

texto de la LP.

El hecho de que los 2 recursos de reconsideracion existentes compartan la misma
denominacion, ha generado confusion entre los recurrentes, que al impugnar la
Disposicion denegatoria de solicitudes de patentes de invencidon en numerosas

oportunidades han calificado erroneamente el recurso interpuesto™.

Segun el art. 72 LP, los actos recurribles mediante este recurso son:

a) La resolucién que deniegue la concesion de una patente, o de un modelo
de utilidad, y
b) La resolucion que haga lugar a las observaciones previstas en los términos

del articulo 29 LP.

En realidad, ambos incisos de este articulo aluden a un mismo supuesto
recurrible, que es la Resolucion denegatoria de una solicitud de patente de

invencion o modelo de utilidad. Esto es asi debido a que el art. 29 LP mencionado

¥ HONORABLE SENADO DE LA NACION, “Ley de Patentes y Modelos de Utilidad”, Debate
Parlamentario en ambas Camaras Legislativas, Tomo IV, Secretaria Parlamentaria, Direccién Publicaciones,
Buenos Aires, 1995, p. 276/277.

>Sin perjuicio de ello, los recursos erréneamente calificados fueron igualmente resueltos por el INPI, ya que
de acuerdo al art. 81 RNLPA, “los recursos deberan proveerse y resolverse cualquiera sea la denominacion
que el interesado les dé, cuando resulte indudable la impugnacion del acto administrativo”. Ver en la Parte |1,
Capitulo 11, el Punto 1.1 dedicado a los Recursos calificados de manera erronea.

27



se refiere al caso que se da cuando se deniega la solicitud al no salvarse las
observaciones de la ANP, las que no deben confundirse con las observaciones de

terceros al que hace referencia el art. 28 LP.

De los recursos en andlisis es el que tiene el plazo mas largo para su
interposicion, de 30 dias habiles contados desde la notificacion de la Resolucion

denegatoria.

Debe interponerse por escrito ante la Presidencia, que lo resolvera previo
dictamen juridico de la DAL. Conforme el art. 73 LP, analizados los argumentos
gue se expongan en el recurso y los documentos que se aporten, el INPI emitira

la resolucion que corresponda.

De acuerdo al art. 72 RLP, la interposicién de este recurso de reconsideracién no
sera recaudo de habilitacién de los demas recursos administrativos o judiciales,
qgue pudieran resultar pertinentes por aplicacién de las normas de la LP o de la

LNPA y del RLNPA.

Cuando la resolucién que dicte el INPI negara la procedencia del recurso debera
notificarse por escrito lo resuelto al recurrente. Por el contrario, si ésta es favorable
se procedera en los términos del articulo 32 LP, o sea que se concedera la

patente, efectuandose la publicacion pertinente (conf. art. 74 LP).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al ser resuelto por la Presidencia, que el
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la maxima autoridad del INPI, no conlleva recurso jerarquico en subsidio alguno y

agota la via administrativa, ya que con su resolucion queda expedita la via judicial.

Cuadro N° 1. Diferencias existentes entre el Recurso de reconsideracion

regulado por el art. 84 RLNPA y el previsto por el art. 72 LP

Recurso de Reconsideracion
Art. 84 Dec. N° 1759/72

Recurso de Reconsideracion
Art. 72 LP

Plazo: 10 dias habiles

Plazo: 30 dias habiles

Para recurrir actos dictados respecto
de cualquier DPI

Solo para recurrir Disposiciones
denegatorias de solicitudes de
patentes o de modelos de utilidad

Interposicion 'y resolucion por el
mismo o6rgano que dicté el acto
recurrido

Interposicion 'y resolucion por la
Presidencia del INPI

No agota la via administrativa

Agota la via administrativa

Lleva implicito el Recurso Jerarquico
en subsidio

No conlleva Recurso Jerarquico en
subsidio

Fuente: elaboracion propia sobre los términos de los arts. 84 a 87 RLNPAy 72 LP

2. El recurso jerarquico
Este recurso ha sido definido como la reclamaciéon que se promueve para que el
superior jerarquico del autor del acto impugnado lo modifigue o lo revoque,

siguiendo el procedimiento expresamente establecido en las normas vigentes™®.

En el INPI es la forma de acceder a su maxima autoridad —el Presidente—, que
es el funcionario de jerarquia superior en la organizacion administrativa del mismo
con competencia para decidir sobre el objeto del acto recurrido, con el fin de que
revise la decision dictada por un inferior jerarquico (por ejemplo, la ANP o la DM),

previo dictamen juridico de la DAL (Art. 92 RLNPA).

® MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado...” op. cit., p. 689.
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Conforme al art. 89 RLNPA, los actos recurribles mediante este recurso son los

actos administrativos definitivos, y los actos asimilables a definitivos®’.

Agota la via administrativa, ya que con su resolucion se puede accionar

judicialmente (art. 90 RLNPA).

Existen 2 formas de interposicion del recurso jerarquico:

2.1 Recurso jerarquico directo

Se interpone directamente sin haber presentado antes el recurso de
reconsideracion regulado por el art. 84 RNLPA, que es optativo (conf. art. 89
RLNPA). Tampoco es imprescindible interponer ningln otro recurso previo al

jerarquico.

En cuanto al 6rgano ante el cual se debe presentar, el articulo 90 RLNPA
establece que “el recurso jerarquico deberd interponerse ante la autoridad que

dict6 el acto impugnado”.

También prevé que las actuaciones deberan ser elevadas de oficio dentro de los
cinco dias habiles administrativos “al Ministerio o Secretaria de la Presidencia en
cuya jurisdiccion actue el érgano emisor del acto”. Desde luego, la remisién no se

encuentra referida al escrito del recurso, sino que debe comprender todo el

7 LLas definiciones y los ejemplos de actos recurribles citados en el Punto 1 apartado 1 de este capitulo,
referido al recurso de reconsideracion regulado en los arts. 84 a 87 RLNPA, son aplicables a este recurso
administrativo.
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expediente donde se dict6 el acto impugnado®®.

De acuerdo al art. 90 RLNPA, el plazo para presentarlo es de 15 dias habiles

desde el dia siguiente a la notificacion del acto.

2.2 Recurso jerarquico interpuesto en subsidio

Como ya anticiparamos, si se rechaza expresa 0 tacitamente el recurso de
reconsideracion previsto por el art. 84 RLNPA, las actuaciones deben ser elevadas
en el término de 5 dias de oficio o a peticion de parte -segun que hubiere recaido
0 no resolucidn denegatoria expresa- a la Presidencia, para que decida el recurso
jerarquico que se halla interpuesto de manera implicita, previo dictamen juridico de

la DAL (conf. art. 88 RLNPA).

Ello implica que “frente a la mera interposicion del recurso de reconsideracion, y
sin necesidad de planteo anterior y/o posterior expreso del administrado, se
entendera interpuesto —para el supuesto de denegatoria o0 silencio de la

Administracién— el recurso jerarquico”®.

Igualmente, en la practica muchos recurrentes al plantear el recurso de
reconsideracion ya aclaran que lo interponen “con recurso jerarquico en subsidio”

en su escrito de presentacion.

¥ MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado...” op. cit., p. 738.
19 ABERASTURI (h), Pedro y CILURZO, Marfa Rosa, “Curso de Procedimiento Administrativo”, Ed.
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 152/153.
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Se trata de una segunda instancia recursiva de caracter “automatico”. Si se
hubiese deducido un recurso de reconsideracion, el articulo 89 RLNPA otorga la
posibilidad de no fundar nuevamente el recurso jerarquico, porque se entiende que
las consideraciones que sustentan la impugnacién ya han sido vertidas en el

primer recurso mencionado.

Sin embargo, el particular también cuenta con la facultad de mejorar o ampliar los
fundamentos de su recurso, dentro del plazo de 5 dias habiles de recibidas las

actuaciones por el superior, segun lo dispone el art. 88 in fine RLNPA.

3. El recurso de alzada

Si bien las entidades descentralizadas se encuentran fuera de la relacion
jerarquica, y por lo tanto libres de subordinacion respecto de la Administracion
Central, no debe presumirse que sus decisiones no puedan ser revisadas, ya que
dichos entes pertenecen al Estado e integran en cierta manera la Administracion

Publica®.

Entonces, la alzada puede entenderse como un medio juridico tendiente a
impugnar un acto emanado del 6rgano superior de una entidad descentralizada

ante el ministro o secretario en cuya jurisdiccién funcione tal entidad.?.

2 HUTCHINSON, Tomés, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Reglamento de la Ley 19.549.
Comentado, anotado y concordado con las normas provinciales”, Tomo Il, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1988,
p. 461.

1 GORDILLO, Agustin (Dir.), “Procedimiento administrativo”, Ed. Depalma, 2003, Abeledo Perrot N°
8001/006324.
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Este recurso permite recurrir los actos emanados del 6rgano superior de un ente
autarquico. En el &mbito del INPI, que es un organismo de tal naturaleza, pueden

impugnarse las Resoluciones de la Presidencia.

Los actos recurribles mediante este recurso son los actos administrativos

definitivos, y los actos asimilables a definitivos?.

El recurso de alzada es optativo. Luego de resuelto el recurso jerarquico o el
recurso de reconsideracion previsto por el art. 72 LP, se encuentra agotada la via
administrativa y no existe obligacion de presentar ningun recurso adicional para

accionar ante la Justicia (conf. art. 94 RLNPA).

En otras palabras, se trata de un recurso opcional, pudiendo acudirse
directamente a la justicia o atacarse el acto mediante esta impugnacion
administrativa. Cual serd la mejor eleccibn queda dentro de la esfera de

apreciacion del interesado.
Si se opta por interponer el recurso de alzada, se conservara la facultad de acudir
luego a la justicia, inclusive desistiendo del recurso antes de su resolucion. En

cambio, si se elige la via judicial, se perdera la via administrativa (Art. 95 RLNPA).

El recurso debe presentarse ante el INPI, y es competente para resolverlo el

22 Las definiciones y los ejemplos de actos recurribles citados en el punto 1 apartado 1 de este capitulo,
referido al recurso de reconsideracion regulado en los arts. 84 a 87 RLNPA, son aplicables a este recurso
administrativo.
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ministro o secretario de la Presidencia de la Nacién en cuya jurisdiccion actue el

ente autarquico (Art. 96 RLNPA)®.

Segun el art. 98 RLNPA, al recurso de alzada se le aplican de forma subsidiaria
las normas del recurso jerarquico (arts. 90 primera parte, 91 y 92 RLNPA), por lo
que el plazo de interposicion es de 15 dias habiles desde el dia siguiente a la

notificacion del acto.

Como el INPI es un ente autarquico creado por el Congreso en ejercicio de sus
facultades constitucionales mediante la sancion de la Ley N° 24.481, el recurso de
alzada solo seré procedente por razones vinculadas a la legitimidad del acto. En
caso de aceptarse el recurso, la resolucion se limitara a revocar el acto
impugnado, pudiendo sin embargo modificarlo o sustituirlo con caracter
excepcional si fundadas razones de interés publico lo justificaren (conf. art. 97

RLNPA).

4. La denuncia de ilegitimidad

El art. 1 inc. e) ap. 6) LNPA establece que “una vez vencidos los plazos

establecidos para interponer recursos administrativos se perdera el derecho para

% A través de los afios el INPI fue actuando en la jurisdiccion de distintos Ministerios de la Nacién (o del
mismo que fue cambiando de nombre), cuyos Ministros resolvieron los recursos de alzada interpuestos,
dependiendo de la fecha del dictado de la Resolucién respectiva: desde 1995 hasta 1999 el INPI dependié del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios PUblicos; desde 1999 hasta 2002 del Ministerio de Economia;
durante el mismo afio 2002 brevemente dependi6 del Ministerio de Economia e Infraestructura; desde ese afio
hasta el 2003 del Ministerio de Produccién,; desde 2003 a 2008 del Ministerio de Economia y Produccién;
desde el 2008 hasta 2009 otra vez del Ministerio de Produccion; y desde 2009 hasta la fecha del Ministerio de
Industria.
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articularlos; ello no obstara a que se considere la peticibon como denuncia de
ilegitimidad por el 6rgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste
dispusiere lo contrario por motivos de seguridad juridica o que, por estar
excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medié abandono

voluntario del derecho”.

En general los plazos en el procedimiento administrativo son obligatorios,
diferenciando este término del perentorio, o que supone el decaimiento del
derecho que no ha sido utilizado en término. Precisamente, uno de los pocos
casos de plazos perentorios dentro de dicho procedimiento, es el que rige para la
presentacion de recursos administrativos. Tal perentoriedad se basa en razones
de seguridad juridica, ya que la Administraciébn no podria aguardar sin tiempo la

impugnacién de un acto administrativo®,

La denuncia de ilegitimidad es una iimpugnacion de un acto administrativo
presentada fuera de los plazos previstos por la legislacion vigente para interponer
recursos administrativos. Por ello, técnicamente no es un recurso y no produce

sus mismos efectos.

En materia de marcas, se registran 17 denuncias de ilegitimidad presentadas entre
los afios 2005 y 2012. En 16 oportunidades se tratd de recursos de

reconsideracion interpuestos de modo extemporaneo, tratados como denuncias de

24 CANOSA, Armando N., “Procedimiento Administrativo...” op. cit., p. 479/480.
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ilegitimidad por la DM, que se expidié sobre la cuestion de fondo rechazando la
misma. En virtud de ello, la DAL entendié que la medida impugnada, no puede ser
analizada nuevamente en sede administrativa ni judicial, agotandose toda
instancia de apelacién posterior, y quedando firme en consecuencia, el acto
administrativo dictado por esa Direccion. Se sostuvo que la irrecurribilidad tiene
razon de ser en que no puede tener el mismo efecto la denuncia de ilegitimidad
gue un recurso interpuesto en término. La DAL considerd6 improcedente la
remision del expediente para el tratamiento del recurso jerarquico en subsidio, por

lo que se lo devolvié a la DM a los fines de notificar al impugnante.

En el afio 2012 se admitié una Unica denuncia de ilegitimidad relacionada con una
solicitud de renovacién de marca®. Se traté de un recursos jerarquico directo

deducido fuera de término, cuya cuestion de fondo fue tratada por la DAL.

En materia de patentes de invencion, se registran 17 casos entre los afios 2001 y
2009. En todos los casos se mantuvo la doctrina de la irrecurribilidad de la

denuncia de ilegitimidad apuntada, rechazandose su totalidad.

Se destaca un caso registrado en el afio 2003, en el que se interpuso un recurso
de reconsideracién previsto en el art. 72 LP, habiendo transcurrido 8 afios desde
la notificacion de la Resolucion denegatoria al recurrente. Por ello, la DAL le dio el

tratamiento correspondiente a la denuncia de ilegitimidad, y la desestimo por

% Ver en Parte 11, Capitulo I, el Punto 5.2 relativo a la Denegatoria de la solicitud de renovacién de marca, en
la seccion titulada “Por juicio de sucesion”.
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encontrarse excedidas razonables pautas temporales, de acuerdo al art. 1 inc. e)

ap. 6 LNPA, sin darse tratamiento a la cuestion de fondo.

No se registran denuncias de ilegitimidad presentadas respecto de solicitudes
Modelos de Utilidad y de Modelos y Disefios Industriales. Solo se registra una
denuncia de ilegitimidad respecto de una solicitud de registro de contratos de

Transferencia de Tecnologia®®.

Capitulo Ill. CoOmputo de los plazos para interponer recursos administrativos

o judiciales en materia de DPI

En este capitulo se examinan las normas que tienen incidencia en el calculo de los
plazos previstos para presentar tanto los recursos administrativos descriptos en el
capitulo anterior, como para iniciar la accion judicial pertinente. En primer lugar se
analiza la Disposicion N° M — 1136/2004 de la DM; luego la suspension de los
plazos causada por los pedidos de vista del recurrente; los efectos del llamado
“silencio de la administracién”; y finalmente, como se produce el agotamiento de la
via administrativa en el ambito del INPI y la consiguiente habilitacion de la via

judicial.

1. Plazo para interponer recursos en materia de Marcas. Disposicion N° M —

1136/2004

% No incluida en las causales de impugnacion analizadas en la Parte Il del presente trabajo.

37



La Disposicion N° M — 1136 de fecha 22 de octubre de 2004, establece para todos
los casos que sean notificados a través del Boletin de Marcas, que la oportunidad
para interponer recursos administrativos o judiciales contra actos que causen
afectacion, sera una vez cumplido el plazo de 60 dias corridos, contados a partir

de la fecha de publicacion.

La finalidad del plazo de 60 dias mencionado, consiste en darle la posibilidad al
interesado de concurrir al INPI a retirar copia del fundamento que ha sustentado el
acto administrativo, y/o copia de las piezas que se consideren pertinentes para

ejercer sus legitimos derechos (por ejemplo, el dictamen juridico de la DM).

La aplicacion de esta Disposicion determina que para recurrir un acto
administrativo que haya sido publicado en el Boletin de Marcas, primero debe
contarse el plazo de 60 dias corridos apuntado, y luego de vencido el mismo,
empezara a computarse el plazo correspondiente al recurso administrativo que se
decida intentar (por ejemplo, de 15 dias habiles para interponer un recurso

jerarquico directo).

2. Pedido de Vista

El art. 76 RLNPA establece que si a los efectos de articular un recurso
administrativo la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones,
quedara suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se le conceda al
efecto, en base a lo dispuesto por el art. 1, inciso e), apartados 4 y 5 LNPA. Estos

altimos articulos citados implican que si nada se establece, la vista se considerara
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concedida por 10 dias habiles.

La mera presentacion de un pedido de vista, suspende el curso de los plazos, sin
perjuicio de la suspension que cause el otorgamiento de la vista. En igual forma,
se suspenderan los plazos para accionar judicialmente previstos en el articulo 25

LNPA.

De lo expuesto se desprende que la solicitud formal de la vista por quien fuere a
articular un recurso administrativo determina la suspension del plazo para recurrir
durante el tiempo que transcurra entre el momento que se realiz6 la solicitud vy el
plazo de concesion. El pedido de vista, en consecuencia, suspende el curso de los
plazos aunque ella fuera denegada. Una vez concedida, la suspension del plazo
para recurrir se extiende por todo el periodo de duracion de la vista, en el caso que

ella fuera tomada en dias sucesivos?’.

3. Silencio de la Administracion

De acuerdo a lo prescripto por el art. 10 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549 (en adelante, LNPA), vencido el plazo para resolver el
recurso administrativo de que se trate, el silencio de la Administracion se interpreta

como denegatoria tacita.

El plazo que tiene el INPI para resolver los recursos de reconsideracion (previsto

por el art. 84 RLNPA), jerarquico y de alzada es de 30 dias habiles, contados

2 ABERASTURI (h), Pedro y CILURZO, Marfa Rosa, “Curso...” op. cit., p. 87.
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desde la interposicion del recurso, o desde la recepcion de las actuaciones, o
desde la presentacion del alegato, o desde el vencimiento para alegar si se

hubiere recibido prueba, segun el caso (conf. arts. 86, 91 y 98 RLNPA).

Si el recurso de reconsideracion, jerarquico o de alzada no fuere resuelto dentro
de los 30 dias mencionados, el interesado podra reputarlo denegado tacitamente

sin necesidad de requerir pronto despacho (Arts. 87, 91 y 98 RLNPA).

Entonces, dependiendo de qué recurso administrativo contemplado en el RLNPA

haya sido tacitamente denegado, se abren para el recurrente las siguientes

posibilidades:
. Recurso de reconsideracion del art. 84 RLNPA tacitamente denegado:
— el recurrente tiene la facultad de pedir la elevacion al superior para
que resuelva el recurso jerarquico interpuesto en subsidio.
J Recurso jerarquico (tanto directo como en subsidio) tacitamente denegado:
— queda agotada la via administrativa.
— se puede accionar judicialmente (o interponer el recurso de alzada, a
opcion del interesado).
. Recurso de Alzada tacitamente denegado:

recurso opcional.

ya se encuentra agotada la via administrativa.

se puede accionar judicialmente.

también se puede desistir el recurso.
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Distinto es el caso del recurso de reconsideracion previsto por el art. 72 LP: como
dicha ley no fija un plazo especial para resolver, el maximo es de 60 dias habiles.
Vencido ese término debe solicitarse pronto despacho, y si transcurren otros 30
dias habiles sin que se resuelva el recurso queda configurado el “silencio de la

Administracion” y su denegacion tacita (Art. 10 LNPA).

Por ende, si el recurso de reconsideracion establecido en el art. 72 LP queda
tacitamente denegado:

— queda agotada la via administrativa.

— se puede accionar judicialmente (o interponer el recurso de alzada, a

opcion del interesado).

4. Agotamiento de la via administrativa. Plazos para accionar judicialmente

El articulo 30 LNPA establece como principio general que el Estado Nacional o
sus entidades autarquicas no podran ser demandados judicialmente sin previo
reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaria de la Presidencia o
autoridad superior de la entidad autarquica, salvo cuando se trate de los
supuestos de los arts. 23 y 24 LNPA (que especifican respectivamente cuando
procede la impugnacion judicial de actos administrativos de alcance particular y

general).
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El art. 21 LM prevé una importante excepcion al principio del articulo 30 LNPA
referido a la necesidad de agotar la via administrativa®, al establecer que la
resolucién denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal
en lo Civil y Comercial, que la accion se tramitara segun las normas del juicio
ordinario y debe interponerse, dentro de los 30 dias habiles de notificada la
resolucion denegatoria, por ante la ex Direccion Nacional de la Propiedad
Industrial (ahora INPI). También aclara que en el caso de no promoverse la accion

en el plazo establecido se declarara el abandono de la solicitud.

Vemos entonces que en materia de marcas su norma rectora de fondo establece
un criterio totalmente distinto al de la LNPA, ya que frente a la resolucién
denegatoria del registro no resulta necesario agotar la via administrativa mediante

la interposicidn de recursos para acceder a la instancia judicial.

Este apartamiento a la regla general no aparece como incompatible si se tiene en
cuenta que la LNPA es de aplicacion supletoria al régimen especial que regula las
marcas, en virtud de lo dispuesto por el art. 2 inc. a) de la Ley de Procedimientos

citada.

No obstante lo expresado, esta excepcion prevista por la LM no impide que se
interpongan los recursos administrativos previstos por el RLNPA, no solo contra

las denegatorias de registro de marca sino contra toda clase de actos

%8 Agotar la via administrativa significa que se ha recorrido toda la via jerarquica hasta llegar al funcionario
que tiene la maxima decision sobre el asunto.
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administrativos, siendo en la practica muy frecuente su utilizacion. Esta posibilidad
no se contradice con el ultimo parrafo del art. 21 LM - que establece que de no
promoverse la accion en 30 dias de notificada la denegatoria, se declarara el
abandono de la solicitud - debido a que la interposicion de recursos
administrativos interrumpe el curso de los plazos, en virtud de lo previsto por el art.

linc. e) ap. 7) LNPA.

Respecto del resto de los DPI (patentes de invencién, modelos de utilidad,
modelos y disefios industriales, etc.), segin la costumbre del INPI?®, Ila
interposicion de recursos administrativos tiene caracter opcional. Es decir que
frente a un acto definitivo en el que se resuelva la cuestion de fondo (art. 23 inc. a)
LNPA), o un acto que sin ser definitivo, impida totalmente la continuacién del
tramite (art. 23 inc. b) LNPA), la instancia administrativa queda agotada y procede
la impugnacion por via judicial de los actos de alcance particular. Entonces, ante
estos actos el interesado tiene la facultad de interponer los recursos

administrativos pertinentes, o puede iniciar una accion judicial directamente.

Sin embargo, debe aclararse que si se ha optado por iniciar la via recursiva ante el
INPI, debe agotarsela antes de accionar ante la Justicia. Por ejemplo, si se ha
interpuesto un recurso de reconsideracion previsto en el art. 84 RLNPA, debe
obligatoriamente sustanciarse el recurso jerarquico en subsidio antes de recurrirse

judicialmente. Por ello, una vez resuelto el recurso en forma expresa, o denegado

2 Ver en el sitio web del INPI, Legales, Recursos, la “Guia de orientacién para la defensa de derechos de
propiedad industrial en Argentina”. Disponible en: http://www.inpi.gov.ar/index.php?ld=211&criterio=7
(Visitado el 10/12/13).
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por silencio de la Administracion, recién entonces se encuentra habilitada la via

judicial.

Si se hubiese resuelto el recurso de forma expresa, al haberse dictado el acto
administrativo por la mas alta autoridad administrativa con competencia en la
materia y al no proceder ningdn recurso obligatorio, dicho acto puede ser
impugnado en sede judicial®.

Es importante destacar que al producirse la denegatoria del recurso en forma
expresa, una vez notificada la resolucién del mismo comienzan a correr los plazos
para plantear un recurso de alzada o para acudir a la via judicial, mientras que el
computo de dichos plazos no se iniciard en el caso de denegacion tacita por
silencio. Lo que sucede es que el silencio no opera de manera automatica, siendo
un derecho que el administrado puede ejercitar o no, ya que puede esperar a que

el INPI resuelva el recurso de forma expresa.

Ya expedita la via judicial, los plazos para accionar judicialmente son:

. En materia de marcas: es de 30 dias habiles de notificada la Resolucion
denegatoria (art. 21 LM). Si se notifica mediante publicacion en el Boletin de
Marcas, ese plazo comienza a correr a partir de los 60 dias corridos de la
publicacion.

J Patentes y otros DPI. es de 90 dias habiles de notificada la Resolucion

denegatoria (art. 25 LNPA).

% GORDILLO, Agustin (Dir.), “Procedimiento...” op. cit., Abeledo Perrot N° 8001/003061.
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PARTE Il
Principales causales de impugnacién objeto de recursos administrativos

ante el INPI

Los dictamenes relevados: consideraciones estadisticas y metodologicas

En esta parte se presenta un relevamiento estadistico de los dictamenes emitidos
por la DAL, asi como también se realizan algunas consideraciones metodologicas

sobre este trabajo.

1. Construccion de las estadisticas. Universo

Los dictdmenes de la DAL analizados tienen por objeto aconsejar a la Presidencia
del INPI sobre la resolucién de los recursos administrativos de su competencia: el
Jerarquico y el de Reconsideracién (previsto en el art. 72 LP*Y). En esta tesis
trabajamos sobre los recursos interpuestos entre los afios 2001 y 2012 inclusive,
respecto de solicitudes de marcas; patentes de invencion; modelos de utilidad;
modelos y disefios industriales; y de solicitudes de registro de contratos de

transferencia de tecnologia.

Se examinaron caso por caso la totalidad de los 6961 dictamenes elaborados por

la DAL durante los aiios mencionados, a fin de identificar las causales mas

31 Ambos recursos agotan la via administrativa y dejan expedita la via judicial.
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frecuentes de interposicion de los recursos citados, y los criterios aplicados en la

Resolucion de los mismos.

De los 6961 dictamenes relevados, 5397 corresponden a asuntos no relacionados
con la interposicion de recursos administrativos, tales como contrataciones del
Estado, el control de la matricula de Agentes de la Propiedad Industrial, viajes por
comisiones oficiales, temas laborales, etc. Por el contrario, 1564 dictamenes
fueron emitidos a fin de resolver recursos administrativos interpuestos respecto de

solicitudes de Derechos de Propiedad Industrial.

Asi, 921 dictimenes corresponden a recursos interpuestos con relacion a
solicitudes de Marcas, 582 de Patentes de Invencion, 21 de Modelos de Utilidad,
16 de Modelos Industriales, y 24 de Registro de Contratos de Transferencia de
Tecnologia. No se registran dictamenes emitidos a fin de resolver recursos
administrativos presentados respecto de solicitudes de Disefios Industriales.

Cuadro N° 2. Cantidad de dictamenes emitidos por la DAL para la Resolucion de
recursos administrativos entre los afios 2001 y 2012

Solicitudes de Derechos de Cantidad de Porcentaje
Propiedad Industrial Dictamenes

Marcas 921 58,89%
Patentes 582 37,21%
Modelos de Utilidad 21 1,34%
Modelos Industriales 16 1,03%
Disefos Industriales 0 0%
Registro de Contratos de 24 1,53%
Transferencia de Tecnologia
Total 1564 100%

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.
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2. Los aspectos cualitativos del anélisis

Este trabajo de tesis presenta los criterios de resolucion de los recursos
administrativos analizados. Los mismos surgen tanto de los dictamenes
elaborados por la DAL, como de las Resoluciones dictadas por la Presidencia,,
cuya consistencia entre si fue verificada. Se destaca que, salvo que la Presidencia
se aparte de la opinién de la DAL, las Resoluciones dictadas por aquélla que
resuelven los recursos administrativos recogen en sus considerandos los parrafos

principales del dictamen legal previo.

Capitulo I: Los recursos administrativos en materia de Marcas

Introduccion

De los 921 dictamenes emitidos por la DAL en materia de marcas entre los afios
2001 y 2012 inclusive, en el presente capitulo se analizan 839 (91,10%),
correspondientes a 821 recursos, una ampliacion de dictamen, y 17 denuncias de
ilegitimidad®?, clasificados de acuerdo a las distintas causales que motivaron su

interposicion.

Para la deteccion y seleccion de las causales de impugnacion, se tuvieron en

cuenta aquéllas respecto de las cuales se registran 15 recursos como minimo.

Respecto de cada causal se efectia primero un analisis estadistico; luego se

%2 De las 17 denuncias de ilegitimidad presentadas en materia de marcas, se analizan en este capitulo 2 casos,
relativos a solicitudes de renovacion denegadas. Para un mayor ahondamiento en el tema, ver en la Parte | de
esta tesis el punto relativo a “La denuncia de ilegitimidad”.
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explicita el encuadre legal de la situacion planteada, detallandose las normas
juridicas utilizadas para resolver los recursos examinados; y finalmente, se realiza

una resefia de los criterios generales utilizados para resolver casos analogos.

En algunos supuestos se citan ejemplos concretos de las marcas involucradas en
recursos resueltos. Si bien para la identificacion de los criterios de Resolucion se
evaluaron todos los dictamenes referidos a la causal en cuestion, la
ejemplificacién de solicitudes de marcas concretas comprende un muestreo de
aproximadamente el 50% de los recursos planteados, tanto de los admitidos como

de los rechazados.

La Unica excepcidn a este porcentaje se encuentra en el caso de las solicitudes
denegadas por aplicacién del art. 3 inc. b) de la Ley de Marcas N° 22.362% (en
adelante, LM). Debido a la gran cantidad de recursos presentados (183), el
muestreo de ejemplos citados se ha limitado a un tercio de los mismos, cubriendo

tanto los admitidos como los rechazados.

Para facilitar la comprension de la informacién, los resultados del analisis
estadistico y los ejemplos han sido presentados en cuadros. En dichos cuadros se
utilizan los indicadores que se definen a continuacion:

- Segun el tipo de impugnacion presentada:

o RR84: identifica al Recurso de Reconsideracion del art. 84 RLNPA.

% El articulo 3 inc. b) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) b) las marcas similares a otras ya
registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios”.
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o RJS: se refiere al Recurso Jerarquico interpuesto en subsidio.
o RJ: corresponde al Recurso Jerarquico directo.
o RR72: identifica al Recurso de Reconsideracion del art. 72 LP.
o RA: corresponde al Recurso de Alzada.
o DI: se refiere a la Denuncia de llegitimidad.

- Segun el impugnante:
o PJ: se refiere a Personas Juridicas.

o PF: corresponde a Personas Fisicas.

Al examinarse las causales de impugnacion de caracter meramente
procedimental, como sucede por ejemplo con los distintos supuestos de
declaracion de nulidad, no se ha realizado el muestreo de solicitudes de marcas

concretas por no resultar relevante.

Cabe aclarar que en los ejemplos citados, la marca en cuestion fue solicitada para
proteger todos los productos o servicios de la Clase respectiva del Nomenclador

establecido por el Decreto N° 558/81 (en adelante, Clase)*, salvo que se indique

% El Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas N° 558/81 establecié, en su articulo 1°, que los productos y
los servicios serian clasificados, a los efectos del registro de marcas, de acuerdo a la lista de clases y notas
explicativas que alli se aprobaban, resultando que dicha nomenclatura era coincidente con la por entonces
vigente edicion de la Clasificacién del Convenio de Niza.

La Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante,
“Clasificacién de Niza”) fue instituida en virtud de un Arreglo concluido en ocasion de la Conferencia
Diplomaética de Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y
modificado en 1979. La Republica Argentina aprob6 al Arreglo de Niza recién el 28 de marzo de 2007
mediante la sancidn de la Ley N° 26.230, y su entrada en vigor se produjo el 24 de enero de 2008

Desde la sancion del Decreto N° 558/81 y hasta el afio 2002, la practica administrativa del INPI llevé a que,
dentro del marco de la referida clasificacién establecida por dicha norma, las sucesivas modificaciones
introducidas en el referido convenio internacional, especialmente en lo referente a la lista alfabética de
productos y servicios, sean tenidas en cuenta a la hora de clasificar las marcas que se pretenden registrar.
Hasta el afio 2002, la DM hizo aplicacion, por via de interpretacion, de la séptima edicion de dicha
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lo contrario.

Las causales de impugnacion que motivaron la interposicion de recursos
administrativos en materia de marcas entre los afios 2001 y 2012 inclusive son las
siguientes:

e Denegatoria de la solicitud de registro de marca por cuestiones de fondo

e Abandono de la solicitud de registro de marca

e Declaracion de Nulidad

e Denegatoria de la solicitud por falta de contestacion de vista

e Denegatoria de la solicitud de renovacion de marca

1. Denegatoria de la solicitud de registro de marca por cuestiones de fondo

1.1 Por aplicacion del art. 2 inc. a) LM

Clasificacion Internacional, hasta que el dia 1° de enero ese afio, entrd en vigencia la Octava Edicion de la
misma, la que introdujo varias modificaciones respecto de la precedente, en particular en lo que se refiere a la
creacion de tres nuevas clases de servicios, incluidas en el nomenclador bajo los nimeros de las clases 43, 44
y 45.

Atento la relevancia de las modificaciones introducidas en la Octava version del Nomenclador Internacional,
y siendo que la Republica Argentina no habia adherido aun al Convenio de Niza, resultd necesario readecuar
los criterios de clasificacion adoptados por el INPI, conformandolos a los utilizados internacionalmente. Por
ello, la Resolucion INPI N° P — 48 de fecha 4 de marzo de 2002, deleg6 en la DM la facultad de establecer
criterios de clasificacién de productos y servicios para el registro de marcas, de acuerdo con la Octava
Edicion de la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios de Niza.

Mas tarde, el Decreto N° 1.141/03 estableci6 en su art. 1 que, “los productos y los servicios seran clasificados
de conformidad con el nomenclador que la Autoridad de Aplicacién establezca, de acuerdo con las pautas
emergentes de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios aprobada por la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI). EI nomenclador establecido conforme lo indicado en el parrafo anterior y
sus posteriores modificaciones, entrara en vigencia a partir de la publicacién del acto resolutivo pertinente, en
el Boletin de Marcas”.

La 9° edicién fue publicada en junio de 2006, y entr6 en vigor el 1° de enero de 2007. Comprende una lista de
45 clases -34 de clasificacion de productos y 11 de servicios- acompafiada de notas explicativas, y una lista
alfabética de productos y servicios. La 10° edicion, publicada en junio de 2011, entrd en vigor el 1° de enero
de 2012. (Ver: OMPI. Recursos. Clasificacion de Niza. Disponible en:
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES# Visitado el 25/11/2013.)
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Estadistica General

Se registran 68 recursos administrativos presentados entre los afios 2002 y 2012,
tratandose de 63 de recursos jerarquicos en subsidio, y de 5 recursos jerarquicos
directos, 38 interpuestos por personas juridicas, y 30 por personas fisicas. La
mayoria de los recursos fueron rechazados (56), mientras que 12 fueron
admitidos. Dentro de estos ultimos, se contabilizan 4 casos en que si bien la DAL
dictaminé a favor de rechazar el recurso, la Presidencia opt6 por apartarse de esta

opinién —no vinculante-, concediendo el mismo.

Cuadro N° 3. Estadistica General. Aplicacién del art. 2 inc. a) LM

Periodo 2002-2012

Cantidad Recursos: 68 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 63 (92,6%) RJ: 5 (7,34%)

Recurrente PJ: 38 (55,88%) PF: 30 (44,12%)

Resultado Rechazo: 56 (82,35%) Admision: 12 (17,65%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admisién: 4 (5,88%)

Presidencia contraria a

la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

El articulo 2 inc. a) LM) establece: “No se consideran marcas y no son
registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designacion
necesaria o habitual del producto o servicio habitual a distinguir, 0 que sean

descriptivos de su naturaleza, funcién, cualidades u otras caracteristicas”.

Criterios de Resolucion

51




e Se entendi6 que el art. 1 LM establece la pauta basica de registrabilidad de
todo signo: que éste tenga capacidad distintiva. Dicha capacidad
comprende dos aspectos: la falta de identificaciéon de la denominacién con
el producto que se protege (capacidad intrinseca) y la diferenciacion con
otras marcas anteriormente solicitadas o concedidas (capacidad
extrinseca)*>.

e La naturaleza de esta prohibicién legal es absoluta porque de lo contrario,
se otorgaria un privilegio ilegitimo sobre un vocablo comun necesario 0
habitual del producto o servicio que se pretende proteger.

e Analizado cada caso en particular, se consideré a las marcas presentadas
como descriptivas de los productos o servicios de la Clase solicitada, sin
que las limitaciones propuestas desvirtuaran tal caracter. Tampoco se
advirtié ningan elemento que afirme su distintividad.

e En el caso de las marcas denominativas, se llevd a cabo el analisis
conceptual de las palabras que componen la marca solicitada.

e En el caso de las marcas mixtas, se concluyé que el disefio del logotipo o la
figura que acompafa a la denominacién descriptiva del producto o servicio
y a los términos usuales, no le otorga singularidad en la distintividad porque
en el supuesto particular es la parte fonética y denominativa la que
prepondera.

e Las limitaciones ofrecidas por el solicitante junto con el recurso

administrativo de que se trata, fueron consideradas como extemporaneas

% Si bien el derecho de propiedad se consolida con el registro, el derecho de prelacién sobre el signo marcario
se adquiere con la presentacién de la solicitud. En virtud de este Gltimo derecho, podria denegarse un registro
en base al antecedente de una solicitud anterior.
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por haber sido ofrecidas con posterioridad al dictado de la Disposicion
Denegatoria cuestionada. Se las estimo improcedentes debido a que en las
actividades administrativas que se realizan obligatoriamente en secuencias
regladas, es al momento de la Resolucion final de los tramites cuando debe
verificarse la totalidad de los requisitos de fondo y de forma que establece
la normativa vigente.

El hecho de que no se haya presentado oposicion al registro de la marca
solicitada; o que habiendo existido, se haya levantado por arreglo entre
partes o sentencia judicial; o aun cuando haya una registracion en otros
paises, no impide que la autoridad administrativa del INPI ejerza el poder
de policia que le acuerda la LM, y que en su caso, siente criterios nuevos
cuando advierta errores en su practica administrativa.

Resulta irrelevante que anteriormente se hayan registrado signos o
conjuntos marcarios similares o idénticos, para clases iguales o diferentes a
las pretendidas, porque nada obsta a que la Administracion revea y
modifique criterios, cuando éstos tienen un respaldo legal que justifica tal
decision.

A partir del afio 2012, se puso de manifiesto que ciertas palabras
provenientes de los idiomas inglés y francés, resultan facilmente
entendibles para el publico consumidor argentino porque se han vuelto
términos usuales, notorios o habituales para describir los productos o
servicios solicitados. Por primera vez se hizo alusién a la utilizacion del

buscador Google, como instrumento de consulta que provee al consumidor
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normal de informacién preliminar necesaria, la que no requiere de una

constatacion notarial para certificar su veracidad.

e Se reconocio la existencia de marcas “débiles”, con un gran poder

evocativo, cuyo registro no hubiera impedido a ninguna persona el uso de

las designaciones genéricas de los productos, salvo para poder excluir a

otros en el uso de signos idénticos o casi idénticos solamente. Asimismo,

se estudid la practica de la DM, enumerandose numerosos supuestos de

marcas concedidas con la misma estructura, antes y después de la

denegatoria atacada (ver en el Cuadro N° 4, “Agenda Escolar”’, “Tubing

Service” y “Freshpork”).

Cuadro N° 4. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 2 inc. a) LM

Marca solicitada Tipo Clase Limitaciones

Guia Web Denominativa 16

Centro Integral de Denominativa 42

Productos para la

Higiene Institucional

SUPER MP3 Denominativa 9 Solamente para “equipos
musicales que utilizan memoria de
estado solido”.

Salén de Denominativa 35 Solamente para “servicios de

Emprendimientos organizacion de exposiciones y

Inmobiliarios ferias con fines comerciales y/o
publicitarios”.

Vaquita Jersey Denominativa 29

Waygu Denominativa 29

Waygu Denominativa 31

Rienda Denominativa 6

Promotora de Mixta 36

Bienes Raices

Juegoo Mixta 28

Raza argentina Denominativa 31

Entrenamiento Denominativa 41

comercial
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Banda ancha sin Denominativa 38

limites

Encuentros Denominativa 38

Regionales de

Telecomunicaciones

Encuentros Denominativa 41

Regionales de

Telecomunicaciones

Jornadas Denominativa 38

Regionales de

Telecomunicaciones

Jornadas Denominativa 41

Regionales de

Telecomunicaciones

Carpincho Denominativa 18

Autos en cuotas Denominativa 35

Todo cuero Denominativa 18 Solamente para “cuero e
imitaciones de cuero y productos
de estas materias no
comprendidos en otras clases”.

Visor panoramico Mixta 9

e-Library Denominativa 9 Solamente para “software.
Especialmente aquél cuya
aplicacién permite crear
bibliotecas digitales mediante la
indexacion personalizada de
documentos para que compongan
una Unica carpeta o tomo digital”.

Edicion limitada Mixta 16

S.0.S. Emergencias | Mixta 44

meédicas

Via Entre Rios Denominativa 39

Via Tucuman Denominativa 39

Via Salta Denominativa 39

Biocombustibles del Mixta 4 Solamente para

Chubut “biocombustibles”.

Massage ball Mixta 44

Stretch ball Mixta 41

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 5. Ejemplos de recursos admitidos. Art. 2 inc. a) LM

Marca Tipo Clase Limitaciones
Solicitada
Intemperie Denominativa 2
Agenda Escolar Denominativa 16 Solamente para “agendas”.
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Tubing Service

Denominativa

37 Solamente para “servicio de
instalacion y mantenimiento de
equipos industriales, especialmente
los utilizados en las industrias
extractivas”.

Freshpork

Denominativa

29 Solamente para “productos
carnicos”.

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 6. Ejemplos de Resolucion de Presidencia contraria a la opinion de la
DAL. Art. 2inc. a) LM

Marca Tipo Clase Limitaciones Resultado
Solicitada
Security Life Denom. 36 Admisién
Bachillerato Denom. 41 | Solamente para “servicios Admision
Internacional educativos relativos a otorgar
calificaciones de bachillerato
internacional; servicios de
examen relativos a lo
anterior; disponer y conducir
examenes educativos para el
ingreso pre-universitario”.
Neo - Neon Mixta 11 Admision
Prescription Denom. 5 Solamente para “alimentos Admisién

Diet

para mascotas bajo
supervision veterinaria
incluidos en la clase”.

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

e La Presidencia del INPI se apart6 del criterio denegatorio de la DAL, al

admitir en el afio 2003 el recurso planteado respecto de la marca “Security

Life” (denominativa) para la Clase 36. Se concedi6 el recurso, por entender

que si bien el signo reivindicado contiene determinado grado de evocacion,

no resulta descriptivo de los servicios que pretende proteger; y que

corresponde dotar a la traduccion al castellano de los términos del nombre

de fantasia solicitado un significado diverso a “Seguro de Vida”.

e En el afio 2006 la Presidencia concedi6 el recurso interpuesto con relacion
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a la marca “Bachillerato Internacional” (denominativa) solicitada para la
Clase N° 41, al considerar que se trata de un servicio educativo creado y
prestado Unicamente por el peticionante, de modo tal que de no otorgarse
la proteccion marcaria se expondria al publico consumidor a la
desproteccion en que se veria inmerso si cualquier persona pudiera
validamente utilizar el término. Asimismo, se aclar6 que a tal fecha no
existe en la Republica Argentina ningun titulo oficial que se denomine de
ese modo.

Lo mismo sucedio en el afilo 2009 con la marca “Neo - Neon” (mixta) para la
Clase N° 11. La Presidencia revirtid lo aconsejado por la DAL concediendo
el recurso, por entender que la misma lucia un determinado disefio que le
otorga una complejidad figurativa y distintividad visual que exceden lo
meramente fonético, y que la existencia de la particula “Neo” no induce al
publico a entender univocamente que se alude a “Nuevo Nedn” o a nuevos
productos nedn, ya que puede apreciarse como un juego visual de letras o
palabras que acentla el caracter de esta marca como integrada por un
nombre de fantasia inmerso en un disefio figurativo.

Otro caso en que la Presidencia del INPI consideré necesario apartarse del
criterio denegatorio de la DAL, se dio al conceder en el afio 2011 el recurso
interpuesto con relacibn a la marca denominativa “Prescription Diet”
solicitada para la Clase N° 5, limitada a proteger “alimentos para mascotas
bajo supervision veterinaria incluidos en la clase”. Se consider6é que desde
el momento de concesion de marcas similares a la presente, de propiedad

del mismo solicitante, no se ha registrado cambio alguno en el
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ordenamiento juridico vigente, por lo cual no ha lugar a ejercer la
“atribucion/deber” de la Administracién de rectificar criterios. Sin embargo,
la admision de este recurso se fundd en otros argumentos adicionales: se
estimé que si bien es cierto que las palabras “Prescription” y “Diet” en el
idioma inglés tienen el significado de “prescripcidon o receta médica o
veterinaria” y de “dieta” respectivamente, su conjuncion o unién carecen de
significado en dicho idioma y unidos son intraducibles al castellano, ni
siquiera como “dieta prescripta”’, ya que son dos sustantivos aislados
unidos, en este caso, en una expresion constitutiva de un signo marcario

mas parecido a un nombre de fantasia.

1.2 Por aplicacion del art. 2 inc. b) de la Ley N° 22.362

Estadistica General

Se registran 24 recursos administrativos presentados entre los afios 2005 y 2012,
tratandose en su totalidad de recursos jerarquicos en subsidio, la mayoria (20)
interpuestos por personas juridicas, y solo 4 por personas fisicas. Todos los
recursos fueron rechazados. En este supuesto en particular, la Presidencia no se

aparto del criterio de la DAL en ningun caso.

Cuadro N° 7. Estadistica General. Aplicacion del art. 2 inc. b) LM

Periodo 2005-2012

Cantidad Recursos: 24 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 24 (100%)

Recurrente PJ: 20 (83,33%) PF: 4 (16,67%)

Resultado Rechazo: 24 (100%) Admision: 0 (0%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (%)

Presidencia contraria a
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| la opinion de la DAL \ \

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

El art. 2 inc. b) LM establece: “No se consideran marcas y no son registrables: (...)

b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso

general antes de su solicitud de registro”.

Criterios de Resolucién

Debido a la popularidad alcanzada por los términos solicitados, la
concesion de las marcas denominativas en cuestion implicaria quitar del
dominio publico vocablos usualmente utilizados, con el consiguiente
perjuicio para los terceros interesados. Se trata de denominaciones
genéricas, carentes de distintividad, sobre las que no se puede otorgar
privilegio alguno, y que por lo tanto se encuentran en el dominio publico.
Los dibujos o logos presentados, ya sea como marcas figurativas o como
integrantes de conjuntos marcarios, no alcanzan la capacidad distintiva
suficiente para conceder su registro, por ser iguales o muy similares a las
de los productos que el publico consumidor adquiere en el mercado masivo.
Asimismo, se estimdé que otorgar privilegios sobre formas usuales o
comunes, seria hacer indisponible o excluir a otros de los que resulta
comun a la vista de los consumidores normales.

Nuevamente se sostuvo que el hecho de que no se haya presentado

oposicion al registro de la marca solicitada; o que habiendo existido, se
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haya levantado por arreglo entre partes o sentencia judicial; o aun cuando
haya una registracion en otros paises, no impide que la autoridad
administrativa del INPI ejerza el poder de policia que le acuerda la LM
fundamentado en el principio territorial de los DPI, y que en su caso, siente
criterios nuevos cuando advierta errores en su practica administrativa.

Aun cuando se haya otorgado al mismo recurrente la titularidad de otras
marcas de caracteristicas similares, esta circunstancia tampoco obliga al
INPI a conceder el registro solicitado, toda vez que la Administraciéon, en
ejercicio del poder de policia apuntado, detenta el derecho y el deber de
rectificar el criterio sustentado si advierte que es erroneo, protegiéndose de
ese modo el interés general y los derechos del consumidor.

Respecto de los envases, se sostuvo que para ser registrables deberan
tener algo caracteristico, salirse de lo comun y habitual. Al compartir las
botellas la mayor parte de la geometria necesaria para ser practica a su fin
y a su uso, se las considera como marcas débiles. Para ser registrables, las
figuras solicitadas no deben reflejar la forma usual del producto, ni debe
tratarse de un supuesto de uso generalizado del mismo. En un caso se
destacé que el hecho de que el envase sea utilizado por el recurrente no
habilita al INPI a conceder la marca si no se respeta el marco legal vigente
en la materia. (Ver Cuadro N° 7, “Figura correspondiente a “un envase”).

En el afio 2007 se solicitd una marca sonora para las Clases N° 39 y 44,
correspondiente al sonido de una sirena. Luego de escucharse el CD-ROM

donde se reproduce la marca solicitada, se comprobé que la misma se
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encontraba compuesta de una mezcla de sonidos de sirenas similares a las

de ambulancias, bomberos, policia, etc., sin poder distinguirse un sonido en

particular. De tal manera, pudo afirmarse un “uso general” de tales sonidos,

que lleva a confusion y que excluye toda distintividad, por lo que se rechazé

el recurso interpuesto.

Cuadro N° 8. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 2 inc. b) LM

Marca Solicitada Tipo Clase Limitaciones
iFelices Pascuas! Denominativa 32
Hiper ahorro Denominativa 35
Sector privado Denominativa 35
Body step Mixta 41
Registre su marca Mixta 35
Figura Figurativa 30
correspondiente a
“galletitas”
Figura Figurativa 17 Solamente para “tubos de material
correspondiente a plastico”.
“cano o tubo de
PVC o polipropileno”
Figura Figurativa 15 Solamente para “guitarras
correspondiente a eléctricas y bajos eléctricos y
“guitarra eléctrica” clavijeros para los mismos”.
Figura Figurativa 28
correspondiente a
‘munecos conejos”
Figura Figurativa 29
correspondiente a
‘un envase”
Sonido Sonora 39
correspondiente a
‘una sirena”
Sonido Sonora 44
correspondiente a
‘una sirena”

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

1.3 Por aplicacion del art. 3inc. a) de la Ley N° 22.362

Estadistica General
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Se registran 34 recursos administrativos entre los afios 2003 y 2012, tratandose
de 3 recursos jerarquicos directos, y de 31 recursos jerarquicos en subsidio, 2
interpuestos por personas fisicas, y 32 por personas juridicas. Casi todos los

recursos fueron rechazados (31), admitiéndose sélo 3. De estos ultimos, uno fue

concedido por la Presidencia.

Cuadro N° 9. Estadistica General. Aplicacion del art. 3 inc. a) LM

Periodo

2003-2012

Cantidad

Recursos: 34 (100%)

Ampliaciones de dictamen:
0 (100%)

Tipo de Recurso

RJS: 31 (91,18%)

RJ: 3 (8,82%)

Recurrente

PJ: 32 (94,12%)

PF: 2 (5,88%)

Resultado

Rechazo: 31 (91,18%)

Admisién: 3 (8,82%)

Resolucion de

Rechazo: 0 (0%)

Admision: 1 (2,94%)

Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
El articulo 3 inc. a) LM establece: “No pueden ser registrados: a) una marca
idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos

productos o servicios”.

Criterios de Resolucion
e En cada caso se llevé a cabo el Informe de Busqueda de Antecedentes por
similitud fonética, y se corri6 vista al solicitante del mismo.
e Como primera medida para evaluar la procedencia del registro solicitado, se
realizé el estudio de identidad confusionista, y se denegd la solicitud
cuando hubo la marca

identidad visual, conceptual y fonética con
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antecedente.

Dicha medida se completdé con el examen de superposicion de productos o
servicios entre la Clase solicitada y la correspondiente a la marca
antecedente. Se aclard que el cotejo debe hacerse de acuerdo con la regla
de la especialidad, es decir, que el derecho de exclusiva que detenta la
marca antecedente esta limitado a los productos o servicios para los cuales
se solicité aquélla marca.

La finalidad de la norma legal es evitar la coexistencia de marcas idénticas
sobre productos o servicios idénticos (confusion directa) o similares
(confusién indirecta), resultando aplicable no sélo con relaciébn a marcas de
distintos titulares sino también con relacion a marcas de un mismo titular.
Se justifico este criterio en virtud de la posibilidad —inherente a todo DPI- de
cesion o venta, lo que podria configurar un caso de competencia desleal. Si
se diera lugar a la coexistencia de marcas idénticas, esto significaria
duplicar titulos y permitir la circulacion de una misma marca con dos
documentos independientes, favoreciendo la confusion y ocasionando
perjuicios a los consumidores.

Si la marca antecedente cubre toda la clase, es irrelevante que la solicitada
se restrinja.

Se consideraron como extemporaneas las limitaciones ofrecidas junto con
la interposicion del recurso, con fundamento en el respeto debido a los
pasos procesales preclusorios propios del procedimiento de registro

marcario y a la seguridad juridica.
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En un caso los titulares de las marcas en cuestion lograron un acuerdo de
coexistencia global en el mercado, plasmado en una carta consentimiento
en virtud de la cual el titular de la marca antecedente concedida, consintio
expresamente el registro de la marca solicitada con ciertas limitaciones.
Sin embargo, no se tuvo en cuenta el mismo por subsistir la confundibilidad
objetiva en los productos a distinguir, y porque los acuerdos privados entre
partes no tienen entidad suficiente para revertir dicha circunstancia, lo que
determina la denegatoria de la solicitud por aplicacion del art. 3 inc. a) LM.

Se reiter6 el criterio segun el cual el hecho de que no se haya presentado
oposicion al registro de la marca solicitada; o que habiendo existido, se
haya levantado por arreglo entre partes o sentencia judicial; no impide que
la autoridad administrativa del INPI ejerza el poder de policia que le
acuerda la LM fundamentado en el principio territorial de los DPI, y que en
su caso, siente criterios nuevos cuando advierta errores en su practica

administrativa.

Cuadro N° 10. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3 inc. a) LM

Marca Solicitada Tipo Clase Limitaciones

Médica — Bago Mixta 16 Solamente para una “revista
destinada a la profesion médica
para distribuir entre
profesionales”.

Devecor Denominativa 5 Solamente para un “producto
destinado a la terapia
cardiovascular”

Deloitte & Touche Denominativa 35

Domyos Denominativa 28

BRC Banca Seguros Mixta 43

BRC Banca Seguros Mixta 44

BRC Mixta 42

BRC Mixta 44
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BRC Mixta 45

R Banco Regional Mixta 43

de Cuyo

R Banco Regional Mixta 44

de Cuyo

R Banco Regional Mixta 45

de Cuyo

Liberate Denominativa 1 Solamente para “productos
guimicos para su uso en la
industria de petroleo y del gas”.

Hogarefias Denominativa 16 Solamente para “toallas y
servilletas de papel”.

Tetra Denominativa 6 Solamente para “depdsitos

metalicos; cajas metdlicas; cajas
metdlicas para conservas; tapas
de botellas metalicas, cierres de
botellas metalicos”.

Tetra Pak Denominativa 7 Solamente para “maquinas,
incluyendo maquinas de
extrusion, maquinas de llenado a
granel, maquinas para encapsular
botellas y maquinas tapadoras de
botellas, maquinas de moldurar
sopladoras, maquinas
conformadoras sopladoras,
maquinas molduradoras de
inyeccion, maquinas de moldeado
sopladoras-estiradoras, maquinas
molduradoras sopladoras de
extrusion, maquinas de embalaje
al vacio, maquinas conformadoras
del carton; aparatos selladores;
maquinas herramientas;
subconjuntos, partes y accesorios
para todos los articulos arriba
mencionados”.

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 11. Ejemplo de recurso admitido. Art. 3 inc. a) LM

Marca Solicitada Tipo Clase Limitaciones

Buro Denominativa 35

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 12. Ejemplo de Resolucion de Presidencia contraria a la opinion de la
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DAL. Art. 3inc. a) LM

Marca Tipo Clase Limitaciones Resultado
Solicitada
El Noble Denominativa 43 Admisién
Repulgue

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

En el afio 2006 la Presidencia se apart6 del criterio denegatorio de la DAL,
concediendo el recurso interpuesto por haberse acreditado que la marca
antecedente denominativa “El noble repulgue”, le habia sido transferida al
solicitante, y que la misma fue concedida para toda la Clase N° 42 de la
Séptima Edicion de la Clasificacion de Niza, mientras que la solicitada lo fue
para la Clase N° 43 de la entonces vigente Octava Edicion de la misma.
Dicha Clase N° 42 abarcaba de forma residual todos los productos y
servicios no comprendidos en las clases anteriores, mediante una larga
enumeracion casuistica y meramente enunciativa. En cambio, la nueva
Clase N° 43 definié con mayor precision y certeza parte de los productos y
servicios que interesan al solicitante y que se encontraban enumerados
casuisticamente en la antigua clasificacion, lo que favorece un principio de
interpretacion que otorga mayor claridad y seguridad juridica al determinar

la entidad de la proteccion.

1.4 Por aplicacion del art. 3inc. b) de la Ley N° 22.362

Estadistica General

Se registran 183 recursos administrativos entre los afios 2003 y 2012, tratandose

de 31 recursos jerarquicos directos, y de 152 recursos jerarquicos en subsidio, 58
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interpuestos por personas fisicas, y 125 por personas juridicas. En materia de
marcas, es la causal de impugnacion que presenta mayor cantidad de recursos. A
la inversa de lo que sucede en los otros supuestos analizados, la mayoria de los
recursos fueron admitidos (97), mientras que 86 fueron rechazados. En 8 casos la
Presidencia se aparto de la opinién de la DAL, 5 veces rechazando el recurso, y 3

haciendo lugar al mismo.

Cuadro N° 13. Estadistica General. Aplicacion del art. 3 inc. b) LM

Periodo 2003-2012

Cantidad

Recursos: 183 (100%)

Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso

RJS: 152 (83,06%)

RJ: 31 (16,94%)

Recurrente

PJ: 125 (68,31%)

PF: 58 (31,69%)

Resultado

Rechazo: 86 (47%)

Admision: 97 (53%)

Resolucion de

Rechazo: 5 (2,73%)

Admision: 3 (1,64%)

Presidencia contraria a
la opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de DictAmenes de la DAL.

Encuadre Legal
El articulo 3 inc. b) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) b) las marcas
similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos

0 servicios”.

Criterios de Resolucion
e El criterio general que se utilizé para efectuar el examen de la viabilidad
registral de una marca encuadrada en la prohibicion en andlisis, consistié
en verificar la existencia de similitud confusionista entre la solicitada y las

identificadas como antecedentes. Para ello se tuvo en cuenta, en primer
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lugar, la posible identidad o semejanza fonética, grafica o conceptual entre
la denominacién solicitada y la marca antecedente. En segundo lugar, se
evaluo la eventual coincidencia o similitud de sus ambitos aplicativos, ya
que el riesgo de confusién en el mercado se da Unicamente cuando los
productos o servicios que distinguen los signos enfrentados son de idéntica
o0 analoga naturaleza, coinciden en su comercializacion o aplicacién, o
sirven a finalidades complementarias relacionadas.

Dicho criterio general fue complementado por otros criterios particulares,
como el que establecié que el hecho de que una marca esté registrada en
otros paises no enerva el principio de territorialidad de las normas
marcarias.

Si la marca antecedente cubre toda la clase, es irrelevante que la solicitada
se restrinja. En los casos en que se limitd la proteccion de la marca
solicitada, pero que a pesar de ello continu6 existiendo superposicion de
productos con la marca antecedente, se desestimé el recurso por subsistir
similitud confusionista.

Las limitaciones ofrecidas junto con el recurso interpuesto fueron
consideradas invariablemente ineficaces por extemporaneas, al haber sido
planteadas luego de haberse dictado la Disposicibn denegatoria
impugnada.

Se prefirid la marca registrada en detrimento de la solicitada, ya que ésta no
es un derecho consolidado sino un derecho en expectativa.

En cada caso particular se realizé el analisis de la marca solicitada
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contrastandola con los antecedentes respectivos de acuerdo a los criterios
citados, a efectos de determinar la existencia de un supuesto de similitud
confusionista.

Respecto de la influencia de oposiciones de terceros en la Resolucion de
los recursos, la DAL consideré que la DM procedio de acuerdo a derecho al
hacer la busqueda de antecedentes, independientemente de Ila
presentacion de las mismas.

En efecto, la DM interpreté que a pesar de que se retire una oposicién, no
existe obstaculo para que el Organismo que tiene a su cargo la aplicacion
de la LM, pueda denegar la solicitud de registro debido a la similitud
confusionista que puede generar en el publico consumidor. Lo que se trata
de evitar es una afectacion del interés general, pues se debe proteger al
consumidor de los riesgos de confusion, dado que éste puede creer que
dos marcas similares tienen el mismo origen.

Para la DAL, la Autoridad de Aplicacion tiene la facultad de desestimar el
registro de una marca solicitada por ser confundible con otra preexistente
para designar los mismos productos o servicios, independientemente de la
presentacion de oposiciones por parte de titulares de marcas antecedentes.
En definitiva, del andlisis de diversos casos se desprende que para la DAL,
el hecho de no haber habido oposicién, no es un argumento definitorio sino
coadyuvante de otros, y que la falta de oposicion no impide a la
Administracion aplicar la Ley de Marcas cuando su articulo 3 impide que

haya confusion de marcas solicitadas con otras registradas anteriormente.
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e En estos supuestos se indicé que la finalidad de la norma es evitar la
coexistencia de marcas confundibles, pertenecientes a diversos titulares.
Por ello, en diversas oportunidades (9) el solicitante argumenté que no
correspondia la aplicacién de la prohibicion en cuestién por pertenecer la
marca citada como antecedente al mismo titular, en virtud de una
transferencia o de un cambio de rubro® tramitado ante el INPI. En 8 casos
el recurso fue aceptado, tanto cuando ya se habia verificado la toma de
razén de la transferencia o cambio de rubro en cuestion, como cuando se
encontraba pendiente de estudio en el Sector Transferencias del Instituto.
En este ultimo caso se entendié que una vez perfeccionada la transferencia
o cambio de rubro, el fundamento de la Disposicidn denegatoria dejara de
existir y el caso devendra abstracto, procediendo la revocacién de la
misma. Por el contrario, en un caso se rechazé el recurso, al comprobarse
la falta de correspondencia entre las personas fisicas solicitantes de la
marca y aquéllas a cuyo favor se solicité la transferencia invocada.

e Se afirmé la necesidad de una interpretacibn mas rigurosa respecto de la
confundibilidad de productos farmacéuticos, a fin de evitar perjuicios al
publico consumidor (Ver Cuadro N° 13, “Sarasar”).

e En 9 casos la marca antecedente no fue renovada por su titular, no
registrandose otra solicitud en tramite o concedida en la misma clase con
igual denominacién. La marca se encontraba vigente al momento del

dictado de la Disposicion recurrida, pero no lo estaba a la fecha de

% Es el tramite de inscripcion ante el INPI de una modificacion en la titularidad del derecho consistente en el
cambio de nombre o del tipo societario, sin que varie la persona del titular. Ver:
http://www.inpi.gov.ar/templates/legales_transferencias.asp (Visitado el 17/7/2013).
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interposicion del recurso. En consecuencia, el vencimiento de la marca

antecedente elimind el obstaculo que impedia la concesién de la marca

solicitada. (Ver Cuadro N° 14, “Por un futuro mejor”, “Musso”, “ACM plus”,

“Casminol

Cuadro N° 14. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3 inc. b) LM

” o« (il 13

, “Lacer”,

” o«

Emerson”,

Dongfeng”,

LE 11

Aeolus” y “Esenciales”).

Marca Tipo Clase Limitaciones Marca
Solicitada antecedente
Insuga Denominativa 31 Insugra
(Denominativa)

Sarasar Denominativa 5 Solamente para Sarasam
“preparaciones (Denominativa)
farmacéuticas para el
tratamiento del cancer
solo como uso de
accion citoestatica o
antitumoral”.

Jetspress Denominativa 16 Excepto “revistas y Jetexpress
material impreso (Denominativa)
relacionado con temas
de la farandula,
actividades sociales y
demas similares”.

Radianz Denominativa 9 Solamente para Radian
“hardware y software (Denominativa)
de computacion,
aparatos e
instrumentos de
telecomunicacion,
software de
computacion, aparatos
e instrumentos de
computacion para usar
como soporte de
sistemas y servicios de
telecomunicacion”.

Nacional Denominativa 19 Gypsum

Gypsum (Denominativa)

Kosme Mixta 7 Solamente para Cosme
‘maquinas (Denominativa)
etiguetadoras
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automaticas”.

RAFF Denominativa 32 | Solamente para “jugos RAFT
de fruta para bebés y (Denominativa)
niRos”.

Elite Plus Denominativa 10 | Solamente para Elite
“aparatos médicos, (Denominativa)
especialmente,
implantes de rodilla y
Sus partes y
accesorios
relacionados con los
mismos”.

Terminator Mixta 5 Solamente para Termineitor
“‘cucarachicidas’. (Denominativa)

BPS Denominativa 10 | Solamente para BPS implantes
“aparatos y (Denominativa)
dispositivos técnico
dentales y clinico
dentales,
odontografos,
dispositivos para
mezclar, hornos,
dientes y placas
artificiales”.

Smart Mixta 35 Smart

Shopping (Denominativa)

Smart Denominativa 36 Smart (Mixta)

Shopping

Argenbeef Denominativa 29 Argentine Beef

(Denominativa)

Cargo Denominativa 39 Expreso Cargo

Expreso (Figurativa)

Multipaq Denominativa 39 Multi Pack

(Denominativa)

Heaven Denominativa 35 Heven

(Denominativa)
El Milagro Mixta 37 Generador de
Adherencia El
Milagro
(Denominativa)
Il Ritorno Denominativa 43 Hosteria El
Retorno
(Mixta)

Buena Suerte Mixta 41 Buena Suerte

Buena Suerte (Mixta)

Atomor Denominativa 5 Solamente para Atomo
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“productos
cardiovasculares,
antidiabéticos e
hipolipemiantes”.

(Denominativa)

F Badino Mixta 36 Badino
Residencial
(Mixta)

Opi Denominativa 33 Solamente para Hoppy
“bebidas alcohdlicas, (Denominativa)
vinos y jerez”, excepto
“‘cervezas’.

El Mercado Mixta 30 | Solamente para “miel, Mercado
pasteleria, confiteria, (Mixta)
pan y preparaciones
hechas de cereales”.

Sacapuntas Denominativa 16 | Solamente para Sacapuntas

en la Escuela “revistas de pedagogia | (Denominativa)
de circulacion gratuita
entre los maestros
para la divulgacion e
informacion dirigida a
docentes”.

Apolo Mixta 37 | Solamente para Apolo

Viviendas “servicios de (Denominativa)

Industrializad construccion,

as instalacion y

reparacion de
construcciones
transportables no
metalicos y sus
armazones tales como
viviendas
prefabricadas”.

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 15. Ejemplos de recursos admitidos. Art. 3 inc. b) LM

Marca Tipo Clase Limitaciones Marca
Solicitada antecedente
Barby's Mixta 3 Barbie (Mixta)
Barby’s - Mixta 25 Barbie”
Argentine (Denominativa)
Tailoring
Excellence Figurativa 29 Solamente para Excelencia
“aceites comestibles”. | (Denominativa)

Impact Figurativa 35 Impact
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Comunicacio
nes
Corporativas

(Denominativa)

El Libertador Denominativa 16 Libertador
(Figurativa)
Automate Denominativa 11 Mate
Automatico
(Denominativa)
Yelin Figurativa 30 Mi Ye-Lin
(Denominativa)
Don Santiago Figurativa 35 Santiago
(Denominativa)
Dr. Smile Denominativa 5 Solamente para Smyle
“‘materiales y (Figurativa)
productos para uso
odontologico y para el
cuidado y la higiene
bucal en general”.
Amaze Denominativa 29 Amazzei
(Denominativa)
Amaze Denominativa 30 Amazzei
(Denominativa)
Aberturas Mixta 19 | Solamente para Comodoro
Comodoro “aberturas incluidas en | (Denominativa)
la clase”.
Bolivia Mixta 9 Solamente para Bolivia Directo
“aparatos opticos”. (Denominativa)
APSA Mixta 12 | Solamente para A.P.S.A.
Automotores “camiones pesados, (Denominativa)
Pesados omnibus y motores
para vehiculos
terrestres”.
San José Mixta 39 Villa San José
(Denominativa)
Marisma Mixta 25 Marismo
(Denominativa)
Peanut Denominativa 30 Mr. Peanut
Chews (Mixta)
Sugar Daddy Mixta 30 Daddy
(Denominativa)
Taina Mixta 25 Tai - ma
(Mixta)
Otofo Mixta 33 Otoio
Simplemente (Denominativa)
Nuestro
Takuara Mixta 25 Tacuara
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Aborigen

(Denominativa)

Avila Mixta 42 | Solamente para Avila Nores
“diseno industrial, (Denominativa)
servicios de
disefiadores para
embalajes, estudios de
proyectos técnicos,
investigacion y
desarrollo de nuevos
productos, ingenieria”.

Jarmes Denominativa 7 James

(Denominativa)

Por un Futuro | Denominativa 36 Asegurar un

Mejor Futuro Mejor

(denominativa)

Musso Denominativa 26 | Solamente para Mussa
“Indumentaria informal | (Denominativa)
femenina y masculina,
con expresa exclusion
de medias, panty
medias y calcetines”.

ACM plus Denominativa 16 ACM (mixta)

Casminol Mixta 5 Caminol

mudanol
(Denominativa)
Lacer Figurativa 28 Laser zone
(Mixta)

Emerson Mixta 10 | Solamente para Emerson
“limpieza ultrasoénica, (Mixta)
equipos de soldadura y
monitoreo”.

Dongfeng Denominativa 12 Aeolus Dong

Feng
(Denominativa)
Aeolus Mixta 12 Aeolus Dong
Feng
(Denominativa)
Esenciales Denominativa 21 | Solamente para Esenciales

“‘materiales y
elementos de limpieza
en general, esponjas,
broches y pafos de
limpieza”.

(Denominativa)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.
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Cuadro N° 16. Ejemplos de Resolucion de Presidencia contraria a la opinion de la

DAL. Art. 3inc. b) LM

Marca Tipo Clase Marca Resultado
Solicitada Antecedente
FR11 Denominativa 12 FR Rechazo
(Denominativa)
Scott Pharma | Denominativa 42 Scott Admision
Argentina
(Mixta)
Bracco the Mixta 35 Bracco Admisién
image of equipamientos
innovation (Mixta)
Libero Denominativa 41 El Libero Rechazo
(Denominativa)
Libero Denominativa 38 El Libero Rechazo
(Denominativa)
Panificadora Figurativa 30 San Marco Admisién
San Marcos. (Mixta)
El Sabor
Inteligente
Monigote Mixta 28 Monigote Rechazo
(Mixta)
B Bouchée Mixta 35 Bouchée Rechazo
(Mixta)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

En el aflo 2005 la Presidencia del INPI opto por apartarse del criterio de la

DAL favorable a hacer lugar al recurso, rechazando la solicitud
denominativa “FR11” para toda la Clase N° 12, al entender que el
antecedente marcario denominativo “FR”, perteneciente a una empresa
competidora de la solicitante, podria inducir a confusibn a los
consumidores.

En el afilo 2006 la Presidencia revocé una Resolucion denegatoria propia
anterior y emitié una nueva admitiendo el recurso, por haberse acreditado la
existencia de una solicitud de transferencia del registro de la marca

antecedente mixta “Scott Argentina” (Clase N° 42). La primer Resolucion
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emitida en dicho caso, en el afio 2005, denegoé el recurso por no coincidir
los adquirentes de la marca antecedente con los solicitantes de la marca
“Scott Pharma” (Clase N° 42). Posteriormente, el Sector de Transferencias
de marcas de la DAL informé sobre la existencia de una nueva solicitud de
transferencia, esta vez presentada correctamente. Por ello, se revocé dicha
Resolucidon y se emitié una nueva, en la que se ordend la revocacion de la
Disposicion denegatoria de la DM una vez verificada y acreditada por el
solicitante la toma de razén de la transferencia.

En el afio 2007 la Presidencia del INPI concedid el recurso —en contra del
criterio de la DAL- respecto de la marca mixta “Bracco the image of
innovation” solicitada para la Clase N° 35 y limitada a “servicios de
publicidad en el campo farmacéutico y en el de sustancias de contraste
radiolégico para uso médico”, al considerar que la misma es
suficientemente diferenciable de su antecedente mixto “Bracco
equipamientos®, en sus aspectos graficos, fonético e ideoldgico.

En el afio 2008 la Presidencia del INPI rechaz6 2 recursos, apartdndose de
lo recomendado por los dictamenes de la DAL, con relacién a las marcas
solicitadas “Libero” (denominativas) para la Clase N° 41, limitada a
“produccion de programas de radio y televisidn y entretenimientos”, y para
la Clase N° 38, limitada a “programas de radio y televisién”, por encontrar
una evidente confundibilidad respecto de las marcas antecedentes “El
Libero” (ambas denominativas).

La Presidencia en el afio 2010 se apart6 del criterio de la DAL concediendo
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el recurso interpuesto para obtener el registro de la marca figurativa
“Panificadora San Marcos. El sabor inteligente” solicitada para la Clase N°
30, al encontrar ostensibles diferencias en el aspecto figurativo de la misma
respecto de su antecedente “San Marco” (mixta), y por tratarse de disefios
completamente distintos e inconfundibles visualmente, pese a la vinculacion
conceptual e historica que eventualmente pueda establecerse entre ambos.

e En el afio 2010 la Presidencia volvié a apartarse del criterio de la DAL al
rechazar el recurso interpuesto con relacion a la marca mixta “Monigote”,
solicitada para la Clase N° 28, por entender que conserva similitudes de
disefio, concepcion y tipografia respecto de su antecedente del mismo
nombre, también mixta, que autorizan a aplicar sin mas la norma de la LM
en analisis.

e En el afio 2011 la Presidencia desestimé el recurso interpuesto —en contra
de lo aconsejado por la DAL- con relacidén a la marca mixta “B Bouchée”,
solicitada para la Clase N° 35, teniendo en cuenta que el elemento
denominativo de su antecedente mixta “Bouchée” resulta idéntico, mas alla
de que los dibujos y disefios que la acompafan en cada caso difieren a
simple vista. Dada la importancia del elemento denominativo en la
percepcion del publico consumidor, la circunstancia mencionada es
susceptible, no so6lo de generar confundibilidad, sino de afectar derechos de
terceros, con mas razon cuando tanto el antecedente como el precedente

abarcan toda la clase.

1.5 Por aplicacion del art. 3inc. c) LM
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Estadistica General

Se registran 17 recursos administrativos entre los afios 2006 y 2011, tratandose
de 5 recursos jerarquicos directos, y de 12 recursos jerarquicos en subsidio, 5
interpuestos por personas fisicas, y 12 por personas juridicas. Casi todos los
recursos fueron rechazados (16), salvo uno que fue admitido por la Presidencia
del INPI en el afio 2010. Todas las solicitudes de marca fueron presentadas para

proteger la totalidad de los productos de la Clase N° 33.

Cuadro N° 17. Estadistica General. Aplicacion del art. 3 inc. ¢) LM

Periodo 2006-2011

Cantidad Recursos: 17 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 12 (70,59%) RJ: 5 (29,41%)

Recurrente PJ: 12 (70,59%) PF: 5 (29,41%)

Resultado Rechazo: 16 (94,12%) Admision: 1 (5,88%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admisién: 1 (5,88%)

Presidencia contraria a

la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

El articulo 3 inc. c) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) ¢) las
denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Se entiende por
denominacion de origen el nombre de un pais, de una region, de un lugar o area
geografica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y
cuyas cualidades y caracteristicas se deben exclusivamente al medio geografico.
También se considera denominacion de origen la que se refiere a un area

geografica determinada para los fines de ciertos productos”.
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El criterio sostenido para la Resolucion de los recursos planteados incluyo la

aplicacion de diversa normativa complementaria.

Asi, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (en adelante, ADPIC)®" en su art. 22 inc. 1) define a las indicaciones
geograficas como “las que identifiquen un producto como originario del territorio de
un Miembro o de una region o localidad de ese territorio, cuando determinada
calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable

fundamentalmente a su origen geografico”.

El art. 23 del ADPIC contiene una prohibicion adicional para vinos y bebidas
espirituosas, y en cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho acuerdo, la
Republica Argentina dicto la Ley N° 25.163 establece las normas generales para la
designacion y presentacion de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vinico.
Esta ley en su art. 12 establece que “otorgada la inscripciéon de la Indicacion
Geografica, se publicara la Resolucion en el Boletin Oficial, por el término de un
(1) dia, a costa del peticionante y se notificara a la Direccion Nacional de la
Propiedad Industrial y a todo otro organismo nacional y/o internacional que se

requiera”.

A su vez, segun el articulo 32 de dicha ley, “no podran registrarse como

37 Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, publicado como Anexo
1C del Acuerdo por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el
15/4/1994. EI 5/1/1995 la Ley N° 24.425 fue publicada en el Boletin Oficial de la Republica Argentina. Esta
ley aprueba la aceptacion por parte de la Argentina de los resultados de la “Ronda de Uruguay” del GATT e
incluye este Acuerdo, que entrd en vigencia el 1/1/95.
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Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geograficas o0 Denominaciones de
Origen Controladas: (...) ¢) Las marcas registradas que identifiquen productos de

origen vitivinicola”.

El Decreto N° 57/2004, reglamentario de la Ley N° 25.163, prevé en el articulo 54
inc. b) de su Anexo | que para el cumplimiento de lo previsto en el articulo 12, 2°
parrafo de la Ley N° 22.362 —relativo a la busqueda de antecedentes de la marca
solicitada-, el INPI requerird al Instituto Nacional de Vitivinicultura (en adelante,
INV)® la informacién relativa a las solicitudes de registro de las marcas de la
Clase N° 33, con relacion a los productos amparados por la Ley N° 25.163, de
acuerdo al procedimiento que han establecido en forma conjunta ambos

Organismos, bajo la forma de un Convenio de Cooperacion.

Se destaca que este decreto impone que los dictamenes emitidos por el INV son
vinculantes en oportunidad de resolver la aprobacion de las marcas solicitadas.
Asimismo, el INV, antes de registrar una Indicacion de Procedencia, Indicacion
Geografica o Denominacion de Origen Controlada, debe consultar al INPI sobre si

la designacion solicitada se encuentra registrada como marca.

Criterios de Resolucion

e Para la Resolucion de todos los casos analizados, resultdé de fundamental

% El Instituto Nacional de Vitivinicultura fue creado en el afio 1959 mediante la Ley N° 14.878 —denominada
Ley General de Vinos-, y a la fecha es un organismo descentralizado en la Grbita del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nacion. Es la autoridad de aplicacion de la Ley N° 25.163. Tiene
competencia exclusiva en el procedimiento de la determinacion del area geogréfica de las Indicaciones de
Procedencia y de las Indicaciones Geograficas, sus condiciones de empleo y el control de dichas categorias.
Asimismo, tiene a su cargo el Registro Nacional de las mismas.
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importancia el informe del INV emitido por aplicacién la normativa apuntada,
que resultd negativo a las pretensiones del solicitante porque el signo
marcario solicitado habia sido reconocido por dicho Instituto como
indicacion geografica nacional y por lo tanto, no debia ser registrada como
marca por infringir el art. 3 inc. c) LM.

La renuncia al privilegio sobre palabras que forman parte de la marca
solicitada (como por ejemplo, “Salta” o “Mendoza“) carece de eficacia, por
tratarse de términos indisponibles -ya sea solos 0 en conjunto al constituir
denominaciones geograficas, lo que determina su irregistrabilidad.

Segun la interpretacién del art. 32 inc, c) de la Ley N° 25.163 realizada por
el INV —citada en los dictimenes de la DAL-, la existencia de registros
marcarios que contengan alguno de estos términos indisponibles en la
Clase N° 33, son resultado de la Ley N° 3.967, antecesora de la actual LM,
que no prohibia la registracion de las denominaciones de origen como
marcas. Luego de la sancion de la LM, las denominaciones de origen que
ya estaban registradas bajo el régimen de la ley anterior, son de uso
particular de su titular mientras se mantengan las condiciones de su
vigencia, pudiendo ser renovadas. Sin embargo, la exclusividad se limita
solamente a la marca tal cual se encontraba registrada al momento de la
sancion de la Ley N° 25.163, no comprendiendo la posibilidad de
readecuarlas o0 modernizarlas, de manera tal que se genere una marca
nueva distinta de aquélla. Por lo tanto, se encuentra vedado el acceso a
solicitar nuevas marcas en la que se incluya el nombre de la region

comprendido en la marca que ya esta registrada.
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e El cuestionamiento de la constitucionalidad de la legislacion
complementaria a la LM debe realizarse en sede judicial.
Cuadro N° 18. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3inc. c) LM
Marca Solicitada Tipo Clase

Paisaje de Tupungato Denominativa 33
Bodega El Rosal de San Denominativa 33
Rafael

Valle de Salta Denominativa 33
Vifias de Mendoza Denominativa 33
Ayres de Cafayate Mixta 33
Monte de Santa Maria Denominativa 33
Manzano de Tunuyan Denominativa 33
Elegido de Cafayate Denominativa 33
Cuchillas de San Carlos Denominativa 33

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 19. Ejemplo de Resolucion de Presidencia contraria a la opinion de la

DAL. Art. 3iinc. c) LM

Marca Tipo Clase Limitaciones Resultado
Solicitada

El Glorioso de | Figurativa 33 Admision
Alta Cordoba

Fuente: elaboracién propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

e Se registra un Unico caso admitido en el afio 2010, en el que la Presidencia

del INPI se apartdé del criterio denegatorio de la DAL, concediendo el

recurso presentado para obtener el registro de la marca figurativa “El

Glorioso de Alta Cdérdoba”. Se aclar6 que “Alta Cdérdoba” es un barrio

notoriamente conocido de la ciudad de Cérdoba, capital de la provincia del

mismo nombre, es decir, una zona exclusivamente urbana que no es zona

productora vitivinicola. Asimismo, dicha denominacién de un barrio no se

encuentra prevista por norma alguna del INV como indicacion geogréfica

protegida, por lo que no se aplica al caso la legislacion nacional e
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internacional analizada.

1.6 Por aplicacion del art. 3inc. d) LM

Estadistica General

Se registran 23 recursos administrativos entre los afios 2004 y 2012, tratandose
de de 19 recursos jerarquicos en subsidio, y de 4 recursos jerarquicos directos, 18
interpuestos por personas juridicas, y 5 por personas fisicas. La mayoria de los
recursos fueron rechazados (16), mientras que 7 fueron admitidos. Entre estos
altimos se contabiliza un recurso que fue admitido por la Presidencia, apartandose

del criterio denegatorio de la DAL.

Cuadro N° 20. Estadistica General. Aplicacion del art. 3 inc. d) LM

Periodo 2004-2012

Cantidad Recursos: 23 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 19 (82,61%) RJ: 4 (17,39%)

Recurrente PJ: 18 (78,26%) PF: 5 (21,74%)

Resultado Rechazo: 16 (69,57%) Admisién: 7 (30,43%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admisioén: 1 (4,35%)

Presidencia contraria a

la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

Encuadre Legal

El articulo 3 inc. d) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) d) las marcas
gue sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades,
mérito, calidad, técnicas de elaboracion, funcion, origen, precio u otras

caracteristicas de los productos o servicios a distinguir”.
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Criterios de Resoluciéon

El criterio general aplicado consistio en la realizacion del estudio de la
posibilidad de inducir a engafio o error de la marca solicitada, teniendo
especialmente en cuenta las caracteristicas propias de cada supuesto en
particular, lo que justifica su detalle en los Cuadros N° 20 y 21 a
continuacion.

Las limitaciones ofrecidas junto con el recurso interpuesto fueron
consideradas invariablemente ineficaces por extemporaneas, al haber sido
planteadas luego de haberse dictado la Disposicion denegatoria

impugnada.

Cuadro N° 21. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3 inc. d) LM

Marca Tipo | Clase | Limitaciones | Fundamentos del rechazo
Solicitada
Producto Mixta 21 | Renuncia al Posibilidad de confusién con un
Aprobado término sello o certificacion de calidad o
“producto”. de garantia, emanado de un
Ac Mixta 35 | Solamente organismo publico o privado
Agricultura para “servicios | competente, como el Instituto
Certificada de consultoria, | Nacional de Tecnologia Industrial
asesoramiento | (I.N.T.l.) o afines
para la
organizacion y
direccion de
negocios
referentes al
ambito de la
agricultura”.
Mixta 42 | Solamente

para “servicios
de ingenieria,
servicios
cientificos y
tecnolodgicos,
servicios de
investigacion y
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evaluaciones
referentes a la
agricultura”
Mixta 44 | Solamente
para “servicios
para la
agricultura,
silvicultura 'y
horticultura”.
Centro Mixta 41 | Solamente Falta de acreditacion de la
Universitar para “servicios | naturaleza universitaria de la
io de de educacion | marca solicitada, por lo que la
Idiomas y misma puede ser confundida con
esparcimiento | una  institucion universitaria
relativo a oficial, tal como el Centro de
idiomas”. Idiomas de la Universidad de
Buenos Aires.
Merlot Mixta 33 El término “Merlot” puede dar
Naz lugar a engafio en el consumidor
Reynard haciéndole pensar que el vino es
100 % dicho varietal, cuando
puede ser mezcla o estar
integramente compuesto por
otros varietales, ya que la Clase
N° 33 incluye vinos en forma
genérica.
Bio — Mixta 3 Posibilidad de inducir a error al
quimica Mixta 5 consumidor al darle a entender
Denom. 42 gue los productos protegidos han
sido fabricados con materiales
naturales o tienen origen en
seres vivos, cuando en realidad
fueron manufacturados
solamente con productos
industriales.

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 22. Ejemplos de recursos admitidos. Art. 3 inc. d) LM

Marca Tipo Clase | Limitac. | Fundamentos de la admision
Solicitada
Fundacion Denom. 41 No existe posibilidad de

Itad

confusion porque la marca
reconduce al solicitante, que es
un banco que opera en plazay
es notorio.
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Instituto San Mixta 41 No existe posibilidad de

Francisco confusion porque el signo

Javier St. solicitado contiene todos los

Xavier elementos que lo hacen distintivo
(dibujos y denominaciones en un
escudo).

Estudio Denom. 35 No existe posibilidad de

Bonanno confusion porque la marca

S.R.L. No reconduce al solicitante. La

Somos legislacion marcaria no prohibe el

Despachante uso de frases negativas para

S afirmar la distintividad de un
signo y evitar la confusion.

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 23. Ejemplo de Resolucion de Presidencia contraria a la opinion de la
DAL. Art. 3iinc. d) LM

Marca Tipo Clase Limitaciones Resultado
Solicitada

El Denominativa 33 Admision
Californiano

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

e En el afio 2009 la Presidencia del INPI se apart6 del criterio denegatorio de
la DAL concediendo el recurso interpuesto respecto de la marca
denominativa “El californiano” solicitada para la Clase N° 33. Para admitir el
recurso se tuvieron en cuenta diversos antecedentes del caso, tal como que
el mismo solicitante poseyo el registro de la marca durante 20 afios, la que
no fue renovada. Asimismo, la marca se refiere a la localidad o paraje de
origen de la misma, ubicada en la provincia de Mendoza, y resulta lo
suficientemente reconocida por el publico en general como para que no
pueda ser confundida con los vinos producidos en el Estado de California

de los Estados Unidos de América.
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1.7 Por aplicacion del art. 3inc. g) LM

Estadistica General

Se registran 50 recursos administrativos entre los afios 2004 y 2011, tratandose
en su totalidad de recursos jerarquicos en subsidio, 39 interpuestos por personas
fisicas, y 11 por personas juridicas. Sélo se presentaron recursos administrativos
respecto de 2 denominaciones: MERCOSUR y Baviera. En el primer caso se
interpusieron 13 recursos, admitiéndose 7 y rechazandose 6. En el segundo, se
registran 37 recursos, rechazandose todos ellos. En total se rechazaron 43
recursos, y se hizo lugar a 7. En este supuesto en particular, la Presidencia no se

aparto del criterio de la DAL en ningun caso.

Cuadro N° 24. Estadistica General. Aplicacion del art. 3 inc. g) LM

Periodo 2004-2011

Cantidad Recursos: 50 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 50 (100%) RJ: 0 (0%)

Recurrente

PJ: 11 (22%)

PF: 39 (78%)

Resultado

Rechazo: 43 (86%)

Admision: 7 (14%)

Resolucion de
Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Rechazo: 0 (0%)

Admisién: 0 (%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 25. Estadistica. Aplicacion del art. 3 inc. g) LM. Denominaciones

MERCOSUR y Baviera

Denominacién

MERCOSUR

Baviera

Recursos Admitidos

7 (53,85%)

0 (0%)

Recursos Rechazados

6 (46,15%)

37 (100%)

Total

13 (100%)

37 (100%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

El articulo 3 inc. g) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) g) las letras,




palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los
organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino”.
En estos supuestos, el criterio general utilizado para la Resolucién de los recursos

presentados surgié de la aplicacion adicional de normativa complementaria.

El art. 6 ter, inc. 1) ap. a) del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial (en adelante, Convenio de Paris)®® determina que “los paises de la
Union acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la
utilizacién, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de
fabrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los
escudos de armas, bandera y otros emblemas de Estado de los paises de la
Union, signos y punzones oficiales de control y de garantia adoptados por ellos,

asi como toda imitacion desde el punto de vista heraldico”.

Mientras tanto, el inc. b) de dicho articulo prohibe el registro de “los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o0 denominaciones de las
organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios
paises de la Unibn sean miembros, con excepcion de los escudos de armas,
banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de

acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su proteccion”.

% La Republica Argentina es miembro del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del
20 de marzo de 1883, que ratific6 mediante la Ley N° 17.011 del 10 de noviembre de 1966 en la versién del
Acta de Lishoa de 1958, y que aprobo la version del Acta de Estocolmo de 1967a través de la Ley N° 22.195
del 17 de marzo de 1980.
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Criterios de Resolucion

El criterio general aplicado para la Resolucion de los recursos interpuestos
consistié en la verificacion en cada caso de que la marca solicitada se encontraba
incursa en la prohibicién contenida en la normativa apuntada, la que impide el
registro de siglas o de denominaciones que sean utilizadas por los Estados
signatarios del Convenio de Paris, y por los organismos internacionales

reconocidos por la Republica Argentina.

a) Recursos interpuestos respecto del término MERCOSUR

En estos casos se aplic6 —ademas de las normas apuntadas - la Decision N° 1/98
del Consejo del Mercado Comun del Sur sobre el Reglamento de Uso del Nombre,
Sigla y Emblema/Logotipo del MERCOSUR, que fue aprobada por el Decreto N°
753 de fecha 30 de agosto de 2000, y que designdé al INPI como autoridad de
aplicaciéon de la misma. Mas tarde fue incorporada al ordenamiento juridico
nacional mediante la Ley N° 25.314 sancionada el dia 7 de septiembre de 2000.
Esta decision prevé en su art. 6 que “el uso del nombre, la sigla y/o el emblema/
logotipo no habilitard su apropiacion ni generara derecho de exclusividad sobre los
mismos. El nombre, la sigla y/o el emblema/logotipo no podran, en ningun caso,

registrarse como marca”.

La Ley N° 25.314 fue derogada en el aifio 2006 por la Ley N° 26.144, que aprobo¢ la
Decision del Consejo del Mercado Comun del MERCOSUR N° 17/02 sobre
"Simbolos del MERCOSUR" de fecha 6 de diciembre de 2002, y que en su art. 7

contiene una norma casi idéntica a la del art. 6 de la ley derogada transcripta mas
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arriba.

En todos los casos los solicitantes debieron renunciar al privilegio sobre el término
“MERCOSUR?” en virtud de lo establecido por los arts. 1 y 2 de la Disposicién N° M
- 70 de fecha 1 de abril de 1997, por considerar que el mismo tiene caracter

genérico/descriptivo.

Cuando las solicitudes de marca fueron presentadas con anterioridad a la
incorporacion de la Decision N° 1/98 citada al ordenamiento juridico nacional, la
misma no fue utilizada para resolver el caso, pero se aclaré que ello no impide la

aplicacion de la LM y del Convenio de Paris.

Sin perjuicio de lo sefalado, en algunos supuestos se analizé la registrabilidad de
las marcas solicitadas, y se concluy6é que se tratan de marcas mixtas calificadas
como “débiles” de caracter evocativo. También se sostuvo que de ninguna manera
estas marcas infringen la finalidad que los paises contratantes del Convenio de
Paris, ya que el examen del conjunto marcario en cuestidén enerva todo peligro de
creer gue ello sea una representacion de los escudos de armas, emblemas, etc.
oficiales de paises u organizaciones internacionales. Por lo tanto, en estos casos
se hizo lugar al recurso por no encuadrar las marcas solicitadas en las

prohibiciones legales apuntadas.

Cuadro N° 26. Ejemplos de recursos rechazados. Aplicacion del art. 3 inc. g) LM.
Denominacion MERCOSUR

| Marca Solicitada | Tipo | Clase
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MCS MERCOSUR Consultores Asociados Mixta 35

Alcantara Machado MERCOSUR Denominativa 35

Exposicion Agricola, Ganadera e Industrial Mixta 41
del MERCOSUR — Sociedad Rural
Argentina — 1866

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 27. Ejemplos de recursos admitidos. Aplicacion del art. 3 inc. g) LM.
Denominacion MERCOSUR

Marca Solicitada Tipo Clase
Revista de Derecho Internacional y del Mixta 16
MERCOSUR Direito Internacional e do
MERCOSUL
Hellmann MERCOSUR Logistics Mixta 39
Queen Crem o Sorvete do MERCOSUL Denominativa 30

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

b) Recursos interpuestos respecto del término “Baviera”:

Dicha denominacion fue solicitada por una misma persona fisica como marca
denominativa para las Clases N° 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 42, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 y

45.

Para sustentar el rechazo de todos los recursos interpuestos, se tuvo en cuenta el
llamado de atencion presentado por la Embajada de la Republica Federal de
Alemania en nuestro pais, segun la cual la denominacién “Baviera” es el nombre

en espanol de su Estado Federado “Bayern”.

Se entendi6 que el art. 3 inc. g) LM posee dos fundamentos: el primero responde a

una tradicion de cooperacion internacional, evitando la apropiacibn como marcas

de los signos identificatorios de los Estados extranjeros y organismos
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internacionales; y el segundo, es la defensa del consumidor, que al ver esos
signos como marcas puede pensar que tienen el respaldo del pais u organismo

que represente.

Por ello, en el caso en analisis dicho articulo se complementa con lo prescripto por
el art. 3 inc. d) LM, al ser el signo que se intenta utilizar como denominacion
marcaria una region del Estado aleman, que en el caso de que se llegara a otorgar
Su registro a una persona fisica, la marca es susceptible de producir un error en el
publico consumidor que lo lleve a creer que la misma pertenece al Estado

antedicho.

Adicionalmente, se aplico el art. 10 bis, inc. 3), ap. 3 del Convenio de Paris, que al
regular la competencia desleal prohibe las indicaciones o aseveracion cuyo
empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la

cantidad de los productos.

Se aclar6 que el INPI ha considerado como validas diversas marcas que posean
los nombres de localidades extranjeras, siempre que estos nombres geograficos
no aparezcan como engafio para el consumidor como indicativos de origen de los

productos o servicios protegidos.

1.8 Por aplicacion del art. 3inc. h) LM

Estadistica General
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Se registran 20 recursos administrativos entre los afios 2007 y 2012, tratandose
de 19 recursos jerarquicos en subsidio, y de sélo un recurso jerarquico directo, 12
interpuestos por personas juridicas y 8 por personas fisicas. La mayoria de los
recursos fueron admitidos (11), mientras que 9 fueron desestimados. En este
supuesto en patrticular, la Presidencia no se aparto del criterio de la DAL en ningun

caso.

Cuadro N° 28. Estadistica General. Aplicacion del art. 3 inc. h) LM

Periodo 2007-2012

Cantidad Recursos: 20 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 19 (95%) RJ: 1 (5%)

Recurrente PJ: 12 (60%) PF: 8 (40%)

Resultado Rechazo: 9 (45%) Admisién: 11 (55%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (%)

Presidencia contraria a

la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

Encuadre Legal
El articulo 3 inc. h) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) h) el nombre,
seuddénimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos

hasta el cuarto grado inclusive”.

Criterios de Resolucion
Las caracteristicas particulares de esta prohibicion relativa de registro marcario

justifican el tratamiento de los casos planteados de modo individual.

Cuadro N° 29. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3inc. h) LM

Marca Tipo Clase | Limitaciones Fundamentos del rechazo
Solicitada
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Che
Guevara
Lynch

Denom.

33

La solicitud contiene el nombre
del guerrillero ampliamente
conocido “Che Guevara”, que
ha dejado herederos conocidos
como sus hijos, de lo que surge
prueba en cualquiera de sus
biografias. Tal como prescribe
el art. 3 inc. h) LM, este nombre
no puede ser registrado sin el
consentimiento de estos
herederos.

Madonna

Denom.

Copperfield

Denom.

Las marcas solicitadas
sugieren la existencia de una
licencia otorgada por las
personas hombradas cuando
en realidad no la hay, y mas
bien podria pensarse hasta en
un uso indebido por parte de un
tercero. El hecho que el
nombre en cuestion no esté
registrado no implica que el
INPI no proteja un nombre
notorio, con el fin de evitar
situaciones de desapropiacion
e injusto enriquecimiento.

Atahualpa
Premios

Mixta

35

38

41

Corresponde la ratificacion de
la denegatoria recurrida por no
constar en las actuaciones que
los descendientes del referido
intérprete hayan autorizado el
uso del nombre para la marca
requerida. Se insistié en que el
INPI no se encuentra habilitado
para ampliar arbitrariamente los
sujetos legitimados por la LM
para dar o negar el pertinente
consentimiento.

Obama

Mixta

25

35

Excepto para
“servicios de
publicidad
relacionados
con
comestibles y
bebidas”.

La solicitud contiene el nombre
del actual presidente de los
Estados Unidos de América,
ampliamente conocido y
notorio, lo que no requiere de
prueba adicional por parte de la
Administracion. Se reitera que
la marca solicitada sugiere la
existencia de una licencia
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otorgada por el nombrado
cuando en realidad no la hay, y
mas bien podria pensarse
hasta en un uso indebido por
parte de un tercero.

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 30. Ejemplos de recursos admitidos. Art. 3 inc. h) LM

Marca
Solicitada

Tipo

Clase

Fundamentos de la admisién

Maria
Bethania

Denominativa

25

Se realizé el estudio de confundibilidad
con el nombre y seudénimo de la
cantante brasilefia Maria Bethania, y se
concluyo que la marca, solicitada para
vestidos, no lleva al consumidor a
pensar que se trata de una licencia
otorgada por la misma, o de un
supuesto de uso indebido por un
tercero. Asimismo, la solicitada no
coincide en el modo de escribirse con el
nombre de la cantante, porque en
portugués éste ultimo lleva en la vocal
“a” de Bethania un signo desconocido
en espafol. También se acredité con
prueba documental que la marca
solicitada es el nombre de la hija del
solicitante.

Esquina
Carlos Gardel

Denominativa

38

41

42

Esquina
Carlos Gardel
Cena &
Tango Show

Mixta

38

41

42

Museo del
Tango y
Milonga Bar,
Canto y Balile,
Carlos Gardel

Denominativa

41

Se comprobo la practica de la DM de
conceder marcas con el nombre de
Carlos Gardel en numerosas clases y
con estructuras similares a la solicitada.
Por ello, se entendi6é que debia darse
un trato igual a todos los administrados
segun el principio constitucional de
igualdad ante la ley, a fin de evitar
supuestos de arbitrariedad.

Se tuvo por probado en las actuaciones,
y por conocido en el publico en general
gue el sefior Gardel no tiene herederos
forzosos consanguineos, tal como lo
confirman los dictamenes de la
Academia Nacional del Tango y
SADAIC, aportados por el recurrente.

Lola Mora

Denominativa

29

33

La marca solicitada es el seudénimo de
la destacada escultora argentina
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Dolores Mora de la Vega, fallecida en el
afno 1936 en Buenos Aires. De acuerdo
a las constancias acompafadas por la
recurrente y a la bibliografia existente
en plaza, dicha persona fallecio sin
tener descendencia directa. Sin
embargo, la falta de la misma no
legitima al INPI para otorgar el
consentimiento que establece el art. 3
inc. h) LM, ni lo habilita para ampliar
arbitrariamente los sujetos por ella
legitimados.

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

1.9 Por aplicacion del art. 11 del Decreto N° 206/2001

Estadistica General

Se registran 18 recursos administrativos entre los afios 2007 y 2011, tratandose
de 17 recursos jerarquicos en subsidio y sélo un recurso jerarquico directo, de los
cuales 17 fueron interpuestos por personas juridicas y uno por personas fisicas.
La mayoria de los recursos fueron rechazados (15), mientras que 3 fueron
admitidos. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartd del criterio
de la DAL en ningun caso.

Cuadro N° 31. Estadistica General. Aplicacion del art. 11 del Decreto N°
206/2001

Periodo 2007-2011

Cantidad Recursos: 18 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 17 (94,45%) RJ: 1 (5,55%)

Recurrente PJ: 17 (94,45%) PF: 1 (5,55%)

Resultado Rechazo: 15 (83,34%) Admision: 3 (16,66%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (%)

Presidencia contraria a

la opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.
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Encuadre Legal

La Ley N° 25.127 (B.O. 13/9/99) establecié el marco necesario para la regulacion
de la produccion ecologica, bioldgica y organica, definiendo aquellos términos y
fijando como autoridad de aplicacion a la Secretaria de Agricultura, Ganaderia,
Pesca y Alimentacion de la Nacion -a través del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA)-, que seria la encargada de calificar qué
productos reunen las condiciones de ecoldgicos, bioldgicos u organicos, con el
propésito de posibilitar al publico consumidor su identificacion y a su vez, evitarle

perjuicios e impedir la competencia desleal.

Al reglamentar la ley mencionada, el Decreto N° 97/01 (B.O. 30/1/01), modificado
luego por el Decreto N° 206/01 (B.O. 20/2/01) determindé en su art. 10, la
prohibiciébn de comercializar productos de origen agropecuario, materias primas,
productos intermedios, productos terminados y subproductos bajo la denominacion
de ecologico, biolégico u organico, en tanto no posean las -certificaciones

correspondientes y autorizaciones concedidas por la autoridad de aplicacion.

El sistema es de los llamados de certificacion, y la adhesion es voluntaria. Si el
productor opta por someterse al mismo debe cumplir con todas las
reglamentaciones, y a cambio, podra publicitar con los sellos, homogéneos y
aprobados por el Estado, que su sistema productivo es ecoldgico, biolégico u
organico. Si no opta por el mismo, no podra hacer ningun tipo de publicidad que

pueda llevar a creer en eso.
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Con la finalidad expresa de dotar de una efectiva proteccion a los consumidores,
el art. 11 del Decreto N° 97/01, modificado por el Decreto N° 206/01, establecio
que “no podran constituir marcas ni formar parte de ningun conjunto marcario los
términos bioldgico, ecoldgico u organico, eco o bio en productos de origen
agropecuario, tales como alimentos, fibras, maderas, muebles o papel. Quedan
excluidas de la presente restriccion, las marcas cuyo registro se encuentre vigente
y que hubieran sido registradas antes de la fecha de promulgacion de la Ley N°

25.127".

Lo que se prohibe es la obtencién del DPI de marca que incluya los términos
bioldgico, ecolégico u organico, eco o bio para productos de origen agropecuario,
pero no el uso de tales denominaciones en la comercializacién de productos de

este tipo que hayan obtenido la certificacion correspondiente.

El art. 6 de la Disposicion INPI N° 1193 de fecha 17 de octubre de 2007, aclar6
qgue las solicitudes de marcas que contengan los términos bio, eco, organico,
ecologico o biolégico no seran registradas cuando estén dirigidas a productos
contemplados en la Ley N° 25.127 y Decretos N° 97/01 y 206/01, nomenclados en
las Clases N° 16 (parcialmente), 20 (parcialmente), 24 (parcialmente), 29
(parcialmente), 30 (parcialmente), 31 (en su totalidad) y 32 (parcialmente), en
virtud de lo expuesto en su considerando VIII. En el mismo se estimo “que ello se
considera asi en virtud que se trata de una prohibicion absoluta que debe
observarse aun cuando los productos hayan obtenido una certificacion de

ecoldgicos, bioldgicos u organicos pues la norma no distingue tal circunstancia”.
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Las Clases mencionadas comprenden esencialmente los siguientes productos*’:

Cuadro N° 32. Productos comprendidos en el art. 6 de la Disp. INPI N° 1193/2007

Clase Productos comprendidos
16 el papel, los productos de papel y los articulos de oficina
20 los muebles y sus partes y los productos de materias plasticas
gue no se incluyen en otras clases
24 los tejidos y las mantas
29 los productos alimenticios de origen animal, asi como las

legumbres y otros productos horticolas comestibles preparados
para el consumo o la conservacion

30 los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el
consumo o la conserva, asi como los coadyuvantes destinados a
mejorar el gusto de los alimentos

31 los productos de la tierra que no hayan sufrido preparacién alguna
para el consumo, los animales vivos y las plantas vivas, asi como
los alimentos para los animales

32 las bebidas no alcohdlicas, asi como las cervezas

Fuente: Clasificacion de Niza 9° Edicion.

Criterios de Resolucion

La DAL consideré que las solicitudes incursas en la prohibicion citada
deben ser juzgadas de acuerdo a los siguientes criterios: a) la
irretroactividad de las leyes conforme al art. 3 del Cédigo Civil; b) el derecho
de propiedad del art. 17 de la Constitucion Nacional; c) la proteccion de la
confianza legitima del administrado; y d) el respeto a los derechos
adquiridos.

Teniendo en cuenta estos principios, la DAL entendié que debe aplicarse el
régimen que se hallaba vigente al momento en que se inicio el trdmite de la
solicitud de marca, porque el administrado tiene una confianza razonable en

gue si cumple los pasos procesales requeridos por la ley obtendra de la

“ De acuerdo a la Clasificacion de Niza 9° Edicion, vigente durante el periodo de interposicion de los
recursos analizados (afios 2007-2011). Disponible en:
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice9/index.htm?lang=ES# (Visitado el 15/11/2013).
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Administracion el reconocimiento de su derecho.

Entonces, el criterio general aplicado al resolver los recursos
administrativos planteados con relacion a este tema, fue el de hacer lugar a
los mismos cuando la solicitud fue presentada con anterioridad a la vigencia
de la restriccion impuesta por el art. 11 del Decreto N° 206/01, cuya
retroactividad se encuentra impedida por el art. 3 del Cédigo Civil.

Por el contrario, se rechazaron los recursos referidos a solicitudes
depositadas posteriormente a la entrada en vigor del decreto reglamentario
citado, que determinoé su irregistrabilidad.

Se interpretd que la prohibiciéon del art. 11 del Decreto N° 206/01 es
absoluta y no cede ante la certificacion correspondiente respecto del
caracter de ecologico, bioldégico u organico de un producto, ya que dicha
certificacion es necesaria para comercializarlo como tal (conf. art. 10 del
citado decreto), pero no para permitir su registro marcario.

El ofrecimiento de renunciar al privilegio sobre los términos aludidos fue
ineficaz, porque se consideré que no es posible renunciar a lo que la ley
expresamente prohibe.

Se aclar6 que el cuestionamiento de la constitucionalidad de la Ley N°
25.127 y de su decreto reglamentario debe ser planteado en el ambito

judicial y no ante el INPI, que no tiene facultades de tal naturaleza.

Cuadro N° 33. Ejemplos de recursos rechazados. Aplicacién del art. 11 del

Decreto N° 206/2001

Marca Solicitada Tipo Clase Limitaciones
Taragui Organico Denominativa 30
Biostart Denominativa 29 Solamente para “un medio
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biolégico para el desarrollo de
nuevos productos bioldgicos
incluidos en la Clase N° 29”.
Biobago Denominativa 16
29
30
31
Bell’s Organico Denominativa 29
30
31
32 Se excluye la “cerveza con o sin
alcohol”.
30

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 34. Ejemplos de recursos admitidos. Aplicacion del art. 11 del Decreto
N° 206/2001

Marca Solicitada Tipo Clase Limitaciones
Biopork Denominativa 29
Bio Fargo Denominativa 29

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

2. Abandono de la solicitud de registro de marca

Estadistica General

Se registran 49 dictdmenes, correspondientes a 48 recursos y una ampliacion de
dictamen, entre los afios 2001 y 2012. Se trata de 41 recursos jerarquicos en
subsidio, y de 7 recursos jerarquicos directos, 38 interpuestos por personas
juridicas, y 10 por personas fisicas. La mayoria de los recursos fueron rechazados
(37), mientras que 5 fueron admitidos, y 6 fueron devueltos a la DM para que se
revise el criterio aplicado. En un caso la Presidencia se apartd de la opinién de la
DAL, haciendo lugar al recurso administrativo interpuesto. Dada la naturaleza
procedimental del supuesto en analisis, no se ha realizado el muestreo de

solicitudes de marcas concretas por no resultar relevante.
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Cuadro N° 35. Estadistica General. Abandono de la solicitud de registro de marca

Periodo 2001-2012
Cantidad Dictamenes: Recursos: 48 Ampliaciones de
49 (100%) (97,96%) dictamen:
1 (2,04%)
Tipo de Recurso RJS: 41 (85,42%) RJ: 7 (14,58%)
Recurrente PJ: 38 (79,17%) PF: 10 (20,83%)
Resultado Rechazo: 37 Admisién: 5 Devolucién DM:
(77,08%) (10,42%) 6 (12,5%)
Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admisién: 1 (2,08%)
Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
La normativa aplicable para tener por configurado el abandono de la solicitud de

marca es la siguiente:

El art. 15 LM establece que “se notificaran al solicitante las oposiciones deducidas

y las observaciones que merezca la solicitud”.

El art. 16 LM prevé que “cumplido un (1) afio a partir de la notificacidén prevista en
el articulo 15, se declarara el abandono de la solicitud en los siguientes casos: a)
si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la Resolucion
administrativa y aquél no inicia acciéon judicial dentro del plazo indicado; b) si

promovida por el solicitante la accién judicial, se produce su perencion”.

Las formas de efectuar la aludida notificacion se encuentran previstas en el art. 21
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del Decreto N° 1141/2001, modificatorio del Decreto N° 558/81*: “Las
notificaciones de los traslados, vistas y actos administrativos, podran efectuarse
mediante publicacion en el Boletin de Marcas; por cédula; por carta con aviso de
recepcion o por cualquiera de los medios previstos en el Reglamento Nacional de
Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759 de fecha 3 de
abril de 1972 (texto ordenado conforme Decreto N° 1883 de fecha 17 de

septiembre de 1991). (...)".

Criterios de Resolucion

e En general, los recursos fueron rechazados cuando se comprob6 que se
habia configurado el abandono de la solicitud, por haber transcurrido
efectivamente el plazo de un afio previsto por el art. 16 LM, sin obrar en el
expediente constancia alguna que pruebe que el solicitante y el oponente
llegaron a un acuerdo que posibilite la Resolucién administrativa mediante
el retiro de la oposicion, ni que demuestre el inicio de la accion judicial
correspondiente.

e En todos los casos se constatd el cumplimiento de las instancias del
procedimiento marcario vinculadas con la oposicion: la publicacién de la
solicitud de acuerdo con lo dispuesto por el art. 12 LM en el Boletin de
Marcas y Patentes; la posterior oposicién a la marca en tramite; la vista

conferida de la oposicion junto con el informe de busqueda de antecedentes

*1 El Decreto N° 1141/2001 modificé el Decreto N 558/81, con la finalidad de brindar a la Direccion de
Marcas del INPI mayor agilidad, economia y eficiencia en el trdmite el registro marcario, y reemplazar el
nomenclador de productos y servicios, adecuandolo a las pautas de la Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios aprobada por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
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al solicitante; y la efectiva notificacion al mismo.

Las copias simples adjuntadas por los recurrentes para acreditar el retiro de
las oposiciones en el plazo legal correspondiente, al carecer de certificacion
notarial y del respaldo de sus originales —que fueron solicitados por la
Direccion de Marcas como medida para mejor proveer-, fueron
consideradas como carentes de entidad suficiente para acreditar de forma
fehaciente tal retiro.

Durante el afio 2003, en 2 oportunidades fue el oponente a la solicitud de
marca quien presento el recurso, solicitando que se declare su abandono.
Se sostuvo que el solicitante tom6 debido conocimiento de la oposicion
mucho tiempo antes de la notificacion formal del INPI, mediante cartas
documento que le enviara el oponente, sus contestaciones a las mismas, y
por su asistencia a audiencias de mediacion que resultaron fracasadas.
Entendiendo que dichos actos constituyen acabada demostracion de que el
solicitante ya habia sido notificado de la oposicion, se solicité que el
computo del plazo del art. 16 LM se efectie desde la fecha del inicio del
proceso de mediacion previa obligatoria previsto por la Ley N° 24.573, y se
declare el abandono de la solicitud por haber transcurrido el plazo
establecido por el articulo citado. La Direccion de Marcas no hizo lugar a la
declaracion de abandono solicitada, por lo que se recurrio la medida.

En ambas ocasiones se rechaz6 el recurso, porque todos los actos
alegados como probatorios de la notificacion de la oposicién, fueron ajenos

a la tramitacion del expediente. Se estimd que el atraso en la tramitacién de
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los expedientes en sede administrativa provocé que el solicitante de una
marca opuesta comenzara a negociar con los oponentes sin esperar a que
fuera formalmente notificado de las oposiciones. Esto implicé que el
solicitante conozca la existencia de dichas oposiciones y que pasara mucho
mas de un afo hasta que fuera formalmente notificado de las mismas. Era
usual y obligatorio que la accién se iniciara dentro del afio de tal notificacion
formal, pero mucho después de haber tenido conocimiento “extracficial” de
las oposiciones, lo que motivé que los oponentes soliciten la declaracién de
abandono. Sin embargo, el INPI sostuvo que el plazo del art. 16 LM debe
contarse a partir de la notificacion formal.

En el afio 2003 se admiti6 un recurso, y se levanté la declaracion de
abandono de la solicitud de marca, en virtud de haberse verificado que la
misma habia sido efectivamente transferida a la sociedad que realizé el
retiro de la oposicion de modo oportuno.

En el afio 2006 la Presidencia del INPI se aparté del criterio denegatorio de
la DAL, al advertir de oficio, a partir del examen de los poderes registrados
ante el Instituto, que dos oposiciones fueron articuladas respecto de una
marca por la misma firma pero por distintos apoderados, y que una fue
levantada lisa y llanamente mientras la otra continué subsistiendo. Como
medida para mejor proveer se solicitd explicaciones a ambos apoderados, y
se tuvieron por fundadas y razonables las formuladas por el Unico
compareciente, que fue quien levanté una de las oposiciones. Por ello, se
considerd que su gestion reflejo la voluntad de su mandante y la vigencia

de su mandato, haciendo lugar al recurso y teniéndose por levantadas
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ambas oposiciones de la firma mandante.

En el afio 2011 se aclard que cuando los solicitantes omitieran comunicar al
INPI la iniciacion de demandas judiciales mediante la presentacion del oficio
correspondiente, dentro del plazo del art. 16 LM, no se tendra por cumplida
la exigencia impuesta por dicha norma. El hecho de la presentacion ante el
INPI —concretamente, ante el Sector Oficios de la DAL- de la demanda por
Cese de Oposicion supone aparte de un imperativo legal para el solicitante,
la circunstancia de que en la practica se le da ingreso al sistema
informatico, el cual es consultado a su vez por la Direccidbn de Marcas en
forma previa a la declaracién de abandono. De este modo, se decidio que el
solicitante al omitir la conducta descripta no resguardé sus derechos en
sede administrativa, operando en consecuencia la aplicacion del art. 16 LM,
y dictdndose el abandono de la solicitud.

Por ultimo, cabe resefiar el criterio aplicado respecto de la influencia de la
normativa que regula la instancia de mediacion, en el computo del plazo de
un afo previsto por el art. 16 LM.

Desde el afio 2001 hasta 2010, en virtud de la naturaleza perentoria del
plazo del art. 16 LM, se consideraron a los retiros de oposicién (logrados
tanto judicial como extrajudicialmente) presentados fuera de dicho plazo
como extemporaneos e ineficaces. Se fundament6 este criterio en la
igualdad de trato hacia los administrados, por cuanto la determinacién clara
y expresa del legislador en una norma nacional de fondo como lo es la LM,

impide la discrecionalidad de la Administracion.
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La Acordada N° 16 de la Camara Nacional en lo Civil y Comercial Federal
de fecha 4 de abril de 1997, que reformé el art. 11 del Reglamento de
Mediacién del fuero, fue ratificada por la Disposicion N° 79 del entonces
Directorio del INPI de fecha 2 de marzo de 1997. Dicha norma establecio
gue en el supuesto de que el solicitante y el oponente hubieran iniciado una
mediacién, la misma debia comenzar y concluir en el plazo del afio
establecido por el art. 16 LM.

Mas tarde, la Ley N° 24.573 instituy0 con caracter obligatorio la mediacion
previa a todo juicio. El art. 28 de su Decreto Reglamentario N° 91/98, que
suspendio los plazos de prescripcion, no fue aplicado al cémputo del plazo
del art. 16 LM, porque el mismo no constituye un plazo de prescripcion
liberatoria sino de caducidad, instituto éste que refiere al abandono. Por lo
tanto, durante la vigencia de la ley citada, la iniciacion de la mediacion no
alargaba el plazo del afio establecido en la LM.

La Ley N° 26.589 de Mediacién y Conciliacién, sancionada en fecha 15 de
abril de 2010 y promulgada el dia 3 de mayo de 2010, modificé la
modalidad hasta entonces en uso, al establecer en su art. 18 que los plazos
de prescripcion y de caducidad se suspenderan mientras dure el proceso
de mediacion, durante 60 dias corridos a partir de la ultima notificacion al
requerido o al tercero. Por acuerdo de partes, dicho plazo puede
prorrogarse (art. 20). En todos los casos, el plazo de prescripcion y de
caducidad se reanudara a partir de los 20 dias contados desde el momento

qgue el acta de cierre del procedimiento de mediacién prejudicial obligatoria
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se encuentre a Disposicion de las partes (art. 18 in fine).

Ante la posibilidad de que el plazo de un afio previsto por la ley marcaria
resulte excedido por el tramite de mediacion, la Direccion de Marcas adapto
los procedimientos administrativos a la nueva normativa y dictd la
Disposicion N° M - 2038 de fecha 30 de diciembre de 2010, que fija un
sistema por el cual el interesado debe comunicar las diferentes etapas del
tramite en curso a los fines de justificar fehacientemente la fecha en que se
suspendio el plazo establecido por la LM, como asimismo la fecha de
reanudacion del mismo.

Entonces, el periodo de un afio previsto en la Ley de Marcas continu6
rigiendo pero, cuando el levantamiento de la oposicion o la presentacion de
la demanda se produzcan después de ese momento el interesado debera
justificar que el tiempo utilizado lo fue al amparo de la suspension de plazos
fijados en la Ley 26.589, acompafiando copia firmada de cada instrumento
emitido en la mediacibn que demuestre tal extremo y efectuando el
cOmputo respectivo.

El articulo 3 de la Disposicion N° M - 2038/10 establece que transcurridos 3
meses contados a partir del transcurso de un afio calendario contado desde
la notificacion de la oposicion u oposiciones sin que el solicitante de la
marca acreditare, la interposicién de la demanda o el retiro de la oposicion
u oposiciones, se interpretard que no ha habido suspension del plazo
estipulado en el articulo 16 de la Ley 22.362 y se declarara el abandono de

la solicitud, salvo que antes o al vencimiento de este término de 3 meses, el
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solicitante manifieste que la mediacién continla, debiendo entonces
adjuntar copia firmada por €él, o su agente autorizado o su apoderado, de
las piezas que asi lo acrediten. Esta acreditacion de prorrogas de
mediacion debera reiterarse cada tres meses contados a partir de la dltima
presentacion y, de no ocurrir en ese tiempo se declarara el abandono de la
solicitud.

e En virtud de lo sefialado, en el afio 2012, por aplicacion de la Disposicidén
referida se hizo lugar a 7 recursos. En todos los casos se constatd que las
partes arribaron a un acuerdo —agregado a las actuaciones- que finalizé el
tramite mediatorio dentro del plazo correspondiente, y que respetaron el
procedimiento de la Disposiciéon N° M — 2038/10. En 6 casos se devolvieron
las actuaciones a la Direccion de Marcas para que se analice el cOmputo de

plazos efectuado y en su caso se revea el criterio adoptado.

3. Declaraciéon de Nulidad

Estadistica General

En total se contabilizan 120 recursos administrativos interpuestos entre los afios
2001 y 2012 contra distintos supuestos en que fue declarada la nulidad de un
tramite en materia de marcas. Se registran 42 recursos administrativos que
impugnan la declaracion de nulidad de la solicitud de registro de marca. Se trata
de recursos presentados entre los afios 2003 y 2012, siendo en su totalidad
recursos jerarquicos en subsidio, 13 interpuestos por personas fisicas, y 29 por

personas juridicas. Todos los recursos fueron rechazados.
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Entre los afios 2001 y 2012, en 3 oportunidades lo que se declaré nulo fue el
recurso interpuesto, por falta de ratificacion de la actuacion del API que se

presento en calidad de gestor de negocios.

También se registran 44 recursos contra la declaracion de nulidad de la solicitud
de renovacion de la marca. De ellos, uno fue interpuesto en el afio 2004, otro en el
afio 2006, y el resto entre los afios 2011 y 2012. Sélo 2 fueron presentados como
recursos jerarquicos directos, mientras que los 42 restantes fueron deducidos en
subsidio; 2 por personas fisicas y 42 por personas juridicas. Casi todos (41) los
recursos fueron rechazados, con excepcion de 3 que fueron admitidos respecto de
casos en que se declaré la nulidad de la solicitud de renovacion por falta de

coincidencia entre el solicitante y el titular.

Asimismo, se registran 31 recursos deducidos contra la declaracién de nulidad de
la oposicion a la solicitud de registro de marca, entre los afios 2002 y 2012;
tratandose de 7 recursos jerarquicos directos y 24 interpuestos en subsidio; 4 por
personas fisicas y 27 por personas juridicas. En 7 casos se admitié el recurso,

mientras que 24 fueron rechazados.

En ningln caso la Presidencia se apartdé de lo dictaminado por la DAL. Dada la
naturaleza procedimental del supuesto en analisis, no se ha realizado el muestreo

de solicitudes de marcas concretas por no resultar relevante.

Cuadro N° 36. Estadistica General. Declaracion de nulidad

| Declaracién de Nulidad | Cantidad de Recursos
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Nulidad de la solicitud de registro de marca

42 (35%)

Nulidad del recurso interpuesto

3 (2,5%)

Nulidad de la solicitud de renovacién de

marca

44 (36,67%)

Nulidad de la oposicion a la solicitud de

registro de marca

31 (25,83%)

Total 120 (100%)
Resultado Rechazo: 110 Admision: 10
(91,67%) (8,33%)
Resolucion de Presidencia contraria a la | Rechazo: 0 (0%) Admision: 0
opinion de la DAL (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 37. Estadistica General. Nulidad de la solicitud de registro de marca

Periodo 2004, 2006 y 2011-2012

Cantidad Recursos: 42 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 42 (100%) RJ: 0 (0%)

Recurrente

PJ: 29 (69,05%)

PF: 13 (30,95%)

Resultado

Rechazo: 42 (100%)

Admision: 0 (0%)

Resolucion de
Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Rechazo: 0 (0%)

Admisién: 0 (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

Cuadro N° 38. Estadistica General. Nulidad del recurso interpuesto

Periodo

2011-2012

Cantidad

Recursos declarados nulos: 3 (100%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 39. Estadistica General. Nulidad de la solicitud de renovacién de

marca

Periodo 2003-2012

Cantidad Recursos: 44 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso

RJS: 42 (95,45%)

RJ: 2 (4,55%)

Recurrente

PJ: 42 (95,45%)

PF: 2 (4,55%)

Resultado

Rechazo: 41 (93,18%

) Admision: 3 (6,82%)

Resoluciéon de
Presidencia contraria a
la opinion de la DAL

Rechazo: 0 (0%)

Admision: 0 (0%)
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Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Cuadro N° 40. Estadistica General. Nulidad de la oposicion a la solicitud de
registro de marca

Periodo 2002-2012

Cantidad Recursos: 31 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 24 (77,42%) RJ: 7 (22,58%)

Recurrente PJ: 27 (87,10%) PF: 4 (12,90%)

Resultado Rechazo: 24 (77,42%) Admisién: 7 (22,58%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (0%)

Presidencia contraria a

la opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

La declaracién de nulidad obedecié a distintas causas, de las que se realizara
primero la respectiva estadistica particular, luego su encuadre legal, y finalmente

se expondran los criterios de Resolucion aplicados en cada supuesto particular:

3.1 Por falta de ratificacion de la gestién de negocios

Estadistica

Se contabilizan 8 recursos interpuestos contra la declaracion de la nulidad de la
solicitud de registro de marca, en 3 casos contra la de nulidad de la solicitud de
renovacion de la misma, y en 6 contra la declaracion de nulidad de la oposicién al
registro de una marca. En 3 oportunidades se declar6 la nulidad del recurso
interpuesto por esta razén. Solo se admitié un recurso, mientras que el resto (19)
fueron rechazados.

Cuadro N° 41. Estadistica. Declaracion de nulidad por falta de ratificacion de la
gestion de negocios

Declaracion de Nulidad Cantidad de Recursos

Nulidad de la solicitud de registro de marca 8
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Nulidad del recurso interpuesto 3

Nulidad de la solicitud de renovacion de 3

marca

Nulidad de la oposicion a la solicitud de 6

registro de marca

Total 20

Resultado Rechazo: 19 Admision: 1
(95%) (5%)

Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admisién: 0

opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
Segun la fecha en que fueron presentados los recursos, se aplico la siguiente

normativa:

En primer lugar, el Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas N° 558 de fecha
24 de marzo de 1981, en su art. 21 establece que “en todos los plazos que se

establecen en este decreto se contaran los dias corridos”.

En su art. 31 expresa que “cuando los agentes de la propiedad industrial actdan
como apoderados, no deben acompanfar el poder respectivo, a menos que les sea
solicitado por parte interesada o por la Direccion Nacional de la Propiedad
Industrial. Si lo hacen en el caracter de gestores, deberan obtener el poder dentro
del plazo de SESENTA (60) dias y asi manifestarlo en el expediente respectivo;

caso contrario, se debera ratificar su gestion”.

La Resolucién INPI N° P — 062 de fecha 24 de septiembre de 2001 en su art. 1 inc.

d) prevé gue: "Los representantes legales o apoderados de las personas fisicas o
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juridicas deberan acreditar su personeria al iniciar cada gestion a nombre de sus
mandantes de la siguiente manera: (...) d) Invocando el caracter de gestor de
negocios en los términos del articulo 48 del Cadigo Procesal Civil y Comercial de
la Nacion, correspondiendo en tales casos acreditar personeria o ratificar la
gestion en el plazo perentorio de CUARENTA (40) dias habiles desde la primera
presentacion, bajo apercibimiento de declarar la nulidad de todo lo actuado en
forma automatica por el mero vencimiento del plazo, sin requerirse intimacion

previa”.

Se aclaré que la Resolucion INPI N° P — 062/01 fue dictada por el Instituto dentro
del marco del art. 32 del Decreto N° 558/81 que lo faculta a dictar normas de mero
tramite en el procedimiento relacionado con la aplicacion de dicho decreto, y que
el criterio del plazo de 40 dias coincide con el adoptado por el art. 31 del Decreto

N° 1.141 del dia 26 de noviembre de 2003.

Efectivamente, este ultimo decreto reformé al Decreto N° 558/81, y —entre otras
cuestiones- modificé el plazo dentro del cual se debe acompafar el poder o
ratificarse la gestion, al disponer en el nuevo art. 31 que “cuando los agentes de la
propiedad industrial actten (...) invocando el caracter de gestores, se debera
ratificar su gestion mediante la presentacion de un escrito que retna los requisitos
previstos en el Articulo 8 de la presente reglamentacion, o de poder suficiente,
dentro de los cuarenta (40) dias habiles administrativos siguientes a la
presentacion realizada en dicha calidad. La falta de cumplimiento de este

requisito, determinara la nulidad de todo lo actuado, de pleno derecho y por el sélo
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vencimiento del plazo".

A su vez, el art. 48 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacidon (en
adelante, CPCCN) en su parte pertinente, prevé que “Cuando deban realizarse
actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la
actuacion de la parte que ha de cumplirlos, podra ser admitida la comparencia en
juicio de quien no tuviere representacion conferida. Si dentro de los cuarenta dias
habiles, contados desde la primera presentacion del gestor, no fueran
acompafnados los instrumentos que acrediten la personalidad o la parte no
ratificase la gestion, sera nulo todo lo actuado por el gestor (...). La nulidad, en su
caso, se producira por el vencimiento del plazo sin que se requiera intimacion

previa”.

Se recuerda que el CPCCN es aplicable supletoriamente para resolver cuestiones
no previstas expresamente y en tanto no fuere incompatible con el régimen
establecido por la LNPA y el RLNPA, en virtud de lo dispuesto por el art. 106

RLNPA.

Criterios de Resolucion
e El criterio general aplicado consiste en que el gestor de negocios debe: a)
obtener el poder dentro del plazo legal correspondiente, y asi manifestarlo
en el expediente respectivo; en caso contrario, b) el solicitante debera
ratificar su gestion de acuerdo la normativa citada. En ambos casos, el

incumplimiento lleva aparejada la sancién de nulidad de lo actuado.
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e Al comprobarse la falta de cumplimiento de dichas condiciones, se
rechazaron recursos interpuestos.

e Los mandatos y las ratificaciones presentados fuera de término no fueron
tenidos en cuenta. Se entendié que todos los tramites realizados luego de
vencido el plazo no sanean el acto, y siguen la suerte de la solicitud.

e Como se comentara mas arriba, en 3 oportunidades se declar6 la nulidad
del recurso interpuesto por falta de ratificacion de la actuacion del API que
se present6 en calidad de gestor de negocios, por aplicacion de las normas
citadas. Se tuvo por concluida la via administrativa, notificandose al
interesado.

e Solo se admitié un recurso en el afio 2011 que fue interpuesto contra la
declaracion de nulidad de la oposicion, en virtud de haberse comprobado
que el gestor en realidad revestia la calidad de apoderado del oponente al
tiempo de la presentacion de la oposicion, mediante poder debidamente
registrado ante el Registro de Poderes del INPI; y de que se habia
consignado erroneamente en el formulario respectivo el caracter de gestor
cuando en realidad correspondia el de apoderado. En este caso se aplico el
principio del informalismo a favor del administrado, previsto en el art. 1 inc.

c) LNPA.

3.2 Por falta de requisitos esenciales de la solicitud de registro de marca

Estadistica

Se registran 4 casos, en los cuales se presentd la solicitud de marca ante el INPI
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sin indicar la clase y los productos o servicios que se intentaban proteger. Todos

los recursos presentados contra la declaracion de nulidad fueron rechazados.

Cuadro N° 42. Estadistica. Declaracion de nulidad por falta de requisitos

esenciales de la solicitud de registro de marca

Declaracion de Nulidad

Cantidad de Recursos

Nulidad de la solicitud de registro de marca 4

Nulidad del recurso interpuesto 0

Nulidad de la solicitud de renovacion de 0

marca

Nulidad de la oposicion a la solicitud de 0

registro de marca

Total 4

Resultado Rechazo: 4 Admision: 0
(100%) (0%)

Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admision: 0

opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se encuadr6 a la solicitud en los términos del art. 10 LM, que impone que “Quien

desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada

clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio

especial constituido en la Capital Federal, la descripcion de la marca y la

indicacién de los productos o servicios que va a distinguir”.

Asimismo, de acuerdo al art. 12 del Decreto N° 1.141/2003, “la Autoridad de

Aplicacién verificara si la solicitud de registro de marca redne los requisitos

exigidos por el Articulo 10 de la Ley N° 22.362, y si la misma ha sido presentada

en la clase correspondiente. La ausencia de firma del solicitante asi como del

signo cuyo registro se pretende, determinara la nulidad de pleno derecho de la
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solicitud, la que se archivara sin mas tramite, luego de la publicacion del acto
administrativo que asi lo declare. Igual Resolucion se aplicara cuando la ausencia
de indicacion de clase o de los productos o servicios impida conocer el ambito de

proteccion que se pretende reivindicar. (...)".

Criterios de Resolucion

e Se estimo que al ser la indicacion de la clase y de los productos y servicios
elementos esenciales de la solicitud, la carencia de ellos no es dispensable.
La falta de identificacion de dichos datos impide que la solicitud se tramite
completa y definitivamente y produzca la totalidad de los efectos propios de
un acta, relativos al ambito de proteccién material: bienes y servicios que se
quieren proteger; y que asegure el derecho de prelacion que fija el
comienzo del derecho de propiedad que la concesion apareja.

e Comprobada la falta de los requisitos esenciales mencionados, se
rechazaron todos los recursos interpuestos contra la declaracién de la

nulidad de la solicitud de registro de marca.

3.3 Por falta de acreditacion de personeria

Estadistica

Se registran 21 recursos administrativos presentados contra la declaracion de la
nulidad de la solicitud de registro de marca, y 10 deducidos contra la declaracion
de la nulidad de la oposicion. Se admitieron 6 recursos interpuestos respecto de la

nulidad de la oposicién, mientras que el resto (25) fueron rechazados.
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Cuadro N° 43. Estadistica. Declaracion de nulidad por falta de acreditacion de

personeria
Declaracion de Nulidad Cantidad de Recursos
Nulidad de la solicitud de registro de marca 21
Nulidad del recurso interpuesto 0
Nulidad de la solicitud de renovacion de 0
marca
Nulidad de la oposicion a la solicitud de 10
registro de marca
Total 31
Resultado Rechazo: 25 Admisién: 6
(80,65%) (19,35%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admisién: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

La Resoluciéon INPI N° P — 062/2001 en su art. 1 incs. a) y b) prevé que: "Los
representantes legales o apoderados de las personas fisicas o juridicas deberan
acreditar su personeria al iniciar cada gestion a nombre de sus mandantes de la
siguiente manera: a) Mediante copia de los Estatutos de la sociedad y actas de
designacion de autoridades y de distribucién de cargos, certificada por Escribano
Publico, o copia fiel de dichos instrumentos a cargo de funcionarios autorizados. b)
Mediante poder general del que surjan facultades suficientes otorgado ante
Escribano Publico, copia certificada del mismo o copia simple suscripta por el
apoderado, declarando que es fiel de su original y plenamente vigente. (...) Los
Agentes de la Propiedad Industrial matriculados podran acreditar su
representacion ademas del modo descripto en los incisos b), ¢) y d) del presente
articulo, de la siguiente manera: (...) lll. Mediante mencion del nimero de registro
gue surge del Registro General de Poderes que obra en la Direccion de Asuntos

Legales del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial."
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Por su parte, el art. 2 de la Resolucion precitada dice: “(...) En los tramites ante el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que no cumplan con los requisitos
establecidos en el articulo primero, salvo en lo que respecta al inciso d), deberan
subsanar dicha omision en el plazo del articulo 1 inciso €) apartado 4) de la Ley N°
19.549 - DIEZ (10) dias habiles - bajo apercibimiento de tener por no presentada

la solicitud."

Con posterioridad, dicha norma fue reformada por la Resolucion INPI N° P — 133
de fecha 21 de noviembre de 2002, que establece en su art. 1: ”(...) Cuando el
solicitante sea una persona juridica, se deberan incluir los datos relativos a su
inscripcion por ante los organismos que correspondan, conforme las normas que
regulan su constitucion y una declaracion jurada donde consten los actos o
instrumentos que acrediten la personeria del firmante para ejercer la
representacion legal de aquella. Toda falsedad en la informacion proporcionada

determinara la nulidad de pleno derecho de los actos cumplidos”.

Segun el art. 30 del Decreto N° 1.141/2003, “los tramites atinentes al registro de
marcas pueden ser llevados a cabo por: a) los solicitantes, sean éstos personas
fisicas o juridicas; b) sus apoderados con facultades suficientes para
representarlos ante la Administracion Publica Nacional; c) los agentes de la
propiedad industrial matriculados. En el caso de las personas juridicas y siempre
que ello no surja de los instrumentos del mandato, se debera acompafiar una

declaracion jurada, donde consten los actos que otorgaron las facultades, a fin de
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ejercer la representacion legal”.

Finalmente, el art. 4 inc. d) de la Resolucién INPI N° P — 101/06 establece en su
parte pertinente que: “Los agentes de la propiedad industrial que actien como
apoderados no deberan acompafar los instrumentos de apoderamiento salvo que
le sea solicitado por la autoridad de aplicacién de oficio o a pedido de parte y
bastara para su acreditacion la mencion del nimero de registro de poder otorgado
por el registro general de poderes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
o por la presentaciéon de copa fiel y/o autenticada del instrumento respectivo. Toda
falsedad en la personeria invocada acarreara la nulidad de pleno derecho de los

actos cumplidos en virtud del mandato invocado (...)".

Criterios de Resolucion

e En todos los casos el solicitante no acompafio con la presentacion de la
solicitud de registro de marca o de oposicién, los datos y la documentacion
gue requieren las Resoluciones INPI N° 062/01 y 133/02, y el Decreto N°
1.141/2003. Por ello, fue correctamente intimado por la DM para salvar
esas objeciones, dentro del plazo de 10 dias habiles que establece la
Resolucién INPI N° 062/01. La falta de cumplimiento de la intimacién
determind la declaracion de nulidad de la solicitud, y la desestimacion de
los recursos interpuestos.

e Sin embargo, durante el afio 2012 se aceptaron 6 recursos presentados
para impugnar la declaracion de nulidad de la oposicion, argumentandose

que el API habia acreditado su representacion con la mencion del numero
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con que se hallaba incluido su mandato en el Registro General de Poderes
del INPI, por lo que aplicando el principio del informalismo a favor del
administrado se dispens6 el incumplimiento de la vista corrida por la
Direccion de Marcas para que presente la documentacion de donde surgen

las facultades del firmante.

3.4 Por falta de firma de la solicitud

Estadistica

Se registran 6 recursos administrativos deducidos contra la declaracion de la
nulidad de la solicitud de registro de marca, 4 contra la declaraciéon de la nulidad
de la solicitud de renovacion de la misma, y 14 contra la declaracién de nulidad de
la oposicion, que fue dictada por haberse comprobado que las mismas fueron

presentadas sin firma alguna. Todos los recursos fueron rechazados.

Cuadro N° 44, Estadistica. Declaracion de nulidad por falta de firma de la solicitud

Declaracion de Nulidad Cantidad de Recursos
Nulidad de la solicitud de registro de marca 6
Nulidad del recurso interpuesto 0
Nulidad de la solicitud de renovacion de 4
marca
Nulidad de la oposicion a la solicitud de 14
registro de marca
Total 24
Resultado Rechazo: 24 Admision: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admision: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se consider6 a la firma como condicidn esencial para la existencia de todo acto
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bajo forma privada, de acuerdo al art. 1012 del Codigo Civil.

El art. 10 LM no la menciona de forma especifica pero se integra con el art. art. 16
inc. €) RLNPA, segun el cual “todo escrito por el cual se promueva la iniciacion de
una gestion ante la Administracion Publica Nacional debera contener los
siguientes recaudos: e) Firma del interesado o de su representante legal o

apoderado”.

Por otra parte, el art. 12 del Decreto N° 1.141/2003 prescribe que “la ausencia de
firma del solicitante (...) determinara la nulidad de pleno derecho de la solicitud, la
gue se archivara sin mas tramite, luego de la publicacion del acto administrativo

que asi lo declare”.

Criterios de Resolucion

e La firma constituye un requisito esencial de los escritos que se presenten, lo
gue determina que la ausencia de la misma torne al acto inexistente, y por
lo tanto, insusceptible de ser confirmado. Si bien dentro del ambito
administrativo rige el principio del informalismo (art. 1 inc. c) LNPA), el
mismo es de aplicacion a las exigencias formales no esenciales, 1o que no
se verifica en los casos analizados.

e Se consider6 que el hecho de que no haya sido observada la falta de firma
en el escrito de oposicion en el momento de su ingreso por Mesa de
Entradas del INPI, no tiene consecuencias inmediatas, porque es en el

examen de forma que se realiza en la DM cuando se verifica el
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cumplimiento de los requisitos de la presentacion.

3.5 Por falta de presentacion de nuevas descripciones
Estadistica
Se registran 2 casos en que se rechazaron las impugnaciones deducidas contra la

declaracion de la nulidad de la solicitud de registro de marca.

Cuadro N° 45. Estadistica. Declaracion de nulidad por falta de presentacion de
nuevas descripciones

Declaracion de Nulidad Cantidad de Recursos
Nulidad de la solicitud de registro de marca 2
Nulidad del recurso interpuesto 0
Nulidad de la solicitud de renovacion de 0
marca
Nulidad de la oposicion a la solicitud de 0
registro de marca
Total 2
Resultado Rechazo: 2 Admision: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admision: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

El art. 21 del Decreto N° 1.141/2003 establece que las notificaciones de los
traslados, vistas y actos administrativos, podran efectuarse mediante publicacion
en el Boletin de Marcas; por cédula; por carta con aviso de recepcion o por

cualquiera de los medios previstos en el RLNPA.

Criterios de Resolucion

e En los casos analizados la DM corrio vista al solicitante por 10 dias habiles
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para que presente nuevas descripciones del signo marcario solicitado. Esta
intimacion fue publicada en el Boletin de Marcas y Patentes conforme a la
normativa citada, y ante la falta de contestacion de la misma, se declaré la
nulidad de la solicitud de marca. Comprobados los extremos apuntados, se

desestimaron todos los recursos interpuestos.

3.6 Por falta de pago del arancel de la solicitud

Estadistica

Se registran 2 casos en que se rechazaron las impugnaciones deducidas contra la
declaracion de la nulidad de la solicitud de renovacion de marca, y uno en que se
desestimé el recurso contra la declaracion de nulidad de la solicitud de registro de
marca.

Cuadro N° 46. Estadistica. Declaracion de nulidad por falta de pago del arancel
de la solicitud

Declaracion de Nulidad Cantidad de Recursos
Nulidad de la solicitud de registro de marca 1
Nulidad del recurso interpuesto 0
Nulidad de la solicitud de renovacion de 2
marca
Nulidad de la oposicion a la solicitud de 0
registro de marca
Total 3
Resultado Rechazo: 3 Admision: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admision: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron el art. 4 del Decreto N° 1.141/2003, y los arts. 2, 3 y 5 de la
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Resolucion INPI N° P — 202 de fecha 26 de agosto de 2009, que ya viéramos mas
arriba al tratar la falta de pago del arancel correspondiente a la interposicion de

recursos administrativos.

Criterios de Resolucion
e Se comprobo6 en todos los casos que el solicitante no aboné el arancel
correspondiente al tramite de renovacion o de la solicitud marcaria, lo que
determind la desestimacion de la totalidad de los recursos interpuestos.

e Los pagos realizados extemporaneamente no fueron tenidos en cuenta.

3.7 Por falta de coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la
renovacion

Estadistica

Se registran 35 recursos administrativos interpuestos contra la declaracién de la
nulidad de la solicitud de renovacion de marca. S6lo se hizo lugar a 3 recursos,
rechazandose los 32 restantes.

Cuadro N° 47. Estadistica. Declaracién de nulidad por falta de coincidencia entre
el titular de la marca y el solicitante de la renovacion

Declaracion de Nulidad Cantidad de Recursos
Nulidad de la solicitud de registro de marca 0
Nulidad del recurso interpuesto 0
Nulidad de la solicitud de renovacion de 35
marca
Nulidad de la oposicion a la solicitud de 0
registro de marca
Total 35
Resultado Rechazo: 32 Admisioén: 3
(91,43%) (8,57%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admisién: 0
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| opinién de la DAL \ (0%) \ (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictimenes de la DAL.

Encuadre Legal

La Disposicion N° M — 510 de fecha 14 de abril de 2010, determina en su art. 2
que “en las solicitudes de renovacion de marcas no se correra vista cuando
existiere discordancia entre titular registral y solicitante, salvo que se advierta un
simple error material entre las denominaciones de ambos, debiendo éste
acompafar la documentacion que acredite su legitimidad o manifestar las
circunstancias que hagan presumirla al momento de la presentacion de la solicitud

dentro del plazo de ciento cincuenta dias corridos a contar del ingreso del tramite”.

En su art. 3 se aclara que vencido el plazo mencionado sin cumplimentarse
ninguno de los dos supuestos, se declarara la nulidad de la solicitud y lo mismo
ocurrird cuando la legitimidad esgrimida no hubiese existido al momento de

operarse el vencimiento de la marca a renovarse.

También establece en su art. 4 que cuando el solicitante de la renovacion hubiese
manifestado estar legitimado para renovar el registro pero no lo hubiera acreditado
dentro del plazo indicado, la renovacién sera denegada. Veremos este supuesto
de denegatoria en particular mas adelante, en el punto relativo a Renovaciones

Denegadas.

Criterios de Resolucion
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En todos los casos la DM corri6 vista al solicitante para que solucione la
discordancia existente entre el solicitante de la renovacion de la marca y su
titular, lo que no fue cumplimentado en el plazo de ciento cincuenta dias
previsto por la Disposicion N° M — 510/2010.

Para resolver estos recursos se corrobord que el titular de la marca en
cuestion diferia efectivamente del solicitante de la renovacion; y que el
solicitante no habia hecho uso de las herramientas juridicas disponibles (las
solicitudes de Cambio de Rubro y/o de Transferencia®®), ni que obraba en el
expediente prueba documental alguna que acredite que el recurrente se
encontraba legitimado para solicitar la actualizacion del derecho de la
marca a la fecha del vencimiento de la misma.

Los formularios de inscripcion de transferencia o de cambio de rubro ante el
INPI son los que otorgan valor y seguridad juridica frente a terceros de
cualquier cambio de titularidad en el signo marcario. Conforme el art. 6 LM,
la transferencia de la marca registrada es valida respecto de terceros, una
vez inscripta ante dicho organismo.

Las solicitudes de Cambios de Rubro y de Transferencia presentados luego
del plazo de 150 dias mencionado, y de la declaracion de nulidad, fueron
consideradas extemporaneas y no fueron tenidos en cuenta. Lo mismo
sucedio con las transferencias caducas y rechazadas.

En el afio 2012 se admitieron 2 recursos, uno por tenerse por acreditada la

2 El Cambio de Rubro es el tramite de inscripcién ante el INPI de una modificacién en la titularidad del
derecho consistente en el cambio de nombre o del tipo societario, sin que varie la persona del titular. En
cambio, la Transferencia es es el trdmite de inscripcion de una modificacion en la titularidad del derecho
consistente en un hecho o acto juridico de transmision patrimonial de una persona fisica o juridica a otra
distinta. Ver: http://www.inpi.gov.ar/templates/legales_transferencias.asp (Visitado el 17/7/2013).
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rectificacion de la denominacion social de la persona juridica solicitante,
gue fue presentada durante el tramite de concesion originario de la marca; y
otro por aceptarse las explicaciones del recurrente en cuanto a la identidad
existente entre la sociedad solicitante y la titular.

e En el mismo afio se hizo lugar a otro recurso, al aceptarse la presentacion
extemporanea del oficio judicial que da cuenta de la Declaratoria de
Herederos dictada en la sucesion del titular marcario, acreditando los

vinculos de los solicitantes de la renovacién de marca con el causante.

3.8 Por falta de mencion del fundamento de la oposicion

Estadistica

Se registra s6lo un recurso administrativo presentado contra la declaracién de la
nulidad de la oposicién, que fue desestimado.

Cuadro N° 48. Estadistica. Declaracion de nulidad por falta de mencién del
fundamento de la oposicidon

Declaracion de Nulidad Cantidad de Recursos
Nulidad de la solicitud de registro de marca 0
Nulidad del recurso interpuesto 0
Nulidad de la solicitud de renovacion de 0
marca
Nulidad de la oposicion a la solicitud de 1
registro de marca
Total 1
Resultado Rechazo: 1 Admision: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admisién: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
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El art. 14 LM establece que: “Las oposiciones al registro de una marca deben
deducirse por escrito, con indicacién del nombre y domicilio real del oponente y los
fundamentos de la oposicion, los que podran ser ampliados al contestarse la

demanda en sede judicial. (...)".

Criterios de Resolucion

e La oposicidn en cuestion fue presentada sin manifestar los fundamentos de
dicha protesta. Se entendié que la condicidbn necesaria para oponerse e
impedir el registro de una marca solicitada, debe estar fundada en el interés
legitimo del oponente, y que los motivos de dicha oposicion deben ser
esgrimidos en el escrito inicial juntamente con los demas requisitos
establecidos en la normativa marcaria.

e El oponente presentd los fundamentos de la oposicion luego del
vencimiento del plazo de 30 dias corridos establecidos por el art. 13 LM, lo
que determind que no se los tuvieran en cuenta por ser extemporaneos.

e Asimismo, se estimé que la posibilidad de ampliar los fundamentos de la
oposicion en sede judicial no exime al oponente de la obligatoriedad de

expresarlos en sede administrativa.

4. Denegatoria de la solicitud por falta de contestacion de vista
Estadistica General
Se registran 98 recursos, entre los afios 2004 y 2012, tratandose de soélo 2

recursos jerarquicos directos, siendo el resto (96) recursos jerargquicos
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interpuestos en subsidio. La mayoria (79) fue interpuesta por personas juridicas, y
19 por personas fisicas. Se rechazaron 92 recursos, admitiéndose solamente 6 (2
relacionados con la reclasificacion de los productos y servicios solicitados, y 4 con
la presentacion de nuevos logos). Entre estos ultimos se incluyen 3 recursos en
los que la Presidencia del INPI se aparto del criterio denegatorio de la DAL.

Cuadro N° 49. Estadistica General. Solicitudes de marca denegadas por falta de
contestacion de vista

Periodo 2004-2012

Cantidad Recursos: 98 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 96 (97,96%) RJ: 2 (2,04%)

Recurrente PJ: 79 (80,61%) PF: 19 (19,39%)

Resultado Rechazo: 92 (93,88%) Admision: 6 (6,12%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 3 (3,06%)

Presidencia contraria a

la opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
De acuerdo a la fecha en que fue presentada la solicitud de registro de marca se

aplicaron las siguientes normas:

El art. 12 del Decreto N° 558/81, reglamentario de la LM, prevé que “dentro de los
DIEZ (10) dias de su presentacion se estudiara si la solicitud fue efectuada en la
clase correspondiente y si cumple con las formalidades exigidas por el articulo 10
de la ley, y dentro de los CINCO (5) dias siguientes se notificara al solicitante de
ello. Si la solicitud fue incorrectamente clasificada se notificard ademas el criterio
de la direccion y los antecedentes si los hay. El solicitante tendra un plazo de DIEZ

(10) dias para efectuar la correccion que corresponda o para contestar la vista.
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Dentro de los DIEZ (10) dias de vencido este plazo se ordenara la publicacion o

dictara Resolucién denegatoria, segun corresponda”.

La redaccion de este articulo fue modificada posteriormente por el Decreto N°
1.141/2003, que expresa: “la Autoridad de Aplicacion verificara si la solicitud de
registro de marca reune los requisitos exigidos por el Articulo 10 de la Ley N°
22.362, y si la misma ha sido presentada en la clase correspondiente. La ausencia
de firma del solicitante asi como del signo cuyo registro se pretende, determinara
la nulidad de pleno derecho de la solicitud, la que se archivara sin mas tramite,
luego de la publicacién del acto administrativo que asi lo declare. Igual Resolucién
se aplicara cuando la ausencia de indicacion de clase o de los productos o
servicios impida conocer el ambito de proteccion que se pretende reivindicar. Ante
la falta de cumplimiento de los restantes requisitos formales previstos en la Ley N°
22.362, en el presente reglamento y en las disposiciones emanadas de la
Autoridad de Aplicacién, se correra vista para subsanar las deficiencias
observadas, por el término de DIEZ (10) dias habiles administrativos, contados a
partir del siguiente a la notificacion. Si la solicitud fue incorrectamente clasificada
se correra vista para su correccion, por el término de TREINTA (30) dias habiles
administrativos, computados en la forma indicada en el parrafo anterior, en la que
se indicara ademas, el criterio de la oficina y los antecedentes si los hubiere.
Contestadas las vistas con las correcciones pertinentes o vencido el plazo para
hacerlo, se ordenara la publicacion de la solicitud o se dictara Resolucion

denegatoria, segun corresponda’.
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Criterios de Resolucion

e Se consider6 que ambos decretos citados coinciden en determinar los
supuestos de denegatoria de la solicitud de registro de marca, que se
configuran por la falta de contestacion de la vista corrida para efectuar las
correcciones solicitadas por la DM, dentro del plazo establecido al efecto.

e Los plazos establecidos en los articulos transcriptos son de naturaleza
perentoria, que no afectan el principio del informalismo a favor del
administrado, ya que este permite la correccion de defectos formales pero
no dispensa del cumplimiento de plazos de tal caracter. Por lo tanto, las
contestaciones de vista realizadas posteriormente al vencimiento de los
mismos fueron ineficaces.

e En los casos en andlisis, el dictado de la Disposicion denegatoria de la
solicitud de registro por parte de la Direccion de Marcas —objeto de los

recursos en analisis- se debio al incumplimiento de distintos requerimientos:

4.1 Por reclasificacion de productos y servicios

Estadistica

Se registran 24 recursos administrativos interpuestos contra la Disposicion
denegatoria de la solicitud de registro de marca por falta de contestacion de la
vista conferida para reclasificar los productos y servicios solicitados. Sélo se hizo
lugar a 2 recursos, rechazandose los 22 restantes.

Cuadro N° 50. Estadistica. Solicitudes de marca denegadas por falta de

contestacion de vista por reclasificacion de productos y servicios
| Cantidad de recursos | 24 (100%)
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Resultado Rechazo: 22 Admision: 2
(91,67%) (8,33%)

Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admisién: 0

opinién de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

En los supuestos analizados, la DM emiti6 una vista en la que se requirié al
solicitante que presentara nuevas descripciones reclasificando los productos y/o
servicios que pretendia amparar con la marca, abonando el arancel
correspondiente a la contestacion de vista de admision, bajo apercibimiento de
que en caso de no hacerlo o de no contestar, operaria lo dispuesto por el art. 12
de los Decretos N° 558/81 o N° 1.141/03 dependiendo de la fecha de presentacion

de la solicitud.

La vista debia contestarse dentro del plazo de 10 dias corridos de acuerdo al
Decreto N° 558/81, prorrogables por Unica vez por el término de 30 dias corridos,

segun lo dispuesto por el art. 5 de la Resolucion INPI N° 5/98.

Cuando se aplico la norma del Decreto N° 1.141/03, el plazo para contestar la
vista de que se trata es de 30 dias habiles, contados a partir del siguiente a la

notificacion.

Criterios de Resolucion

e En la instancia recursiva, al comprobarse la falta de contestacion de la vista

conferida en término, o la contestacion realizada de un modo distinto a lo
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requerido por la Direccion de Marcas (por ejemplo, ampliando a proteccion
solicitada), se rechazé el recurso administrativo interpuesto.

En un caso el solicitante contestd que al requerirse la marca se cometié un
error involuntario, adjuntando nuevas descripciones por las que se
pretendio proteger “todos” los productos de la clase solicitada. Se entendié
gue dicha presentacion no constituye la reclasificacion requerida en la vista,
sino que se habia presentado una nueva solicitud. Se reitero¢ la vista, y ante
su falta de contestacion en término, se dicto la Disposicidn denegatoria de
la solicitud, la que fue confirmada al desestimarse el recurso.

La clasificacion de los productos y/o servicios solicitados fue considerada
como esencial, por ser la aplicacién del principio de especialidad de las
marcas, y por resultar necesaria a los fines de la publicidad y del
procedimiento de concesion de las mismas.

En el afio 2011 se admitié un recurso en virtud de verificarse que la vista
corrida no fue publicada ni notificada al solicitante, por lo que se entendio
gue la Disposicién denegatoria no fue dictada de acuerdo a derecho y fue
derogada. Se consider6 que la presentacion de un recurso contra la
denegacion no significa la notificacion personal de la vista y en
consecuencia la obligaciéon de responder en plazo, sino simplemente la
impugnacion dirigida a enervar la denegatoria.

En el afio 2012 se concedid otro recurso porque la vista en cuestion no
indicé la clase correspondiente ni el criterio de la Direccién de Marcas,

como lo prescribe la normativa aplicable.
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e Por lo dicho, en ambos casos se ordend notificar correctamente al

solicitante, y que se prosiga con el tramite segun su estado.

4.2 Por falta de constitucion del domicilio especial en Capital Federal
Estadistica

Se registran 6 recursos administrativos interpuestos contra la Disposicion
denegatoria de la solicitud de registro de marca por falta de contestacion de la
vista conferida para constituir domicilio especial en Capital Federal. Todos los
recursos fueron rechazados.

Cuadro N° 51. Estadistica. Solicitudes de marca denegadas por falta de
contestacion de vista para constituir domicilio especial en Capital Federal

Cantidad de recursos 6 (100%)
Resultado Rechazo: 6 Admision: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admision: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

En los supuestos analizados, la DM emiti6 una vista en la que se requirio al
solicitante que constituya domicilio especial en la Capital Federal, abonando el
arancel correspondiente a la contestacion de vista de admision, de acuerdo a lo
prescripto por el art. 10 LM, segun el cual “quien desee obtener el registro de una
marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya
su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital
Federal, la descripcién de la marca y la indicacién de los productos o servicios que

va a distinguir”, bajo apercibimiento de dictar la denegatoria de la solicitud
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conforme a lo establecido por el art. 12 del Decreto N° 558/81.

Criterios de Resolucion
e Al constatarse el vencimiento del plazo de 10 dias corridos previsto por el
Decreto N° 558/81, y de 10 dias habiles del Decreto N° 1.141/03 —segun la
fecha de presentacion de la solicitud- sin que se haya contestado la misma,
se dict6 la Disposicion denegatoria correspondiente, que fue confirmada al

rechazarse el recurso interpuesto.

4.3 Por falta de presentacion de nuevos logos

Estadistica

Se registran 49 recursos administrativos interpuestos contra la Disposicion
denegatoria de la solicitud de registro de marca por falta de presentacién de
nuevos logos. De los mismos, 45 fueron rechazados y 4 admitidos. Entre estos
altimos se contabilizan 3 en que la Presidencia se apart6 del criterio denegatorio
de la DAL.

Cuadro N° 52. Estadistica. Solicitudes de marca denegadas por falta de
presentacion de nuevos logos

Cantidad de recursos 49 (100%)
Resultado Rechazo: 45 Admision: 4
(91,84%) (8,16%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admision: 3
opinion de la DAL (0%) (6,12%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

En los supuestos analizados, la DM emiti6 una vista en la que se requirio al
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solicitante que presente nuevas descripciones adjuntando nuevos logos de las
marcas mixtas y figurativas solicitadas, de acuerdo a la Resolucion N° P —
292/98% abonando el arancel correspondiente a la contestacién de vista de
admision, por el plazo de 10 dias corridos, bajo apercibimiento de dictar la
denegatoria de la solicitud conforme a lo establecido por el art. 12 del Decreto N°

558/81.

Criterios de Resolucion

e Ante la falta de contestacion de la vista mencionada, o ante la contestacion
realizada de un modo distinto a lo requerido por la DM (alterando las
caracteristicas de los logos presentados originariamente), en cada caso se
dictd la Disposicion denegatoria de la solicitud de marca, que fue
confirmada mediante el rechazo del recurso interpuesto.

e Se valor6 especialmente que en el texto de las vistas conferidas se advirtio
expresamente que la presentacion de las nuevas descripciones debian
efectuarse “sin alterar de modo alguno la marca solicitada”.

e Se sefalé la importancia que reviste la correcta publicacion del signo

solicitado, puesto que la misma debe ser autosuficiente para permitir un

*3 Se considerara como marca mixta toda aquella marca compuesta de una denominacion caracterizada por un
disefio especial. Por lo tanto para este tipo de marcas serd necesario acompafiar el correspondiente logo con la
tipografia reivindicada y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Resolucién 292/98, que a
continuacion se detallan:
- Debera entregarse en papel blanco de buena calidad tipo Ledesma de 90 gms.o mas.
- Ningun trazo lineal debe ser inferior al de una estilografica de 0,3 mm.
- El tono de los trazos lineales y/o plenos debe ser negro intenso.
- Para reproduccidn de tonos grises debera entregarse impresién laser y con un tramado no mayor de
85 lineas.
- Las tipografias de los textos incorporados a los logotipos e indicativos de colores u otras pautas no
deben ser menores de un cuerpo 6 y en color negro.
Ver: http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_area3.asp (Visitado el 07/8/2013).
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adecuado ejercicio del derecho de defensa por parte de terceros
interesados. Asimismo, se destacO que el espiritu de la normativa citada
esta dirigido a otorgar las suficientes garantias a otros titulares de marca y
también a personas que ostenten un interés legitimo a fin de que cualquier
controversia se decida antes de la concesion de la marca.

En el afio 2011 se hizo lugar a un recurso por encontrarse acreditado que el
recurrente efectivamente contestd dentro del plazo otorgado a tal efecto la
vista conferida, toda vez que acompafd al escrito recursivo copia fiel del
escrito de contestacion y formularios nuevos, que por error no fueron
agregados a las actuaciones. En consecuencia, se revoco la denegatoria de
la solicitud y se ordend una nueva vista como medida de mejor proveer.
Durante el mismo afio, en 3 casos la Presidencia del INPI se apart6 del
criterio denegatorio de la DAL, al conceder recursos en los cuales se
contestd la vista adjuntando nuevos logos que en tales casos concretos, a
Su juicio resultaron razonables. Los mismos no vulneraron las normas que
rigen la cuestion, que fueron dictadas con la finalidad de permitir una
adecuada publicacion de los logos marcarios, los que en estos supuestos
eran pasibles de ser publicados validamente. Asimismo, se entendié que en
estos casos, la posicion denegatoria de la DM exigio al solicitante la
adopcién de una rectificaciéon de cumplimiento practicamente imposible, lo
que constituye un excesivo rigorismo formal contra el cual protege al

administrado el debido proceso administrativo.
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4.4 Por falta de acreditacién de CUIT o CUIL*

Estadistica

Se registran 2 recursos administrativos interpuestos contra la Disposicion
denegatoria de la solicitud de registro de marca por no haberse acompafado la
constancia de CUIT o CUIL del solicitante. Ambos recursos fueron rechazados.

Cuadro N° 53. Estadistica. Solicitudes de marca denegadas por falta de
acreditacion de CUIT o CUIL

Cantidad de recursos 2 (100%)
Resultado Rechazo: 2 Admision: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admision: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

El art. 8 del Decreto N° 1.141/03 exige que “las solicitudes de registro de marca
deberan contener, ademas de los requisitos exigidos por el Articulo 10 de la Ley
de Marcas, la indicacion relativa a la inscripcibn del peticionante ante los

organismos fiscales”.

Criterios de Resolucion
e En ambos casos se constaté la falta de contestacion en término de la vista
corrida al solicitante —persona fisica- para que acredite su nimero de CUIT
o CUIL, por lo que se rechazaron los recursos interpuestos contra la

Disposicion denegatoria de la solicitud.

4 CUIT: Clave Unica de identificacion tributaria. CUIL: Clave Gnica de identificacion laboral.
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4.5 Por falta de pago de aranceles

Estadistica

Se registran 17 recursos administrativos interpuestos contra la Disposicion
denegatoria de la solicitud de registro de marca por falta de pago de los aranceles
correspondientes a los pedidos de correccion por incumplimientos formales. Todos
los recursos fueron rechazados.

Cuadro N° 54. Estadistica. Solicitudes de marca denegadas por falta de pago de
aranceles

Cantidad de recursos 17 (100%)
Resultado Rechazo: 17 Admisioén: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admisioén: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
Ya hemos visto al examinar los supuestos de nulidad, que se registra un caso en
qgue la misma fue declarada por falta de pago del arancel correspondiente a la

solicitud de registro de marca, y 2 por falta de pago del arancel de renovacion.

Sin embargo, los recursos en analisis impugnan una sancion por falta de pago del
arancel distinta, al haberse denegado la solicitud en vez de haberse declarado su
nulidad. La diferencia radica en que la nulidad procede al corroborarse la falta de
pago del arancel necesario para dar inicio al tramite (como sucedi6 con la solicitud
de registro y de renovacion de la marca), mientras que la denegatoria corresponde

cuando ya se ha dado curso al tramite, como ocurre con los casos en analisis.
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En los supuestos analizados, la DM corrié una vista al interesado a fin de que
cumplimente distintos requerimientos, bajo apercibimiento de dictar la denegatoria
por aplicacion 12 del Decreto N° 1.141/03. Dichas vistas fueron contestadas sin
abonarse el arancel correspondiente a los pedidos de correccion por
incumplimientos formales, por lo que se denego la solicitud, con fundamento en el

art. 4 del decreto citado.

Criterios de Resolucion
e En todos los recursos analizados se constato la falta de pago del arancel
correspondiente a los pedidos de correccion por incumplimientos formales,
por lo que se rechazaron los recursos interpuestos contra la Disposicion
denegatoria de la solicitud.

e Los pagos realizados extemporaneamente no fueron tenidos en cuenta.

5. Denegatoria de la solicitud de renovacion de marca

Estadistica General

Se registran 39 dictamenes, correspondientes a 37 recursos administrativos y 2
denuncias de ilegitimidad en las que se dio tratamiento a la cuestion de fondo. De
los mismos, uno interpuesto en el afio 2006, otro en el afio 2009 y el resto entre
los afios 2010 y 2012; tratdndose 35 recursos jerarquicos en subsidio y de 2
recursos jerarquicos directos. La mayoria de las impugnaciones (30) fue
interpuesta por personas juridicas, 7 por personas fisicas, y 2 por sucesiones
indivisas. Se admiti0 una sola denuncia de ilegitimidad, relacionada con una

sucesion, rechazandose la otra denuncia y los 37 recursos restantes. En ningun
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caso la Presidencia se aparto de lo dictaminado por la DAL.

Dada la naturaleza procedimental del supuesto en analisis, no se ha realizado el

muestreo de solicitudes de marcas concretas por no resultar relevante.

Cuadro N° 55. Estadistica General. Denegatoria de la solicitud de renovacion de
marca

Periodo 2006, 2009 y 2010-2012
Cantidad Dictamenes: | Recursos: | Ampliaciones DI: 2
39 (100%) | 37 (94,87%) | de dictamen: (5,13%)
0 (0%)
Tipo de Recurso RJS: 35 (94,59%) RJ: 2 (5,41%)
Impugnante PJ: 30 (76,92%) PF: 7 (17,95%) Sucesiones
Indivisas: 2
(5,13%)
Resultado Rechazo: 38 (97,44%) Admision: 1 (2,56%)
Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admisién: 0 (0%)
Presidencia contraria
ala opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

De acuerdo al art. 5 LM, “el término de duracién de la marca registrada sera de
diez (10) afios. Podra ser renovada indefinidamente por periodos iguales si la
misma fue utilizada dentro de los cinco (5) afios previos a cada vencimiento, en la
comercializacion de un producto, en la prestacion de un servicio, 0 como parte de

la designacién de una actividad”.

La renovacion de la marca fue denegada por distintas causas, que determinaron

distintos criterios de Resolucion de los recursos interpuestos respecto de las

mismas:
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5.1 Por falta de coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la
renovacion

Estadistica

Se registran 12 recursos administrativos y una denuncia de ilegitimidad
presentados contra la Disposicion denegatoria de la renovaciéon de marca. Tanto
los recursos como la denuncia de ilegitimidad fueron desestimados.

Cuadro N° 56. Estadistica. Solicitudes de renovacién denegadas por falta de
coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la renovacion

Cantidad Dictdmenes: Recursos: 12 | Ampliaciones | DI: 1 (7,69%)
13 (100%) (92,31%) de dictamen: 0
(0%)
Resultado Rechazo: 13 (100%) Admision: 0 (0%)
Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (0%)

Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

Encuadre Legal

Como ya se habia mencionado, el art. 4 de la Disposicion N° M — 510 de fecha 14
de abril de 2010, establece que cuando el solicitante de la renovacion hubiese
manifestado estar legitimado para renovar el registro pero no lo hubiera acreditado
dentro del plazo de 150 dias corridos a partir del ingreso del tramite, la renovacién

sera denegada.

Tal como sucedid en los casos de nulidad, en todos los casos la DM corrid vista al

solicitante para que solucione la discordancia existente entre el solicitante de la

renovacion y el titular registral, bajo apercibimiento de denegar la solicitud de
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renovacion, lo que no fue cumplimentado en el plazo de ciento 150 dias previsto

por la Disposicion N° M — 510/2010.

Criterios de Resolucion

e Para resolver estos recursos se corroboré que el titular de la marca en
cuestion diferia efectivamente del solicitante de la renovacion; y que el
solicitante no habia hecho uso de las herramientas juridicas disponibles (las
solicitudes de Cambio de Rubro y/o de Transferencia) para solucionar la
situacion.

e Las solicitudes de Cambios de Rubro y de Transferencia presentados luego
del plazo de 150 dias mencionado, y de la denegatoria de la solicitud fueron
consideradas extemporaneas y no fueron tenidos en cuenta. Lo mismo

sucedio con las transferencias caducas y rechazadas.

5.2 Por juicio de sucesién

Estadistica

Se registran 3 recursos administrativos y una denuncia de ilegitimidad, de los
cuales sélo esta ultima fue admitida. Si bien en estos casos la DM corri6 vista al
solicitante de la renovacién por falta de coincidencia entre el solicitante y el titular
registral, se analiza este supuesto por separado porque la disparidad fue originada
por la existencia de un juicio de sucesion de dicho titular que se encontraba
inconcluso.

Cuadro N° 57. Estadistica. Solicitudes de renovacién denegadas por falta de
coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la renovacion por juicio
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de sucesion

Cantidad Dictamenes: 4 | Recursos: 3 Ampliaciones DI: 1 (25%)
(100%) (75%) de dictamen: 0
(0%)
Resultado Rechazo: 3 (75%) Admision: 1 (25%)
Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admisién: 0 (0%)

Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

El art. 6 de la Disposicion INPI N° P — 132 de fecha 30 de septiembre de 1996,
prevé que “cuando la transferencia se efectue por causa de muerte, no se tomara
razon de la misma sin orden expresa del Juez interviniente en la sucesion del
titular del derecho que se tramite. Deberan consignarse los datos de los

herederos, sus partes indivisas y el autorizado a suscribir el formulario”.

El art. 7 de la misma prescribe que “no se admitira la transmision de derechos de
terceros a favor de entes a los que las leyes no les asignen personalidad juridica,
tales como las sucesiones, la sociedad conyugal, las sociedades de hecho, las

sociedades irregulares constituidas y las sociedades en formacion”.

Si bien esta Disposicion ha sido derogada por la Resolucién INPI N° P — 39 de

fecha 22 de marzo de 2011, ésta mantiene el criterio sustentado en la anterior

Disposicion.

Criterios de Resolucion

¢ Ante la falta de contestacion de la vista corrida por la DM para que se dé
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cumplimiento a la normativa transcripta, se dicté la denegatoria de la
solicitud de renovacién, la que fue confirmada al rechazarse el recurso
interpuesto.

e Al resolverse los recursos interpuestos, se considero que la copia simple de
una declaratoria de herederos no cumple con los requisitos que dicha
Disposicion exige, que regula los requisitos formales comunes a las
solicitudes de transferencia a fin de garantizar la certeza de los actos
juridicos que se pretende inscribir. ES necesario que se acompafie en
primer término los formularios de transferencia con el oficio judicial que
ordena el cambio de titularidad con indicacibn de los porcentajes
correspondientes a cada heredero. En segundo término, -que puede
cumplirse simultdneamente- debe realizarse la presentacion del formulario
de renovacion firmado por los nuevos titulares; todo ello con el pago de los
aranceles correspondientes.

e En el aflo 2012 se hizo lugar una denuncia de ilegitimidad, por verificarse
que en la contestacion de vista se efectudé un pedido de reserva de las
actuaciones, y la concesién de un plazo especial hasta la terminacion de la
sucesion que al solicitarse la renovacion de la marca, se encontraba en
trdmite. Estas circunstancias, por error no fueron tenidas en cuenta por la

Administracién, razén por la cual se admitié la impugnacion deducida.

5.3 Por cotitularidad

Estadistica

Se registra un recurso deducido en el afio 2011 contra la Disposicion denegatoria
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de la renovacion de la marca, que fue dictada porque la misma no fue solicitada
conjuntamente por las dos personas fisicas titulares de la misma. Dicho recurso
fue desestimado.

Cuadro N° 58. Estadistica. Solicitudes de renovacion de marca denegadas por
cotitularidad

Cantidad de recursos 1 (100%)
Resultado Rechazo: 1 Admisioén: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admisioén: 0
opinién de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Conforme al art. 9 LM, “una marca puede ser registrada conjuntamente por dos (2)
0 mas personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar,
transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podra deducir oposicion contra el
registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y

utilizarla, salvo estipulacién en contrario”.

Criterios de Resolucion
e Al rechazarse el recurso interpuesto contra dicha denegatoria, se entendio
gue la solicitud de renovacion introducida por uno solo de los condéminos
no es suficiente para tornar a esta peticion valida y eficaz, por aplicacion del

art. 9 LM ya transcripto.

5.4 Por falta de presentacion de la Declaracion Jurada de Uso

Estadistica
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Se registran 4 recursos interpuestos contra la Disposicion denegatoria de la

renovacion de la marca. La totalidad de los mismos fueron desestimados.

Cuadro N° 59. Estadistica. Solicitudes de renovacion de marca denegadas por
falta de presentacion de la Declaracién Jurada de Uso

Cantidad de recursos 4 (100%)
Resultado Rechazo: 4 Admision: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admision: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

En todos los recursos analizados se presentd la solicitud de renovacién de marca
sin acomparfar la declaracion de uso conforme al art. 5 LM ya transcripto.
Asimismo, el art. 20 LM demanda que “cuando se solicite la renovacion del
registro, se actuara conforme con lo establecido en el Articulo 10 y se presentara
ademas una declaracion jurada en la que se consignara si la marca fue utilizada
en el plazo establecido en el Articulo 5, por lo menos en una de las clases, o si fue
utilizada como designacion, y se indicara segun corresponda, el producto, servicio

o actividad”.

Criterios de Resolucion
e La DM corri6 vista al solicitante para que presente la Declaracién Jurada de
Uso, y ante su incumplimiento dictd la denegatoria de la solicitud. En la
instancia recursiva se comprobaron dichos extremos y se confirmo la

denegatoria impugnada.
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e Los ofrecimientos de dicha declaracion jurada efectuados con posterioridad

a la denegatoria fueron considerados ineficaces.

5.5 Por extemporaneidad de la presentacion de la solicitud
Estadistica
Se registran 17 recursos interpuestos contra la Disposicidon denegatoria de la

renovacion de la marca. La totalidad de los mismos fueron desestimados.

Cuadro N° 60. Estadistica. Solicitudes de renovacion de marca denegadas por
extemporaneidad de su presentacion

Cantidad de recursos 17 (100%)
Resultado Rechazo: 17 Admisioén: 0
(100%) (0%)
Resolucion de Presidencia contraria a la Rechazo: 0 Admisioén: 0
opinion de la DAL (0%) (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Entre los afios 2009 y 2011 se hizo alusién a la practica de la DM de informar al
solicitante que la renovacién habia sido presentada extemporaneamente por haber
vencido la vigencia del registro, dandole la oportunidad de solicitar que se le
otorgue el trdmite de una marca nueva con renuncia a la prelacion.
Posteriormente, previo requerimiento del interesado en este sentido, la DM
resolvio darle el trdmite de marca nueva a la solicitud, corriéndole vista para que
presente nuevas descripciones indicando correctamente el ambito de proteccion
propuesto. Al no ser contestada dicha vista, se denego la solicitud por aplicacion

del art. 12 del Decreto N° 1.141/03.
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La préactica aludida fue abandonada por la DM mediante la Disposicion N° 1193 de
fecha 17 de octubre de 2007, que en su art. 2 dispuso que a partir de la vigencia
de la misma no se aceptara la renuncia al derecho de prelacion, en razon que la
fecha y hora de presentacion de los tramites resulta relevante para la obtencion
del derecho peticionado y la alteracion de la consecutividad de los tramites genera

inconvenientes de todo orden.

Criterios de Resolucion

e Al resolverse los recursos interpuestos, se estimé que la mera constatacion
del incumplimiento de los plazos aludidos implica que la denegatoria
recurrida se encuentre ajustada a derecho, correspondiendo la ratificacion
de lo actuado.

e Las contestaciones de vistas realizadas con posterioridad al vencimiento
del plazo correspondiente no fueron tenidas en cuenta.

e Se estim6 que la practica mencionada provocaba desorden administrativo e
inseguridad juridica al otorgar al solicitante —que efectud la presentacion
fuera de plazo- la opcién de transformar el pedido de renovacién en una
marca nueva renunciando a la prelacion, colocando a potenciales nuevos
solicitantes en una situacion de incertidumbre respecto de antecedentes
oponibles.

e Con relacion a este cambio de criterio, se sostuvo que la actividad de la

Administracion Publica debe orientarse a lograr la vigencia objetiva de la
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normativa juridica aplicable, por lo que puede modificar los criterios que
estime erroneos a fin de lograr una mejor proteccion de los intereses de los

administrados.

Capitulo II: Los recursos administrativos en materia de Patentes de

Invencion y Modelos de Utilidad

Introduccién

De los 582 dictamenes registrados en materia de patentes de invencién entre los
afios 2001 y 2012 inclusive, en el presente capitulo se analizan 536 (92,10%),
correspondientes 517 recursos administrativos, 2 ampliaciones de dictamen, y 17
denuncias de ilegitimidad®, clasificados de acuerdo a las distintas causales que

motivaron su interposicion.

Para la deteccion y seleccion de las causales de impugnacion, se tuvieron en

cuenta aquéllas respecto de las cuales se registran por lo menos 15 recursos.

En materia de modelos de utilidad se registran en total 21 recursos, interpuestos
entre los afios 2001 y 2012, de los que se analizan 17, también clasificados segun

sus causales de presentacion. En virtud de su baja cantidad, se tuvieron en cuenta

*® De las 17 denuncias de ilegitimidad presentadas en materia de patentes de invencion, se analizan en este
capitulo 8 casos, relativos a solicitudes denegadas por razones de indole técnica (1 caso), derecho de prioridad
(6 casos) y desistimiento de la solicitud (1 caso). Para un mayor ahondamiento en el tema, ver en la Parte I,
Capitulo Il de esta tesis el punto 4 relativo a la denuncia de ilegitimidad.
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aquéllas que contabilizan 3 recursos como minimo*°.

Respecto de cada causal se efectia primero un analisis estadistico; luego se
explicita el encuadre legal de la situacion planteada, detallandose las normas
juridicas utilizadas para resolver los recursos examinados; y finalmente, se realiza

una resefia de los criterios generales utilizados para resolver casos analogos.

Debe recordarse que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 58 LP, a los modelos de
utilidad les son aplicables las disposiciones sobre patentes de invencion que no le

sean incompatibles.

Para facilitar la comprension de la informacion, los resultados del analisis
estadistico han sido presentados en cuadros. No se ha realizado el muestreo de
solicitudes de patentes de invencion y de modelos de utilidad concretos por no

resultar relevante a los fines de este capitulo del presente trabajo.

Las causales de impugnacion que motivaron la interposicion de recursos
administrativos en materia de patentes de invencién y modelos de utilidad entre
los afios 2001 y 2012 inclusive son las siguientes:

1. Denegatoria de la solicitud por razones de indole técnica

2. Reconocimiento de patentes de revalida

3. Extension de la vigencia de la patente

% as causales de impugnacién analizadas en materia de Modelos de Utilidad son: Solicitudes denegadas por
razones de indole técnica, Abandono de la solicitud, y Desistimiento de la misma.
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4. Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto farmaceéutico
5. Pérdida del Derecho de prioridad
6. Desistimiento de la solicitud

7. Abandono de la solicitud

1. Denegatoria de la solicitud por razones de indole técnica

Estadistica General

En materia de patentes de invencion, se registran 205 dictamenes emitidos entre
los afios 2001 y 2012, correspondientes a 204 recursos administrativos y una
denuncia de ilegitimidad. Es la causal mas frecuente de interposicion de recursos

administrativos en dicha materia.

En 156 oportunidades se dedujo el recurso de reconsideracion previsto por el art.
72 LP, mientras que en 29 se tratd de recursos jerarquicos directos, y 19 en
subsidio. En un dnico caso se dio tratamiento a la cuestion de fondo de una
denuncia de ilegitimidad. En 187 casos la impugnacion fue deducida por personas
juridicas, y en 18 por personas fisicas. La totalidad de los recursos y la denuncia
de ilegitimidad presentada fueron rechazadas. En ningun caso la Presidencia se
aparto de lo dictaminado por la DAL.

Cuadro N° 61. Estadistica General. Solicitudes de patentes de invencién
denegadas por razones de indole técnica

Periodo 2001-2012
Cantidad Dictamenes: | Recursos: | Ampliaciones DI: 1
205 (100%) 204 de dictamen: (0,49%)
(99,51%) 0 (0%)
Tipo de Recurso RJS: 19 (9,31%) | RJ: 29 (14,22%) | RR72: 156
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| [ (76,47%)

Impugnante PJ: 187 (91,22%) PF: 18 (8,78%)
Resultado Rechazo: 205 (100%) Admision: 0 (%)
Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admisién: 0 (0%)

Presidencia contraria
alaopinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 6 recursos interpuestos entre los
afios 2006 y 2012, tratandose de 5 recursos de reconsideracion previstos en el art.
72 LP y de un recurso jerarquico en subsidio; 4 interpuestos por personas juridicas
y 2 por personas fisicas. Todos los recursos fueron rechazados, incluyendo uno
presentado en el afio 2007 cuya admision fue aconsejada por la DAL, pero que fue
rechazado por la Presidencia del INPI.

Cuadro N° 62. Estadistica General. Solicitudes de modelos de utilidad denegadas
por razones de indole técnica

Periodo 2001-2012
Cantidad de Recursos Recursos: 6 (100%) Ampliaciones de
dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 1 (16,67%) RJ: 0 (0%) RR72:5

(83,33%)
Recurrente PJ: 4 (66,67%) PF: 2 (33,33%)
Resultado Rechazo: 6 (100%) Admision: 0 (0%)
Resolucion de Rechazo: 1 (16,67%) Admision: 0 (0%)
Presidencia contraria a
la opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
En la mayoria de los casos (157) — resueltos con o sin informe técnico previo - las
objeciones que sustentaron la denegatoria de la solicitud de patente de invencion

se basaron en la infraccidn de los términos de los siguientes articulos de la LP:
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- art. 4 LP por falta de falta de novedad, actividad inventiva y aplicacion
industrial;

- art. 6 incs. a), ¢), d), e) f) y g) LP por encuadrar en las distintas
exclusiones a la patentabilidad previstas por esta horma;

- art. 19 del Decreto Reglamentario N° 260/96, por ampliacion de la
divulgacion original;

- arts. 20 y 22 LP por falta de claridad de la proteccion solicitada, y de

sustento de las reivindicaciones en la memoria descriptiva.

En los recursos interpuestos respecto de solicitudes de modelos de utilidad
denegadas, las objeciones se basaron en el incumplimiento de lo previsto por el

art. 53 LP.

Segun el art. 4 LP, “seran patentables las invenciones de productos o de
procedimientos, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicacion industrial. a) A los efectos de esta ley se
considerara invencion a toda creacion humana que permita transformar materia o
energia para su aprovechamiento por el hombre. b) Asimismo sera considerada
novedosa toda invencion que no esté comprendida en el estado de la técnica. c)
Por estado de la técnica debera entenderse el conjunto de conocimientos técnicos
que se han hechos publicos antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o0, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripcion oral o
escrita, por la explotacion o por cualquier otro medio de difusién o informacion, en

el pais o en el extranjero. d) Habra actividad inventiva cuando el proceso creativo
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0 sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para
una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. e)
Habra aplicacion industrial cuando el objeto de la invencion conduzca a la
obtencion de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término
industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganaderia, la
pesca, la mineria, las industrias de transformacion propiamente dichas y los

servicios”.

De acuerdo al art. 6 LP, “no se consideraran invenciones para los efectos de
esta ley: a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos
matematicos; b) Las obras literarias o artisticas o cualquier otra creacion estética,
asi como las obras cientificas; c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, para juegos o para actividades econdémico-comerciales,
asi como los programas de computacion; d) Las formas de presentacion de
informacion; e) Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de
diagnéstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; f) La
yuxtaposicién de invenciones conocidas 0 mezclas de productos conocidos, su
variacion de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su
combinacion o fusion de tal manera que no puedan funcionar separadamente o
que las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas
para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia; g)

Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza”.

El art. 19 del Decreto Reglamentario N° 260/96 prescribe que “desde la fecha de la
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presentacion de la solicitud de patente y hasta noventa (90) dias posteriores a esa
fecha, el solicitante podra aportar complementos, correcciones y modificaciones,
siempre que ello no impligue una extension de su objeto. Con posterioridad a ese
plazo, sélo sera autorizada la supresion de defectos puestos en evidencia por el
examinador. Los nuevos ejemplos de realizacion que se agreguen deben ser
complementarios para un mejor entendimiento del invento. Ningun derecho podra
deducirse de los complementos, correcciones y modificaciones que impliquen una

extension de la solicitud original”.

El art. 20 LP establece en su parte pertinente que “la invencion debera ser
descripta en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una
persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla.
Asimismo, debera incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la

practica la invencién, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa”.

El art. 22 LP prevé que “las reivindicaciones definiran el objeto para el que se
solicita la proteccién, debiendo ser claras y concisas. Podran ser una o mas y
deberan fundarse en la descripcion sin excederla. La primera reivindicacién se
referira al objeto principal debiendo las restantes estar subordinadas a la misma”.

Respecto de los modelos de utilidad, el art. 53 LP establece que “toda Disposicién
o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo,
utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo practico,
en cuanto importen una mejor utilizaciéon en la funcion a que estén destinados,

conferiran a su creador el derecho exclusivo de explotacion, que se justificara por
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titulos denominados certificados de modelos de utilidad. Este derecho se
concedera solamente a la nueva forma o Disposicion tal como se la define, pero
no podra concederse un certificado de modelo de utilidad dentro del campo de

proteccion de una patente de invencion vigente”.

El art. 54 LP prevé que “el certificado de los modelos de utilidad tendra una
vigencia de DIEZ (10) afios improrrogables, contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, y estara sujeto al pago de los aranceles que
establezca el decreto reglamentario”, y el art. 55 LP, que “seran requisitos
esenciales para que proceda la expedicion de estos certificados que los inventos
contemplados en este titulo sean nuevos y tengan caracter industrial; pero no
constituird impedimento el que carezca de actividad inventiva o sean conocidos o
hayan sido divulgadas en el exterior”.

Se reitera que segun el art. 58 LP, “son aplicables al modelo de utilidad las

disposiciones sobre patentes de invencién que no le sean incompatibles”.

Ademas de las objeciones de fondo citadas, en todos los casos se estimé que el
interesado no salvd las observaciones efectuadas en los distintos traslados
conferidos de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 29 de la LP y de su Decreto

Reglamentario, por lo que el acto denegatorio result6é ajustado a derecho.

El art. 29 LP expresa que en caso de que las observaciones formuladas por la

ANP no fuesen salvadas por el solicitante se procedera a denegar la solicitud de la

patente comunicandoselo por escrito al solicitante, con expresion de los motivos y
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fundamentos de la Resolucion.

Por su parte, el art. 29 del Decreto N° 260/96 aclara que cuando los reparos
formulados no fueran satisfactoriamente salvados por el solicitante, el examinador,
previo informe fundado, del que se correra vista al solicitante, podra aconsejar a la

ANP la denegacion de la solicitud, en los términos del articulo 29 LP.

Por ello, la DAL recomend6 el rechazo de los recursos interpuestos, al
considerarse que se han garantizado al interesado el debido proceso adjetivo (art.
1, inc. f) LNPA,; el derecho a ser oido y producir prueba (art. 1, inc. f), puntos 1y 2

LNPA) y el derecho a una decision fundada.

Criterios de Resolucion

e En todos los recursos interpuestos, se verific6 que se hayan cumplido con
las distintas instancias procesales en las que el contenido de la solicitud
debe ser examinada técnicamente en el ambito del INPI: el Examen
Preliminar Técnico; el Examen Técnico de Fondo; el Informe Previo a la
Resolucién Final; y finalmente, el Informe Denegatorio que integra como
Anexo | la Disposicion de la Administracion Nacional de Patentes (en
adelante, ANP) que deniega la misma.

e Es en este Informe Denegatorio en el que la ANP fundamenté en cada caso
su decision técnico - legal de denegar la solicitud de patente de invencion o

de modelo de utilidad.
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e Cuando el tramite de la solicitud fue iniciado durante la vigencia de la
derogada Ley N° 111 —lo que sucedid en 17 casos-, las instancias de
examen técnico en las que los examinadores intervinientes formularon los
fundamentos que dieron lugar a la denegatoria de la misma tuvieron lugar
luego de la entrada en vigor de la LP, ajustando sus apreciaciones y el
tramite procesal a las reglas sentadas por esta ultima normativa.

e La DAL estimé invariablemente que no le compete emitir opinidbn con
respecto a los dictamenes que emanen del area técnica —la ANP-y que por
lo tanto su dictamen debe limitarse a lo estrictamente legal del tramite
administrativo que se desprende de la LP, que no haya existido
arbitrariedad, y que se haya respetado el debido proceso adjetivo.

e En apoyo de esta postura se citaron diversos dictamenes de la Procuracion
del Tesoro de la Nacién*’, de los cuales se transcriben a modo de ejemplo
los siguientes:

o Dictamen 233:525: "La Procuracion del Tesoro de la Nacion no entra
a considerar los aspectos técnicos de los asuntos planteados, por
resultar ello ajeno a su competencia; su funcibn asesora se
encuentra restringida, en principio, al analisis estrictamente juridico
de las cuestiones sometidas a su opinion” (conf. Dict. 146:180;
214:134);

o Dictamen 169:199: “Los informes técnicos merecen plena fe siempre

gue sean suficientemente serios, precisos y razonables y no

* PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, Dictamenes N° 146:180, 169:199, 214:134, 233:521y
233:525.
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adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de
juicio que destruyan su valor. La ponderacion de cuestiones técnicas
que no hacen al asesoramiento estrictamente juridico debe
realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos
técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a
su competencia estrictamente juridica”.
Por ello la intervencién de la DAL se cifié a establecer el cumplimiento de la
normativa legal correspondiente, en cuanto a las normas de fondo, al
procedimiento administrativo y al recurso interpuesto.
Sin perjuicio de lo expuesto, como medida de mejor proveer, en 101 casos
registrados respecto de patentes de invencion, y en uno solo de modelos de
utilidad, antes de resolver el recurso la ANP elaboré un nuevo Informe
Técnico, a fin de verificar si era necesario mantener o no la denegatoria. A
partir de septiembre de 2010, este informe fue realizado en todos los casos.
En el mismo, invariablemente se corroboraron las observaciones ya
planteadas a lo largo de todo el tramite.
Se remarcé que los criterios aplicados por otras Oficinas, ya sea la europea
o la estadounidense, bajo ningln punto de vista resultan vinculantes ni
aplicables para el INPI, que cuenta con el suyo propio, derivado de una
labor constante de estricta aplicacion de la ley vigente en nuestro pais, la
gue tiene alcance territorial.

En el afio 2007 la DAL aconsejo conceder un recurso respecto de una
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solicitud de modelo de utilidad, al entender que en virtud de lo prescripto
por el art. 55 LP, no resulta procedente exigir a los modelos de utilidad el
requisito de novedad absoluta o universal prevista en el articulo 4 de dicha
normativa. Por el contrario, se considerd6 que el legislador ha optado
expresamente por la solucion contraria, aplicandole la novedad relativa o
doméstica, por cuanto si el objeto de la solicitud es conocido o ha sido
divulgado en el extranjero no se destruye la novedad del mismo en nuestro
pais. Por lo tanto, recomend6 que se continuara el tramite de la solicitud
efectuando el andlisis de novedad teniendo en cuenta solamente el
antecedente nacional. La Presidencia del INPI emiti6 la Resolucion
pertinente haciendo lugar al recurso interpuesto.

El afio siguiente cambi6 de criterio, derogando dicha Resolucion —que al no
haber sido notificada al interesado, no produjo efecto juridico alguno- y
desestimando el recurso. Se establecid que la divulgacién sucedida dentro
de las fronteras nacionales surte sus efectos aun cuando se origine en
bases de datos existentes en el extranjero, pero a las que se accede en el
pais por los distintos medios de comunicacién propios de la tecnologia
comunicacional avanzada y globalizada de que dispone en la actualidad,
para su utilizacion por la generalidad de la poblacion y, especificamente por
técnicos, cientificos, profesionales e inventores. Se agregd que la novedad
relativa o local, que admite y establece el articulo 55 LP para la procedencia
de este grado de proteccion, resulta destruida por la divulgacion acaecida
en la forma mencionada; divulgaciéon que en definitiva es apta para

modificar el estado de la técnica dentro de nuestra fronteras. Se concluy6
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afirmando que si la divulgacion destructiva de novedad proveniente de
bases de datos extranjeras ha tenido lugar por acceso a informacion
disponible por Internet u otros medios similares, desde fecha anterior a la
de depdsito de la solicitud de proteccidon mediante modelo de utilidad, ésta
no puede prosperar debido a la carencia del requisito de novedad que
impone la norma citada. Por lo tanto, como el antecedente en cuestion —
gue segun el técnico examinador afecta la novedad y la actividad inventiva-
se encontraba disponible en la red desde antes de la fecha de depdésito de
la solicitud, se ratificé que el invento no cumple con el requisito de novedad

exigido por el art. 55 LP.

Si bien el resefiado es el criterio general aplicado para resolver los recursos
deducidos contra las denegatorias de solicitudes de patentes de invencién y de
modelos de utilidad, fundadas en razones de indole técnica, el mismo se

complementa con el desarrollado para contemplar otras situaciones particulares:

1.1 Recursos calificados de manera erronea

Entre los afios 2001 y 2012, en 21 casos el recurrente impugné la Disposiciéon
denegatoria basada en razones de indole técnica de la solicitud de patente de
invencién, y en 2 del modelo de utilidad solicitado, calificando de manera
defectuosa el recurso intentado. Frecuentemente se confundieron los recursos de
reconsideracion previstos en el art. 84 RNLPA y en el art. 72 LP (ya descriptos en
la Parte | de esta tesis, a las que nos remitimos), lo que se manifestd en

presentaciones en las que se interpuso por ejemplo “recurso de reconsideracion
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en los términos del art. 72 a) de la Ley de Patentes de Invencion N° 24.481 y
recurso jerarquico en subsidio en los términos de los articulos 89 a 92 del Decreto
N° 1759/72”, y “recurso de reconsideracion y jerarquico en subsidio en los
términos del art. 72 de la Ley de Patentes”. En ciertos casos se solicito lisa y
llanamente “reconsideracion” sin especificarse el recurso en cuestion, mientras
que en otros se la solicitd invocando ambas normativas citadas de forma

simultanea.

El art. 81 RNLPA establece que “los recursos deberan proveerse y resolverse
cualquiera sea la denominacién que el interesado les dé, cuando resulte indudable

la impugnacion del acto administrativo”.

A raiz de ello, la DAL aclaré que el Recurso de Reconsideracion normado por el
RLNPA, contempla la posibilidad del Recurso Jerarquico en subsidio, mientras que
la LP solo prevé en su articulo 72 al Recurso de Reconsideracion, sin establecer
gue éste conlleve Recurso Jerarquico alguno. Lo que sucede es que al Recurso
Jerarquico en subsidio no lo contempla ni el articulo 72 LP, ni tampoco el articulo

72 de su Decreto Reglamentario.

El acto administrativo que decide el recurso de reconsideracion previsto por el art.
72 LP, al ser dictado por la maxima autoridad administrativa del INPI —su
Presidente- no es susceptible de ulterior revision en el ambito del mismo, por
haberse llegado ya a la cuspide de la via jerarquica dentro de una entidad

autarquica como lo es dicho organismo.
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Teniendo en consideracion la fecha de la notificacion de la Disposicion
denegatoria cuestionada, y la fecha en la que el recurso administrativo en cuestion
fue interpuesto, se plantearon 2 situaciones distintas: a) cuando el plazo fue
suficiente para interponer cualquiera de los 2 recursos de reconsideracion
existentes, la DAL solicito al recurrente mediante cédula que manifieste cual de
ellos habia efectivamente interpuesto, y en caso de silencio se le dio el tratamiento
del recurso previsto en el art. 72 LP; b) cuando se advirti6 que si el recurso
hubiera sido interpuesto de acuerdo a lo prescripto por el articulo 84 RLNPA, se
habria presentado fuera de término por haberse excedido los 10 dias desde la
pertinente notificacion, pero su presentacion se encontraba dentro del plazo de 30
dias previsto por el art. 72 LP, en beneficio del administrado se entendid que se
presentd este ultimo recurso de reconsideracion en tiempo y forma legal, pero sin

gue conlleve en subsidio recurso jerarquico alguno.

2.2 El segundo uso médico
Se registran 24 recursos interpuestos entre los afios 2006 y 2011, en que la
solicitud fue denegada por consistir el objeto reivindicado en un “segundo uso

médico”.

Para resolver los recursos planteados se tuvo en cuenta un dictamen elaborado
por la ANP referido a la situacion de las solicitudes de patente que reclamen
proteccion sobre nuevas aplicaciones de productos o procedimientos conocidos, 0

“segundos usos”, segun el cual, “en principio, no existe Obice para aceptar el

167



patentamiento de nuevas aplicaciones de medios conocidos o segundos usos,
siempre que se descarte que se trata de un descubrimiento y que se cumpla con
los requisitos de patentabilidad exigidos por nuestra legislacion. Aun en los casos
en que se concluya que la pretension de patentamiento de nuevas aplicaciones de
medios conocidos 0 segundos usos cumpla con todos los requisitos de
patentabilidad y por ende, no se trate de descubrimientos, no se aceptaran dichas
solicitudes cuando del informe de los examinadores surja que se esta en
presencia de métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagnostico
aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. En estos casos deberan
rechazarse las reivindicaciones que pretendan tal proteccién, incluso cuando se
hubieren redactado de forma tal de ocultar la presencia de métodos de tratamiento
excluidos por nuestra legislacion. Sélo en casos en que se demuestre que las
invenciones que se pretenden patentar no consisten en descubrimientos, no se
tratan de métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagndstico
aplicables al cuerpo humano y a los animales, y que cumplen con absolutamente
todos los requisitos de patentabilidad exigidos por nuestra legislacion, se podran

proteger los segundos usos o0 nuevas aplicaciones de medios conocidos”.

Sobre la base de las conclusiones emergentes del dictamen legal citado, la
Circular ANP N° 008 del dia 12 de septiembre de 2002 determina que no seran
protegibles las invenciones que tengan por objeto principal “un segundo uso
meédico” y que se expresen en las reivindicaciones en cualquiera de las formas

tipicas indicadas en ella.
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La DAL dictamind que en los casos en que se descubre una segunda indicacion
farmacéutica para un producto que ya era objeto de uso farmacéutico, se plantean
dos problemas: la estructura quimica del producto es conocida, y por tanto, no
novedosa, y el uso del producto equivale a un método terapéutico, que carece de
aplicacién industrial*®. La novedad es un requisito esencial de patentabilidad
exigido por el articulo 4 LP y por el articulo 27.1 ADPIC, y los métodos de
tratamiento quirargico, terapéutico o de diagnéstico no se consideran invenciones

en virtud de lo dispuesto por el articulo 6 inc. €) LP, en concordancia con el

articulo 27.3.a) del referido tratado.

La “formula suiza” empleada en la redaccion de las clausulas reivindicadas (Uso
de una sustancia X —conocida- para la fabricacion de un medicamento para el
tratamiento de Y), se encuentra encuadrada en los términos de la Circular ANP N°
008/02, que establece que no seran susceptibles de proteccion por la via de las
patentes los segundos usos médicos. En este caso, de acuerdo a lo sentado por la
circular referida, el empleo de una reivindicacion de estas caracteristicas no
cumple con el requisito de novedad exigido por el articulo 4 LP, en virtud de que
dicha norma no prevé ficcidén juridica alguna que permita una excepcion en el
tratamiento de la novedad, como si lo permite, por ejemplo, el articulo 54 (5) de la

Convencion de la Patente Europea.

La Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP) ha aceptado que se patenten

* CORREA, Carlos Maria, “Propiedad intelectual y salud publica”, 1° ed., La Ley, Buenos Aires, 2006, p.
169.
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segundos usos médicos a través de reivindicaciones de procedimiento expresadas
de acuerdo a la llamada “formula suiza”, con base en una ficcion legal en el
analisis de la novedad, por la cual la novedad del uso descubierto para un
producto farmaceéutico ya conocido se transfiere al procedimiento (no novedoso)

para la elaboracién del medicamento de que se trate®.

El parrafo 1 del articulo 27 del ADPIC establece la obligatoriedad de proteger por
via de patentes, “productos” o “procedimientos”, pero no los usos, por lo que no
corresponde su inclusién por via de interpretaciéon. Aun en los casos en que se
pretenda proteger reivindicaciones de procedimiento, empleando la “formula suiza”
ya descripta para eludir la prohibicion de patentabilidad de los métodos
terapéuticos y de diagnostico, se debera examinar la novedad, actividad inventiva
y aplicacion industrial de ese procedimiento y no del uso, cuya eventual novedad

no es susceptible de ser transferida artificialmente al procedimiento.

No debe olvidarse que el procedimiento para fabricar una composicion (ya
conocida) que se utilizara en el tratamiento de una enfermedad o en un medio de
diagnéstico -como en este caso-, no es diferente del procedimiento de fabricacion

que ya se utiliza para su primera indicacién médica.

El tratado aludido fija estandares especificos de proteccion, otorgandole a cada
pais signatario un margen para fijar sus propias politicas de Estado. Es por ello

gue en el derecho argentino, lejos de existir norma alguna que permita o avale una

* CORREA, Carlos Maria, “Propiedad intelectual ...” op. cit., p. 170.
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ficcion legal como la implementada por la OEP, la posibilidad del patentamiento de
los segundos usos médicos ha sido expresamente vedada por la Circular ANP N°

008/02.

1.3 Nuevas reivindicaciones
La pretension del recurrente de continuar con el tramite de la solicitud luego del
dictado de la Disposicion denegatoria de la misma —articulada en 39 recursos-, fue

invariablemente rechazada por el INPI.

Desde el afio 2002 se senté la doctrina segun la cual, luego de la denegatoria de
la solicitud de patente, el interesado sélo puede hacer valer sus derechos
recursivos como critica a la decisién administrativa, tanto en dicha sede como por
via judicial, careciendo ya de la posibilidad de modificar lo que habia peticionado
antes de su dictado. El derecho a modificar y/o ampliar la solicitud original se
encuentra precluido desde el momento del dictado de la Disposicion denegatoria
por la ANP, y en virtud de ello, no corresponde que el INPI efectivice ninguna otra

tramitacién ante el requerimiento del solicitante.

En las ocasiones en que al interponerse un recurso administrativo se agrego un
nuevo juego reivindicatorio, se sostuvo que durante el tramite de la solicitud se
han concedido todas las vistas correspondientes a cada etapa del procedimiento
de examen técnico previstas por nuestra legislacion vigente, en las que se
pusieron de manifiesto las falencias de las que adolece la misma. Por

consiguiente, al no haber sido salvadas dichas objeciones de modo oportuno, no
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corresponde el otorgamiento de una nueva vista con posterioridad a la emision del

Informe Denegatorio.

En el a&mbito del Derecho Administrativo, cuando la actividad del organismo
obligatoriamente se realiza mediante una secuencia reglada, es al momento de la
Resolucion final de los tramites que se realizan por ante la autoridad de aplicacion,
cuando deben verificarse la totalidad de los requisitos de fondo y forma que

establece la normativa vigente.

Ello determina que el juego reivindicatorio presentado resultara inconducente a fin
de modificar una Resoluciéon administrativa definitiva, ya que en virtud del principio
de preclusion ya no resulta procedente modificar los términos en los que la

solicitud de patente en cuestion ha sido presentada ante el INPI.

Por lo tanto, cualquier modificacion en el pliego reivindicatorio debi6 ser realizada
con anterioridad a la Resolucion denegatoria, en el marco del tramite
administrativo pertinente, y en el cual se le corri6 vista en repetidas ocasiones de

las observaciones realizadas por la ANP.

Cualquier pedido que modifique lo reivindicado luego de haberse dictado la
denegatoria resulta extemporaneo; porque luego del dictado administrativo en tal
sentido, Unicamente existe la via recursiva como critica a la decision, pero ello no

implica la posibilidad de modificar lo alegado por las partes.
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La modificacion de lo reivindicado luego de la denegatoria resulta violatorio a lo
dispuesto por el art. 1° inc. €) ap. 8 LNPA que establece que “la Administracion
podra dar por decaido el derecho dejado de usar dentro del plazo correspondiente,
sin perjuicio de la prosecucion de los procedimientos segun su estado y sin

retrotraer etapas (...)".

La instancia recursiva ha de estudiar, atender y/o remediar —si fuera necesario- lo
actuado desde la presentacion inicial hasta el acto administrativo denegatorio que
puso fin al procedimiento administrativo de patentes, reglado en la ley que rige la
materia. No deben discutirse presentaciones sobrevinientes, con sustento en el
articulo 1 inc. e) ap. 8 LNPA respecto del Derecho Administrativo como norma
general, y en el articulo 29 del Decreto Reglamentario N° 260/96 que finaliza el

procedimiento de patentes como norma técnico-legal especial.

Se destaca que en las oportunidades en que la ANP elaboré un nuevo Informe
Técnico previo a la Resolucién del recurso, no se tuvieron en cuenta los pliegos
reivindicatorios ni la documentacion técnica agregada con el mismo, por

considerarselos extemporaneos.

2. Reconocimiento de patentes de revalida

Estadistica General

Se registran 37 dictamenes, correspondientes a 36 recursos y una ampliacion de
dictamen, entre los afios 2001 y 2008. Se detecto una importante variedad de vias

recursivas, en funcion de qué organo del INPI dict6 la denegatoria de la solicitud
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(la ANP o la Presidencia), ya que se dedujeron 30 recursos de reconsideracion
contemplados en el art. 72 LP, 2 recursos de reconsideracion previstos en el art.
84 RLNPA, y solamente un recurso jerarquico directo y otro en subsidio.
Asimismo, se revocaron 2 resoluciones denegatorias emitidas por la Presidencia

del INPI.

En 33 casos el recurso fue interpuesto por personas juridicas, y en 3 por personas
fisicas. La mayoria de los recursos fueron admitidos (17), 15 fueron rechazados, y
en 4 oportunidades se hizo lugar al recurso exclusivamente con referencia a las
reivindicaciones de procedimiento para la preparacion de productos farmacéuticos,
y se lo rechazé en relacion a las reivindicaciones de productos farmacéuticos. En

ningun caso la Presidencia se aparté de lo dictaminado por la DAL.

Cuadro N° 63. Estadistica General. Reconocimiento de patentes de revalida

Periodo 2001-2008
Cantidad de Dictamenes: 37 Recursos: 36 Ampliaciones de
Recursos (100%) (97,30%) dictamen:
1 (2,70%)
Tipo de Recurso RJS: 1 RJ: 01 RR72:30 | RR84: 2 Revoc.
(2,78%) (2,78%) | (83,34%) | (5,55%) Resol.: 2
(5,55%)
Recurrente PJ: 33 (91,67%) | PF: 3 (8,33%)
Resultado Rechazo: 15 Admision: 17 Admision/Rechazo:
(41,67%) (47,22%) 4 (11,11%)
Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (0%)
Presidencia
contrariaala
opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

La derogada Ley de Patentes de Invencién N° 111, sancionada en 1864, regulaba
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el régimen aplicable a los inventos extranjeros (entendidos como aquellas
divulgaciones protegidas ya con patente de invencion en otros paises), e introdujo

la revalidacion de patentes extranjeras.

Al respecto, establecia que el titulo de patente se haria extensivo “no solo a los
descubrimientos o invenciones hechas en el pais, sino también a las verificadas y
patentadas en el extranjero” (art. 2). El art. 5 de la misma establecia que el término
de vigencia de dichas patentes se limitara a 10 afios, pero en ningdn caso
excederan el término concedido a la patente primitiva (la otorgada en el extranjero)

con la cual caducara.

Con dicho enunciado, la Ley N° 111 tomaba como principio aceptable el de la

novedad relativa.

La adhesion de la Republica Argentina al Convenio de Paris, tuvo por fin poder
prevalerse del primer depésito de una solicitud de patente, realizado en cualquier
estado de la union de paises integrantes de dicho convenio. Por ello, se considerd
qgue el sistema de prioridad internacional no habia hecho desaparecer el instituto

de la revalida de la legislacion local.

Ambos regimenes coexistian puesto que se referian a supuestos diferentes, en
tanto: a) la prioridad internacional (Convenio de Paris) toma la fecha de inicio de
una primer solicitud en cualquier estado de la Unidn, invocable dentro del afio de

efectuada la misma, como fecha a partir de la cual se debe analizar el estado de la
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técnica a fin de poder determinar el cumplimiento de los requisitos de novedad y
actividad inventiva; y b) mediante el instituto de la revalida previsto en la derogada
Ley N° 111, se partia de una patente concedida y vigente en el extranjero. El
estudio del estado de la técnica realizado en el extranjero se completaba con el
estado de la técnica y el arte en Argentina; es decir, se practicaba el estudio de las
anterioridades locales (patentes y solicitudes argentinas) junto con la
determinacion de que no hubiera habido explotacién anterior en el pais, con lo
cual se determinaba la novedad local. Si se concluia que la patente extranjera
tenia una similar en el pais o una solicitud anterior, o que el invento estaba siendo

explotado en el comercio local, dicha solicitud de revalida era denegada.

Con la legislacién actualmente vigente, la presentacion de solicitudes de patentes
de revalida quedo vedada para la Republica Argentina al suscribirse el ADPIC (art.
27 inc. 1). Asimismo, al completarse el panorama legislativo con la sancion de la
LP, ésta s6lo admite otorgar patentes a creaciones que ostenten como requisito de
patentabilidad el de la novedad absoluta o universal, y que tengan actividad
inventiva y aplicacion industrial. EI ADPIC no prevé conceder una patente sin
mérito inventivo, ni que la novedad sea relativa, como es la del instituto de la
revalida del régimen anterior. En virtud de ello, se entendié que se ha operado una

“derogacién organica” del instituto en si mismo.

Criterios de Resolucion

e En los casos analizados se recurrid la Disposicion denegatoria de la

solicitud de patente de revalida presentada.
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En la Resolucion de los mismos, tuvo un impacto determinante el fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nacioén de fecha 24 de octubre de 2000 en
autos caratulados “Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial s/ denegatoria de patente”50, que expresa que “si la fecha de
presentacion es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los
inventores (art. 15 de la ley 24.481), razonablemente también lo es para
definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al
invento. Es coherente que el diferendo entre pretendientes a la patente se
decida por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la
presentacion de la solicitud”.

Antes de la emision de este fallo, el INPI aplicaba la legislacion vigente al
momento del dictado de la Resoluciéon denegatoria. Con posterioridad al
mismo se advirti6 que no resultaba conveniente continuar sustentando
dicha postura, dado el caracter de fuente del derecho que cumple la
jurisprudencia, y la jerarquia y el prestigio del méas Alto Tribunal.

En apoyo de este cambio de criterio se citd lo sostenido por la Procuracion
del Tesoro de la Nacién en el Dictamen 231:189, ya transcripto'.

A los fines de evitar una cuestidon litigiosa en el ambito judicial cuyo
resultado seguramente seria desfavorable, la DAL entendié que resultaba
conveniente cambiar el criterio sostenido hasta el dictado del fallo citado, y

acceder al pedido del recurrente en cuanto a continuar con el tramite de las

0 CSIN, causa “Unilever NV ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”,
24/10/2000, Expte. N° U —19/98.

51 Ver en este Capitulo el Punto 4 dedicado a la Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto
farmacéutico.
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actuaciones administrativas, aplicando al mismo la ley vigente al momento
de la presentacion de la solicitud.

Entonces, por aplicacion de la doctrina judicial apuntada, se entendié que
no existio derecho alguno a peticionar patentes de revalida luego del 1 de
enero de 1995. Por ende, cuando las solicitudes de patentes de revalida
fueron presentadas durante la vigencia de la Ley N° 111, los recursos
administrativos interpuestos fueron admitidos; y por el contrario, si las
solicitudes de revalida fueron presentadas luego de la entrada en vigor del
ADPIC, los recursos fueron desestimados.

En 4 recursos planteados en el afio 2001, a requerimiento de la DAL se
expidid la ANP manifestando que las solicitudes de patente de revalida
presentadas -todas en 1994- reivindicaban tanto compuestos farmacéuticos
como procedimientos para la preparacion de los mismos. Durante la
vigencia de la Ley N° 111 la concesion de patentes de composiciones
farmacéuticas estaba prohibida por su art. 4. En virtud de la doctrina de la
Corte, la fecha de presentacién de la solicitud determina el régimen juridico
aplicable, por lo que es claro que se solicitd la revélida cuando se carecia
de derecho a obtenerla para los productos farmacéuticos. Sin embargo, la
patentabilidad de los procedimientos para la preparacién de los mismos si
estaba aceptada por dicha ley. Por ello, se consideré que si el recurrente
tuviera interés de conservar su solicitud, en cuanto se encontrare descripto
y reivindicado exclusivamente el procedimiento para la preparacion de
dichos compuestos, podria darsele la oportunidad de continuar su tramite

respecto de dicha materia patentable de acuerdo a la Ley N° 111.
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En el afio 2002 la DAL ampli6 y ratific6 un dictamen en el cual si bien la
solicitud de patente de revalida fue presentada en 1992, durante la vigencia
de la Ley N° 111, entendi6 que correspondia confirmar la denegatoria de la
misma por haberse incumplido con la Disposicién N° 41/88, que exige la
presentacion de la copia certificada de la patente extranjera que se
pretende revalidar en el momento del depésito de la solicitud nacional.

En el afio 2003 se revocaron 2 resoluciones denegatorias de patentes de
revalida —previo pedido del solicitante-, emitidas por la Presidencia del INPI
en 1998. Se estim6 procedente la revocacion por aplicacion de la doctrina
del caso “Unilever” ya citado, y del art. 18 LNPA que establece que el acto
regular “(...) podra ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede
administrativa (...) si la revocacion, modificacion o sustitucion del acto lo

favorece sin causar perjuicios a terceros (...)".

3. Extension de la vigencia de la patente

Estadistica General

Se registran 53 recursos administrativos, entre los afios 2001 y 2005. Se trata de
48 recursos de alzada, 4 recursos jerarquicos en subsidio, y un solo recurso
jerarquico directo. Casi todos los recursos (52) fueron interpuestos por personas

juridicas, salvo uno que fue deducido por personas fisicas.

Es la Unica causal de impugnacion -respecto de todos los DPI- en la que todos los
recursos interpuestos fueron admitidos. En ningun caso la Presidencia se apart6

de lo dictaminado por la DAL.

179



Cuadro N° 64. Estadistica General. Extension de la vigencia de la patente

Periodo 2001-2005

Cantidad Recursos: 53 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 4 (7,54%) | RJ:1(1,89%) | RA: 48 (90,57%)

Recurrente PJ: 52 (98,11%) PF: 1 (1,89%)

Resultado Rechazo: 0 (0%) Admision: 53 (100%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admisién: 0 (%)

Presidencia contraria a

la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
En la totalidad de los casos se recurrio la Resolucién que deneg6 la extension de
la vigencia de las patentes concedidas durante la vigencia de la Ley N° 111, por

un periodo de proteccion de 15 afios (conf. art. 5).

Segun el art. 33 ADPIC, “la proteccién conferida por una patente no expirara antes
de que haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de

presentacion de la solicitud”.

El art. 35 LP expresa que “la patente tiene una duracién de VEINTE (20) afios

improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud”.

El art. 97 RLP establece que “el plazo de vigencia establecido en el articulo 35 de

la Ley 24.481 se aplicara so6lo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la

entrada en vigencia de dicha Ley”.
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Criterios de Resoluciéon

Resulté determinante para la resolver los recursos planteados el fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Naciéon en la causa “Dr. Karl Thomae
Gessellschaf mit Beschrankter Haftung y otro s/ denegatoria de patente” de
fecha 13 de febrero de 2001°, que fij6 la doctrina en lo relativo a las
peticiones de extension de plazo de vigencia de las patentes, al sostener
que: “(...) Resulta en primer lugar que si la vigencia de la patente concluye
con anterioridad a la “fecha de aplicacion del acuerdo para la Republica
Argentina” — es decir, con anterioridad al 1° de enero de 2000 —, la materia
entra en el dominio publico, no existe obligacion segun el Tratado de
restablecer la protecciéon y la solucion no implica ninguna transgresion por
parte de nuestro pais de sus obligaciones internacionales. En cambio, si a
la fecha en que el legislador argentino ha implicitamente desplazado la
obligacion del acuerdo conforme al derecho de que se gozaba la Argentina
(arts. 65.1 y 65.2) — es decir, al 1° de enero de 2000 — existe materia
protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen de la Ley N° 111
y el titular de la patente solicita la prérroga, en ese supuesto “la proteccién
no expirara antes de que haya transcurrido un periodo de 20 afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud (art. 33 del Acuerdo TRIPS).
En este supuesto, esta Disposicion del tratado reemplaza toda norma legal
o reglamentaria de fuente nacional y sentido contrario, en razén del

principio de la supremacia de los tratados internacionales frente a las leyes

52 CSIN, causa “Dr. Karl Thomae Gessellschaf mit Beschrankter Haftung y otro s/ denegatoria de patente”,
13/2/2001, D. 361. XXXIV.
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internas (...)".

e Antes del dictado del fallo de la Corte Suprema citado, el INPI consideraba
que no correspondia conceder la extension de plazo de las patentes en
virtud de lo prescripto por el art. 97 RLP, segun el cual el plazo de vigencia
establecido en el art. 35 LP, de 20 afios contados desde el depdsito de la
solicitud, se aplicara sélo a las solicitudes presentadas con posterioridad a
la entrada en vigencia de dicha ley. Los recurrentes invocaban a su favor el
art. 33 ADPIC, ya trascripto.

e Luego del dictado del fallo apuntado, se advirti6 que no resultaba
conveniente continuar sustentando dicha postura, dado el caracter de
fuente del derecho que cumple la jurisprudencia, y la jerarquia y el prestigio
del mas Alto Tribunal. Se sostuvo que aunque dicha sentencia sélo tiene
efecto de cosa juzgada para el caso resuelto, sin alcanzar la entidad de una
norma de caracter general, no se puede desconocer la solucién que se ha
adoptado por la autoridad del Tribunal sentenciante, toda vez que, en
atencion a la naturaleza federal de las cuestiones en debate, serd la Ultima
instancia decisoria en todas las controversias judiciales que se diriman en el
futuro.

e En apoyo de este cambio de criterio se citd lo sostenido por la Procuracion
del Tesoro de la Nacion en el Dictamen 231:189, ya transcripto®.

e Por lo tanto, se entendié que correspondia acceder a los pedidos de los

recurrentes en cuanto a la extension del plazo de las solicitudes en

>3 Ver en este Capitulo el Punto 4 dedicado a la Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto
farmacéutico.
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cuestion, por el término de 20 afos.

e Posteriormente, la ANP emitié la Disposicion N° 395 de fecha 14 de julio de
2001, mediante la cual estableci6 un mecanismo para facilitar el pago de
las sucesivas anualidades de las patentes a las cuales se les hubiese
extendido el plazo de vigencia conforme con la doctrina del fallo resefiado.

e A partir del afio 2004, cuando la DAL tomo intervencién en los recursos de
Alzada interpuestos contra la denegatoria de extension de plazo, entendio
que no resultaba pertinente darle tratamiento a la cuestion de fondo, ya que
la misma corresponde a la competencia de la ANP, que ya tiene posicion
tomada al respecto mediante el dictado de dicha Disposicion, y es a quien
toca verificar el cumplimiento de los diversos requisitos sefalados por la ley
y la jurisprudencia para la procedencia de la peticion de extension de plazo.
Como consecuencia de ello, determind que no resulta razonable que se
continle con la sustanciacion de los recursos de alzada interpuestos, por el
consiguiente dispendio de actividad administrativa, con el riesgo de que la
patente finalmente ingrese al dominio publico mientras dicho recurso es
sustanciado. Entonces, se consider6 procedente que la Presidencia del
INPI dicte Resoluciébn revocando por contrario imperio la Resolucion
denegatoria dictada confirme a los criterios imperantes antes del “leading
case” resuelto por la Corte Suprema, y ordenando el regreso de las
actuaciones a la ANP para que decida sobre la peticion de extension de
plazo. En apoyo de este criterio se invocé el art. 18 LNPA, ya transcripto®,

y los principios de celeridad, economia, sencillez y eficacia en los tramites y

5 Ver en este Capitulo el Punto 2 dedicado al Reconocimiento de patentes de revélida.
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el de informalismo a favor del administrado, receptados respectivamente

por el art. 1 incs. ¢) y d) LNPA.

4. Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto farmacéutico
Estadistica General

Se registraron 24 recursos administrativos entre los afios 2002 y 2009. Se trata de
19 recursos de reconsideracion previstos por el art. 72 LP, 3 recursos jerarquicos
directos, y 2 interpuestos en subsidio. La totalidad de los recursos -deducidos por
personas juridicas- fueron rechazados. En ningun caso la Presidencia se apart6
de lo dictaminado por la DAL.

Cuadro N° 65. Estadistica General. Solicitudes denegadas por reivindicar un
producto farmacéutico

Periodo 2002-2009
Cantidad Recursos: 24 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 2 (8,33%) RJ: 3 (12,5%) RR72: 19
(79,17%)

Recurrente PJ: 24 (100%) PF: 0 (0%)

Resultado Rechazo: 24 (100%) Admisién: 0 (0%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (%)

Presidencia contraria a

la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

En 20 casos se presentaron solicitudes de patente con posterioridad al dia 1 de
enero de 1995, divisionales de otra solicitud “madre” que a su vez fue depositada
con anterioridad a dicha fecha, invocando prioridad anterior al 1 de enero de 1994.
Sdélo se registra un caso en que la solicitud divisional es de fecha anterior a 1995 -

al igual que su solicitud madre - y la prioridad invocada es anterior a 1994.
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En 3 casos las solicitudes analizadas fueron de caracter autbnomo, y fueron
presentadas antes del 1 de enero de 1995. Las prioridades invocadas fueron de
fecha anterior al 1 de enero de 1994.

Cuadro N° 66. Estadistica. Solicitudes denegadas por reivindicar un producto
farmacéutico

Solicitudes divisionales posteriores al 1 20
de enero de 1995
Solicitudes divisionales anteriores al 1 1
de enero de 1995
Solicitudes autébnomas anteriores al 1 3
de enero de 1995
Total 24

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Segun el art. 70 inc. 7 ADPIC, “en el caso de los derechos de propiedad intelectual
cuya proteccion esté condicionada al registro, se permitira que se modifiquen
solicitudes de protecciébn que estén pendientes en la fecha de aplicacion del
presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la proteccion
mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales

modificaciones no incluirdn materia nueva”.

El art. 70 inc. 8 ADPIC establece que “cuando en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda proteccion mediante patente a los
productos farmacéuticos ni a los productos quimicos para la agricultura de

conformidad con las obligaciones que le impone el articulo 27, ese Miembro: a) no
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obstante las disposiciones de la Parte VI, establecera desde la fecha en vigor del
Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de
patentes para esas invenciones; b) aplicara a esas solicitudes, desde la fecha de
aplicacion del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en
este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicandose en la fecha de
presentacion de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad
y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y c) establecera la
proteccion mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la
concesion de la patente y durante el resto de la duracion de la misma, a contar de
la fecha de presentacion de la solicitud de conformidad con el articulo 33 del
presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de proteccion a

que se hace referencia en el apartado b)”.

Al respecto, el art. 100 LP dispone que “no seran patentables las invenciones de
productos farmacéuticos antes de los CINCO (5) afios de publicada la presente ley
en el Boletin Oficial. Hasta esa fecha no tendra vigencia ninguno de los articulos
contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de
invenciones de productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se

relacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo”.

Esta norma se complementa con el art. 100 RLP, de acuerdo al que “no se
aceptaran solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras
solicitudes en el pais o0 en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad

al 1 de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindicaran la
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prioridad prevista en el Convenio de Paris con posterioridad a dicha fecha. En
ningun caso las primeras solicitudes que sirvan de base para el inicio del tramite
en la Republica Argentina seran anteriores al 1 de enero de 1994. Se seguiran los
mismos criterios en los casos de modificacion o conversion de solicitudes de

patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos”.

Asimismo, el art. 101 LP en su primer parrafo prescribe que “sin perjuicio de lo
establecido en el articulo anterior, se podran presentar solicitudes de patentes de
productos farmacéuticos, en la forma y condiciones establecidas en la presente
ley, las que seran otorgadas a partir de los CINCO (5) afios de publicada la

presente en el Boletin Oficial”.

El art. 4 inc. g) del Convenio de Paris regula las solicitudes divisionales: “1) Si el
examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podra dividir
la solicitud en cierto numero de solicitudes divisionales, conservando como fecha
de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del
derecho de prioridad. 2) También podra el solicitante, por su propia iniciativa,
dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud
divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del
derecho de prioridad. Cada pais de la Unién tendra la facultad de determinar las

condiciones en las cuales esta division sera autorizada”.

Criterios de Resolucion

e En los recursos analizados se comprobd que del examen técnico de la
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solicitud efectuado por la ANP, surgido que el objeto reivindicado es un
producto farmacéutico, que al haber sido solicitado dentro de los
parametros temporales apuntados fue encuadrado dentro de lo establecido
por los arts. 100 LP y RLP, lo que determiné el rechazo de los mismos.

e Se sostuvo que el ADPIC, con clara intencién de facilitar la introduccion de
las modificaciones que se acordaron en las legislaciones de cada uno de
los paises miembros de la OMC, pero respetando las posibilidades técnico
econdémicas de adaptacion de los mismos, concedio periodos de transicion
para ello, lo que fue adoptado por los arts. 100 LP y RLP.

e Por ello, se interpretd que cualquier reivindicacion que se pudiera efectuar
incluyendo un producto farmacéutico en una solicitud de patente, debia ser
hecha con posterioridad al dia 1 de enero de 1995; pero si dicha solicitud
invocare un derecho de prioridad, la presentacion extranjera no podra ser
anterior al 1 de enero de 1994.

e Las solicitudes divisionales presentadas, por aplicacion del art. 4 inc. g) del
Convenio de Paris, conservan la fecha de presentacion de la solicitud
“‘madre”, que en todos los casos fue depositada durante la vigencia de la
Ley N° 111.

e A partir del mes de septiembre de 2002 se aplicé a todos los casos la
doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacién, en el fallo
dictado con fecha 21 de mayo de 2002 en los autos “Pfizer Inc. ¢/ Instituto

»n55

Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente™”, vinculado

% (CSJN, causa “Pfizer Inc. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”,
21/5/2002, Expte. N° P.282.XXXVI.
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con la cuestion especifica en analisis, que resultd favorable a la posicion
sostenida por el INPI.

En el citado fallo, se dijo “que si se trata de modificar una solicitud de
patente de procedimiento a patente de producto farmacéutico, el miembro
debera admitir la presentacion del reclamo de mayor proteccién —y no tiene
obligacion de hacerlo con anterioridad al 1 de enero de 1995 —y la prioridad
que el interesado pretenda sobre la base de la solicitud madre, o si fuera el
caso, aplicacion del sistema del Convenio de Paris, no podra ser en ningdn
caso anterior en un aflo "a la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC"
(arts. 70.7, 70.8, apartados a y b). Esto es: la solicitud cuya prioridad
reivindique no podra ser anterior al 1 de enero de 1994. (...) Que en virtud
de la exigencia de aceptar el depésito de solicitudes sobre productos
farmacéuticos durante el plazo de transicion, en espera de recibir
tratamiento "desde la fecha de aplicaciéon del Acuerdo para el Miembro de
gue se trate", segun los criterios de patentabilidad del acuerdo (art. 70.8,
parrafo b), las solicitudes que reclamen mayor proteccion y que respeten
las condiciones del art. 70.8, parrafos a y b, no podrian ser rechazadas y
deberian ser mantenidas pendientes hasta "la fecha de aplicacion del
Acuerdo para el pais Miembro". (...) Es decir, hasta el 23 de octubre de
2000 (...). Estas exigencias son compatibles con el sistema implementado
en el art. 100 del reglamento de la ley de patentes, (...) Disposicion que
guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto
por el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8, aps. a 'y b, del Acuerdo

ADPIC".
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e Se estim6 que aunque la solucién adoptada por el Superior Tribunal solo
tiene efecto de cosa juzgada para el caso resuelto® sin alcanzar el caracter
de una norma general, no se puede desconocer que por la autoridad del
Tribunal sentenciante la solucibn que se ha adoptado, en atencion a la
naturaleza federal de las cuestiones en debate, sera la Ultima instancia
decisoria en todas las actuaciones judiciales que se diriman en el futuro.
Méaxime cuando, como en el presente caso, la doctrina de la Corte resulta
confirmatoria de las decisiones que al respecto venia adoptando el
Organismo.

e Para sostener esta postura, se citd la doctrina de la Procuracion del Tesoro
de la Nacién:

o Dictamen 231:189: “La jerarquia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nacion, el caracter definitivo de sus sentencias, la armonia que
debe haber entre los distintos 6rganos estatales y la necesidad de
ahorrarle al Estado los gastos que se derivan de acciones judiciales
previsiblemente desfavorables, determinan la conveniencia de que la
Administracion Publica se atenga a los criterios del maximo tribunal,

en cuanto a la aplicacion e interpretacion del derecho”.

5. Pérdida del Derecho de prioridad

% A dicho fallo le siguieron otros que remiten a la doctrina sentada en el mismo, que fueron citados en los
dictamenes subsiguientes de la DAL: 1) “Nihon Bayer Agrochem K.K. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial s/ denegatoria de patente”, CSIN, 22/08/02; 2) “American Home Products Corporation ¢/ Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, A. 218. XXXVIII, CSIN 05/11/02; 3)
“American Cynamid Company ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”,
causa A.347. XXXVIII, CSIN, 05/11/02; y 4) “Merck Sharp & Dohme Limited ¢/ Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, M. 654. XXXVII, CSJIN, 02/12/2004.
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Estadistica General

Se registran 138 dictamenes entre los afios 2001 y 2012, correspondientes a 131
recursos, 6 denuncias de ilegitimidad y una ampliacion de dictamen. Es la
segunda causal mas frecuente de interposicidon de recursos administrativos en
materia de patentes de invencion. Se trata de 17 recursos jerarquicos directos, y
de 114 interpuestos en subsidio. En 6 casos se dio tratamiento a la cuestion de
fondo de denuncias de ilegitimidad. En 135 casos la impugnacién fue deducida por
personas juridicas, y so6lo en 2 por personas fisicas. La mayoria de los recursos
(118) y todas las denuncias de ilegitimidad (6) fueron rechazados, mientras que 13
recursos fueron admitidos. Dentro de estos ultimos se contabilizan 3 casos en que
la Presidencia del INPI se apart6 del criterio denegatorio de la DAL, concediendo

los recursos interpuestos.

Cuadro N° 67. Estadistica General. Derecho de prioridad

Periodo 2001-2012

Cantidad Dictamenes: | Recursos: | Ampliaciones DI: 6
138 (100%) 131 de dictamen: (4,35%)

(94,93%) 1 (0,72%)

Tipo de Recurso RJS: 114 (87,02%) RJ: 17 (12,98%)

Impugnante PJ: 135 (98,54%) PF: 2 (1,46%)

Resultado Rechazo: 124 (90,51%) Admision: 13 (9,49%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 3 (2,19%)

Presidencia contraria

ala opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
De acuerdo a los términos del art. 4 ap. a) inc. 1 del Convenio de Paris, ratificado

por la Ley N° 17.011, “quien hubiere depositado regularmente una solicitud de
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patente de invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de
marca de fabrica o de comercio, en alguno de los paises de la Unidén o su
causahabiente, gozara, para efectuar el depdsito en los otros paises, de un
derecho de prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el presente”. El
art. 4 ap. c) inc. 1) de dicho convenio especifica que el plazo de prioridad sera de

12 meses para las patentes de invencion y los modelos de utilidad.

El art. 4 ap. d) inc. 3) del citado convenio establece que “los paises de la Union
podran exigir de quien haga una declaracion de prioridad la presentacion de una
copia de la solicitud (descripcion, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La
copia, certificada su conformidad por la Administracion que hubiera recibido dicha
solicitud, quedard dispensada de toda legalizaciébn y en todo caso podra ser
depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres
meses contados a partir de la fecha del depdsito de la solicitud posterior. Se podra
exigir que vaya acompafiada de un certificado de la fecha del depdsito expedido

por dicha Administracion y de una traduccioén”.

A nivel interno, el art. 13 LP regula este derecho al expresar que “la patente podra
ser solicitada directamente por el inventor o por sus causahabientes o a través de
sus representantes. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros
paises se reconocera como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido
presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido

mas de UN (1) ano de la presentacion originaria”.
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El art. 19 LP detalla la documentaciéon que debe presentarse para obtener la
concesion de una patente de invencion, entre los que se encuentran los
documentos de cesion de derechos y de prioridad (inc. f). También prescribe que
si transcurrieran 90 dias corridos desde la fecha de presentacion de la solicitud sin
que se acompafie la totalidad de la documentacion, ésta se denegara sin mas
tramite, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada; y que la falta de
presentacion dentro del mismo plazo de los elementos consignados en el inciso f)
- los documentos de prioridad y de cesion - originara la pérdida del derecho a la

prioridad internacional.

El aludido “documento de prioridad” que debe presentarse si se invoca el derecho
de prioridad internacional, consiste en una copia certificada por la oficina de origen
de la solicitud anterior acompafiada de su traduccion al castellano, cuando esa

solicitud esté redactada en otro idioma®”.

Cuando la prioridad invocada haya sido solicitada por otra persona fisica o
juridica, distinta de quien solicita la patente argentina, debera presentarse una
cesion de derechos de dicha persona fisica o juridica a favor del solicitante de la

patente 0 modelo de utilidad argentino®®.

La correcta y efectiva presentacion de los mencionados documentos de prioridad y

cesion, es revisada por la ANP en ocasion de practicarse el Examen Preliminar

" DIRECTRICES DE PATENTAMIENTO, Resolucién INPI N° P — 243 de fecha 10 de diciembre de 2003,
Parte C, Cap.V, punto 3.1.
% DIRECTRICES DE PATENTAMIENTO, op. cit., Parte A, Cap. I11, punto 2.6.
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Administrativo, en virtud de lo dispuesto por el art. 24 LP.

De acuerdo a lo establecido por dicho articulo, la ANP debe realizar un examen
preliminar de la documentacion y podra requerir que se precise o aclare en lo que
considere necesario 0 se subsanen omisiones. De no cumplir el solicitante con
dicho requerimiento, en un plazo de 180 dias, se considerard abandonada la

solicitud.

A su vez, el art. 24 RLP en su parte pertinente especifica que una vez recibida la
totalidad de la documentacion especificada en el articulo 19 LP, el Comisario de
Patentes ordenara la realizacion de un examen formal preliminar en un plazo de
20 dias, y que la solicitud sera rechazada sin mas tramite si dentro del plazo de
180 dias de notificado fehacientemente, el solicitante no salva los defectos
sefalados por la ANP en su examen preliminar. Si el defecto fuere exclusivamente
referido a la prioridad extranjera, la solicitud podra continuar su tramite, pero se

considerara como si la prioridad jamas hubiese sido invocada.

Criterios de Resolucion

La pérdida del derecho de prioridad internacional obedeci6 a distintas causas, de
las que se realizara primero la respectiva estadistica particular, luego su encuadre
legal, y finalmente se expondran los criterios de Resolucion aplicados en cada

supuesto particular:

5.1 Por falta de presentacion de los documentos de prioridad y de cesion en
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término

Estadistica

Se registran 59 recursos y 6 denuncias de ilegitimidad presentados contra la
decision de la ANP, plasmada en el Examen Preliminar Administrativo de la
solicitud, de dar por decaido el derecho de prioridad internacional invocado por no
haberse presentado el documento de cesion de derechos, dentro del plazo de 90
dias corridos previstos por el art. 19 LP, contados a partir de la fecha del depdsito
de la solicitud. Todas las denuncias de ilegitimidad (6) y casi todos los recursos
(57) fueron rechazados, salvo en 2 casos, incluyendo uno en que la Presidencia
del INPI hizo lugar a los mismos.

Cuadro N° 68. Estadistica. Pérdida del derecho de prioridad por falta de
presentacion de los documentos de cesidn en término

Cantidad Dictdmenes: 65 Recursos: 59 DI: 6 (9,23%)
(100%) (90,77%)

Resultado Rechazo: 63 (96,92%) Admisioén: 2 (3,08%)

Resolucion de la Rechazo: 0 (0%) Admision: 1 (1,54%)

Presidencia contraria a

la opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

En 31 casos la pérdida del derecho de prioridad recurrida fue causada por no
haber acompafado las copias certificadas del documento de prioridad
correspondiente en dicho término. Se admitieron 4 recursos, incluyendo 2
concedidos por la Presidencia del INPI.

Cuadro N° 69. Estadistica. Pérdida del derecho de prioridad por falta de
presentacion de los documentos de prioridad en término

Cantidad Recursos: 31 (100%) DI: 0 (0%)
Resultado Rechazo: 27 (87,10%) Admision: 4 (12,90%)
Resolucion de la Rechazo: 0 (0%) Admision: 2 (6,45%)
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Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Se registran 9 recursos contra la pérdida del derecho de prioridad ocasionada por
no presentar ninguno de los documentos mencionados. Todos fueron
desestimados. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apart6 del
criterio de la DAL en ningun caso.

Cuadro N° 70. Estadistica. Pérdida del derecho de prioridad por falta de
presentacion de los documentos de prioridad y de cesién en término

Cantidad Recursos: 9 (100%) DI: 0 (0%)
Resultado Rechazo: 9 (100%) Admisién: 0 (0%)
Resolucion de la Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (0%)

Presidencia contraria a
la opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
A los casos analizados se le aplicaron las previsiones contenidas en el art. 19 LP —
ya transcripto- y las consecuencias previstas en su parte final, es decir, la pérdida

del derecho de prioridad internacional invocado.

Criterios de Resolucion
e La verificacion de la falta de presentacién de los documentos de prioridad y
de cesion aludidos en término, resulté decisiva a los efectos de decidir la
suerte de la accion recursiva intentada por el solicitante. Las copias
certificadas y los documentos de cesion presentados fuera de plazo, asi

como las copias simples y las certificadas por Escribano Publico no fueron
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tenidos en cuenta.

Se estimé que el derecho de prioridad internacional tiene una incidencia
determinante sobre el estudio de la novedad absoluta de una invencion, por
lo cual su norma rectora — el art. 19 LP - debe ser aplicada rigurosamente.
A la luz de lo dicho, las exigencias vinculadas con la presentacion de los
documentos que autorizan la invocacién véalida de este derecho son
requisitos formales esenciales, por lo que no se incurrié en un formalismo
excesivo al resolver los casos en andlisis.

Asimismo, la patente de invencion confiere a su titular una serie de
derechos exclusivos por el plazo de su duracion, establecidos en el articulo
8 LP, por lo que su concesion afecta notoriamente los derechos de terceros.
En virtud de ello, se sostuvo que teniendo en miras los derechos
involucrados, en el procedimiento de estudio de una solicitud — tanto en su
aspecto técnico como administrativo -, el apego a la ley que lo regula
reviste maxima importancia.

Si bien el art. 19 LP establece como eximente de la pérdida del derecho a la
prioridad a los casos de “fuerza mayor debidamente justificada” — alegada
en 38 recursos -, se estimd que la ley civil no hace diferencia entre caso
fortuito y fuerza mayor, pudiendo definirselo como el hecho imprevisible e
inevitable, ajeno al deudor, que impide absolutamente el cumplimiento de la
obligacion.

En este orden, la fuerza mayor, como supuesto de inimputabilidad en el

incumplimiento de obligacién, debe configurar, entre otros caracteres
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constitutivos, un obstaculo insuperable para el cumplimiento de la
prestacion, no bastando que lo convierta en sumamente dificultoso. Para
que exista fuerza mayor, se exigié que el acontecimiento que se invoca
haya hecho imposible el cumplimento de la obligacion, de manera tal que
las dificultades o la mayor onerosidad no la configura.

Asimismo, la prueba del caso fortuito incumbe a quien lo invoca y debe
versar sobre la existencia del hecho en si y sobre la concurrencia de todos
los caracteres propios de aquella eximente.

Se estimé que el momento oportuno para alegar la ocurrencia de una
causal de fuerza mayor debe ser anterior al vencimiento del plazo de 90
dias apuntado. Las alegaciones posteriores no fueron tenidas en cuenta por
considerarselas extemporaneas.

En definitiva, se estim6 que lo que precisamente habilité a la ANP a
declarar la pérdida del derecho de prioridad, fue el incumplimiento por parte
del interesado de las previsiones de la normativa legal que resultan de
aplicacion directa en los casos en examen; no configurandose ademas, los
extremos necesarios para acreditar la existencia de fuerza mayor, Unica
causal de justificacion aceptable por el ordenamiento juridico vigente.

En otro orden, en cuanto a la pretensién de los recurrentes de intimacion
previa a la declaracion de pérdida de prioridad, se sefialé que en materia de
patentes de invencién, su norma rectora de fondo establece un criterio
totalmente diverso al expuesto en el RLNPA - para el caso de aplicacion

subsidiaria -, ya que prevé un presupuesto que permite considerar
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extinguido el tramite, directamente por inaccion o incumplimiento de ciertas
obligaciones del administrado, siendo ejemplo de ello precisamente la
presentacion fuera de término de los documentos de prioridad o de cesion
de derechos de la solicitud de patente.

En el afio 2006, en 2 oportunidades la Presidencia del INPI se apart6 del
criterio denegatorio de la DAL, al hacer lugar al pedido de intercambio de
prioridades requerido por el solicitante, por entender que habian mediado
circunstancias extraordinarias, por tratarse de dos solicitudes conexas
depositadas por el mismo solicitante en la misma fecha, donde las
prioridades fueron invocadas errbneamente en forma cruzada entre ambos
expedientes. También se dispuso que se publiqguen nuevamente y en
debida forma las solicitudes involucradas. Este criterio fue recogido por la
DAL en 2 casos del afio 2008.

En el afio 2009, dicho criterio denegatorio fue dejado de lado nuevamente
por la Presidencia del INPI, cuado aclar6 que no resulta necesaria la
presentacion de un documento de cesion respecto de una solicitud de
prioridad internacional cuando de la copia certificada del documento de
prioridad, surge que la misma se halla en cabeza del mismo titular de la
solicitud nacional. En este caso, el solicitante del documento de prioridad
extranjero era distinto del titular de la solicitud nacional, pero en la segunda
pagina de la copia certificada se mencionaba que se habian modificado los
datos del solicitante, quedando la misma a nombre del titular de la solicitud
nacional. Este criterio fue aplicado por la DAL en un caso analogo en el afio

2011.
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5.2 Por invocacion erroneay por falta de invocacion del derecho de prioridad
en la solicitud de patente

Estadistica

Se registran 22 dictamenes correspondientes a una ampliacién de dictameny a 21
recursos interpuestos contra la declaracion de la pérdida del derecho de prioridad
ocasionada por su invocacion erronea — tanto del nimero de solicitud extranjera,
del pais o de la fecha correspondiente - y por falta de su invocacién en el
formulario de solicitud de patente. Se hizo lugar a 3 recursos, desestimandose el
resto. En este supuesto en particular, la Presidencia no se aparté del criterio de la

DAL en ningun caso.

Cuadro N° 71. Estadistica. Pérdida del derecho de prioridad por invocacion
errbnea y por falta de invocacion

Cantidad Dictamenes: 22 Recursos: 21 Ampliacion de
(100%) (95,45%) dictamen: 1
(4,55%)
Resultado Rechazo: 18 (85,71%) Admision: 3 (14,29%)
Resolucion de la Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (0%)
Presidencia contraria a
la opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Esta cuestion se encuentra encuadrada substancialmente en las previsiones
contenidas en el articulo 4, ap. d), inc. 1 del Convenio de Paris, segun el cual “el
gue quiera prevalerse de la prioridad de un depdsito anterior estara obligado a

indicar en una declaracién la fecha y el pais de este depdsito. Cada pais
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determinara en qué momento, lo mas tarde, deberd ser efectuada esta

declaracion”.

Asimismo, resulta aplicable los casos en analisis lo dispuesto por el 14 LP, que
expresa en su parte pertinente: “El derecho de prioridad enunciado en el articulo
anterior, debera ser invocado en la solicitud de patente. El solicitante debera
presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezca, una
declaracion de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la
solicitud anterior acompafada de su traduccion al castellano, cuando esa solicitud

esté redactada en otro idioma”.

El art. 12 RLP establece: “Para poder obtener una patente, el solicitante debera
completar, dentro de los plazos que en cada caso se especifiquen en la Ley o en
esta Reglamentacion, la siguiente informacion y documentacién: a) una solicitud
de patente en la que debera constar. una declaracion por la que se solicita
formalmente una patente de invencion; (...) 12) cuando la presentacion se efectua
bajo la Ley 17.011 (Convenio de Paris), datos de la prioridad o de las prioridades
invocadas en la solicitud de patente (pais, numero y fecha de presentacion de la

solicitud o solicitudes de patentes extranjeras) (...)".

Criterios de Resolucion
o Entre los afios 2002 y 2008 se sostuvo una postura claramente denegatoria
de los recursos interpuestos, sosteniéndose que los términos de las normas

transcriptas son claros y explicitos al respecto: el articulo 4, ap. d), inc. 1 del
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Convenio de Paris, establece que cada pais determinara en qué momento,
lo mas tarde, deberd ser efectuada la declaracion de prioridad. Es
justamente en este sentido que el art. 14 LP dispone de manera pristina
que la invocacion del derecho de prioridad debe ser realizada “en la
solicitud”, y no en “el expediente”, ni en “el tramite” de la solicitud, tal como
lo sostuvieron los recurrentes. En virtud de ello, se estimé que no es dable
confundir la invocacién del derecho de prioridad, con la presentacion de las
constancias que acreditan el depdsito que da derecho a la prioridad, es
decir, la documentacion respaldatoria de la prioridad invocada en dicha
solicitud, para lo cual el art. 19 LP otorga un plazo maximo de 90 dias.

En virtud de lo expuesto, tanto en los casos en que no se invoco en la
solicitud de patente la prioridad internacional, como en aquéllos en que la
invocacion se hizo de manera errénea, y aun cuando se presentaron los
respectivos documentos de prioridad dentro del término legal, se ratificé la
pérdida del derecho de prioridad.

En el afio 2008 se registra un cambio de criterio parcial con relacién a esta
causal de pérdida del derecho de prioridad. A partir de entonces se
admitieron los recursos planteados con relacién a la invocacion errénea de
sélo uno de los datos de la copia certificada cuya prioridad se reclama,
como por ejemplo de la fecha de la misma. Se tuvo en cuenta que el resto
de los datos de la solicitud cuya prioridad se invoca, habian sido
consignados correctamente en el formulario nacional, y que se habia
respetado el plazo de un afio establecido por los articulos 4 ap. c) inc. 1) del

Convenio de Paris y 13 LP para realizar una invocacion valida del derecho
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de prioridad.

e Entonces, al verificarse en las actuaciones la identificacién inequivoca de la
solicitud cuya prioridad se pretende hacer valer, se entendié que el error
material en que se basa su no reconocimiento carece de entidad suficiente
para sostener la consecuencia de la pérdida del derecho de prioridad.

e Este cambio de criterio también se fundamenté en que si bien del plexo
normativo que rige el funcionamiento del derecho de prioridad en nuestro
ambito interno, surge claramente la obligacién de consignar en la solicitud
los datos de la prioridad que se invoca, no se advierte que en norma alguna
se establezca que un error material acarree una sancion tan gravosa como

la pérdida de la prioridad.

6. Desistimiento de la solicitud

Estadistica General

En materia de patentes de invencién, se registran 52 dictamenes,
correspondientes a 51 recursos y una denuncia de ilegitimidad, interpuestos entre
los afios 2001 y 2012. En 45 oportunidades se presentaron recursos jerarquicos
en subsidio, en 6 se tratd de recursos jerarquicos directos, y se dio tratamiento a la
cuestion de fondo de una denuncia de ilegitimidad. En 25 casos la impugnacion
fue deducida por personas juridicas, y en 27 por personas fisicas. La mayoria de
los recursos y la denuncia de ilegitimidad presentada fueron rechazados (46),
mientras que 6 fueron admitidos. Entre estos ultimos se contabilizan 3 recursos
qgue fueron concedidos por la Presidencia, apartandose del criterio denegatorio de

la DAL.
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Cuadro N° 72. Estadistica General. Desistimiento de solicitudes de patente de

invencion
Periodo 2001-2012
Cantidad Dictamenes: | Recursos: | Ampliaciones DI: 1
52 (100%) | 51 (98,08%) | de dictamen: (1,92%)
0 (0%)

Tipo de Recurso

RJS: 45 (88,24%)

RJ: 6 (11,76%)

Impugnante

PJ: 25 (48,08%)

PF: 27 (51,92%)

Resultado

Rechazo: 46 (88,46%)

Admision: 6 (11,54%)

Resolucion de

Rechazo: 0 (0%)

Admisién: 3 (5,88%)

Presidencia contraria
alaopinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 8 recursos presentados entre los
afos 2005 y 2012, tratandose en su totalidad de recursos jerarquicos en subsidio,
7 interpuestos por personas fisicas y uno por una persona juridica. Casi todos los
recursos fueron rechazados, salvo uno que fue admitido en el afio 2007. En este
supuesto en particular, la Presidencia no se apart6 del criterio de la DAL en ningun
caso.

Cuadro N° 73. Estadistica General. Desistimiento de solicitudes de modelos de
utilidad

Periodo 2005-2012

Cantidad de Recursos Recursos: 8 (100%) Ampliaciones de
dictamen:

0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 8 (100%) RJ: 0 (0%)

Recurrente PJ: 1 (12,5%) PF: 7 (87,5%)

Resultado Rechazo: 7 (87,5%) Admision: 1 (12,5%)

Resolucion de
Presidencia contraria a
la opinion de la DAL

Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
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En los casos en que el desistimiento fue declarado como consecuencia de la falta
de pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo, se aplicaron los
términos del art. 27 LP, segun el cual “si transcurridos tres (3) afios de la
presentacion de la solicitud de patente, el peticionante, no abonare la tasa

correspondiente al examen de fondo, la misma se considerara desistida”.

Asimismo, resulta aplicable la Circular ANP N° 2 de fecha 3 de julio de 2001, por la
cual “(...) A partir del 1° de agosto de 2001, (...) b) No se intimara mas a abonar el

examen de fondo a los tres afios de haber sido presentada la solicitud”.

Cuando el desistimiento fue causado por la falta de contestacion de la vista de las
Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, o del Examen de Fondo, la situacion
fue encuadrada en el art. 28 LP, que en su parte pertinente prevé que “cuando la
solicitud merezca observaciones, la Administracion Nacional de Patentes correra
traslado de las mismas al solicitante para que, dentro del plazo de sesenta (60)
dias, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la informacion o
documentacion que le fuera requerida. Si el solicitante no cumple con los
requerimientos en el plazo sefialado, su solicitud se considerara desistida”.
Asimismo, el art. 28 RLP aclara que “(...) Dentro de los sesenta (60) dias corridos
a partir de la notificacién del traslado el solicitante debera: a) Enmendar la solicitud
para que se adecue a los requisitos legales y reglamentarios, o b) Expresar su
opinion sobre las observaciones, refutarlas o formular las aclaraciones que estime
pertinentes u oportunas. c) Si el solicitante no cumple con los requerimientos en el

plazo sefialado, su solicitud se considerara desistida”.
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En el Gnico caso registrado de desistimiento voluntario de una solicitud de patente,
se tuvo en cuenta lo normado por el art. 16 LP, que admite que “el solicitante
podra desistir de su solicitud en cualquier momento de la tramitacién. En caso de
que la solicitud corresponda a mas de un solicitante, el desistimiento debera
hacerse en comun. Si no lo fuera, los derechos del renunciante acreceran a favor

de los demas solicitantes”.

Criterios de Resolucion
La declaracion de desistimiento de la solicitud de patente —objeto de los recursos

administrativos analizados-, se origind por las siguientes causas:

6.1 Por falta de pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo
Estadistica

En materia de patentes de invencion se registran 34 dictimenes, correspondientes
a una denuncia de ilegitimidad y a 33 recursos administrativos planteados contra
la declaracion de desistimiento, causada por la falta de pago del arancel necesario
para la realizacion del Examen de Fondo de la solicitud, dentro del plazo de 3
afos previsto por el art. 27 LP. La denuncia de ilegitimidad y la mayoria de los
recursos administrativos fueron rechazados (32), y sélo 2 fueron admitidos. Entre
estos ultimos se contabiliza uno que fue concedido por la Presidencia del INPI
apartandose del criterio denegatorio de la DAL en el afio 2005.

Cuadro N° 74. Estadistica. Desistimiento de solicitudes de patente de invencién
por falta de pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo
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Cantidad

Recursos:
33 (97,06%)

Dictamenes:
34 (100%)

Ampliaciones DI: 1
de dictamen: (2,94%)
0 (0%)

Resultado

Rechazo: 32 (94,12%)

Admisién: 2 (5,88%)

Resolucion de
Presidencia contraria
ala opinion de la DAL

Rechazo: 0 (0%)

Admision: 1 (2,94%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 5 recursos presentados respecto

de esta causal de impugnacion. Casi todos los recursos fueron rechazados, salvo

uno que fue admitido en el afio 2007. En este supuesto en particular, la

Presidencia no se aparto del criterio de la DAL en ningun caso.

Cuadro N° 75. Estadistica. Desistimiento de solicitudes de modelos de utilidad por
falta de pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo

Cantidad Recursos: 5 (100%) Ampliaciones de
dictamen:
0 (0%)
Resultado Rechazo: 4 (80%) Admision: 1 (20%)

Resolucion de
Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Rechazo: 0 (0%)

Admisién: 0 (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron el art. 27 LP y la Circular de la ANP N° 2/2001, ya transcriptos.

Criterios de Resolucion

e Se considerd que si bien en lo que al desistimiento concierne, el Derecho

Administrativo establece como presupuesto ineludible de su configuracion

la formulacién expresa por parte del requirente, y asi lo indica el art. 66
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RLNPA: “Todo desistimiento debera ser formulado fehacientemente por la
parte interesada, su represente legal o su apoderado”, no es menos cierto
que en materia de patentes de invencidon su norma rectora de fondo
establece un criterio totalmente diverso al expuesto en el texto del art. 27
LP. Entonces, resulta evidente que dicha normativa prevé un presupuesto
gue permite considerar extinguido el tramite, no ya por una declaracion
expresa por parte del presentante (como lo requiere el RLNPA, para el caso
de aplicacion subsidiaria), sino por inaccion o incumplimiento de ciertas
obligaciones del administrado, siendo ejemplo de ello el pago del arancel
del Examen de Fondo.

Los pagos realizados luego de vencido el plazo de 3 afios previstos por el
art. 27 LP, no fueron tenidos en cuenta en virtud de su extemporaneidad.

La préctica previa de la ANP de cursar intimaciones a los administrados que
hubieran omitido abonar el arancel correspondiente al Examen de Fondo
fue dejada de lado por esa Administracion antes de disponerse el
desistimiento de las solicitudes en cuestion, mediante el dictado de la
Circular ANP N° 02/2001 ya transcripta.

De todas formas, se entendié que el art. 27 LP, de aplicacion directa a los
casos en examen, no prevé la intimacién previa al interesado como paso
previo a la declaracion de desistimiento.

Se destacé que la ANP en oportunidad de disponer la publicacion de la
solicitud, le cursé aviso al interesado respecto a la obligacién de abonar el

arancel correspondiente al Examen de Fondo. Dicho aviso cumplio el
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mismo cometido que la intimacion que realizara la citada Administracion
antes del dictado de la Circular ANP N° 02/2001.

En materia de patentes, en el afio 2005 la Presidencia del INPI se apart6
del criterio denegatorio de la DAL, y concedié un recurso al tener por
acreditada la causal de fuerza mayor determinante del pago extemporaneo
de la tasa de examen de fondo, mediante documentacion acomparfada por
el recurrente (aunque ni en el dictamen ni en la Resolucidn correspondiente
no se especifica cual).

En el afo 2007, para conceder un recurso se tuvo en cuenta la
presentacion de un certificado médico con el que se tuvo por acreditada la
existencia de una enfermedad sufrida por el solicitante de un modelo de
utilidad, lo que configurd un supuesto de fuerza mayor en el contexto de la
vida de una persona fisica que se presentd ante el INPI sin el patrocinio de
un API.

En el afio 2011 se hizo lugar a un recurso de modo excepcional,
intimandose al solicitante de una patente a presentar en el plazo de 120

dias un Certificado de Pobreza.

6.2 Por falta de contestaciéon de la vista de las Aclaraciones Previas al

Examen de Fondo, o del Examen de Fondo

Estadistica

En materia de patentes de invencidén, se registran 6 recursos en los que se

cuestiond la declaracion de desistimiento por no haberse contestado la vista de las
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Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, 10 por no haberse contestado la vista
del Examen de Fondo, y un uUnico caso en que no se abono el arancel
correspondiente a la contestacion de dicho examen. La mayoria de los recursos
fueron rechazados (13), salvo 4 que fueron admitidos. Entre estos ultimos se
contabilizan 2 que fueron concedidos por la Presidencia.

Cuadro N° 76. Estadistica. Desistimiento de solicitudes de patente de invencion

por falta de contestacion de la vista de las Aclaraciones Previas al Examen de
Fondo, o del Examen de Fondo

Cantidad Recursos: 17 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Resultado Rechazo: 13 (76,47%) Admision: 4 (23,53%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 2 (11,76%)

Presidencia contraria

ala opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 2 recursos en los que no se
contesté la vista del Examen de Fondo, y uno en que no se contesto la vista de las
Aclaraciones Previas al mismo. Todos fueron rechazados. En este supuesto en
particular, la Presidencia no se apart6 del criterio de la DAL en ningin caso.

Cuadro N° 77. Estadistica. Desistimiento de solicitudes de modelos de utilidad por

falta de contestacion de la vista de las Aclaraciones Previas al Examen de Fondo,
o del Examen de Fondo

Cantidad Recursos: 3 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Resultado Rechazo: 3 (100%) Admision: 0 (0%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (0%)

Presidencia contraria

ala opinion de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

Encuadre Legal
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Se aplicaron los arts. 28 LP y RLP, ya transcriptos.

Criterios de Resolucién

En todos los casos se intimo expresamente al solicitante a cumplimentar
con lo requerido en la vista del art. 28 LP dentro del plazo de 60 dias
corridos previsto al efecto, bajo apercibimiento de considerar abandonada
la solicitud, “sin mas tramite y sin necesidad de nuevo emplazamiento”. La
comprobacion de la falta de contestacion de la vista conferida, ya sea de las
Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, o del Examen de Fondo,
determind el rechazo de los recursos interpuestos.

Las contestaciones realizadas luego de vencido el plazo sefialado no fueron
tenidas en cuenta en virtud de su extemporaneidad.

En los afios 2008 y 2010 se admitieron 2 recursos por haberse practicado la
notificacion de las Aclaraciones Previas al Examen de Fondo de la solicitud
de patente de manera defectuosa. Como consecuencia de ello, la DAL
entendid que no habia transcurrido plazo alguno para la contestacion de la
vista, por lo que estimé improcedente la declaracion de desistimiento.

En el afio 2009 la Presidencia del INPI concedi6 2 recursos en materia de
patentes, que fueron deducidos por una entidad publica. Se tuvo por
demostrada la legitimidad de las razones justificatorias del incumplimiento
de la contestacion de vista, admitiéndose la presentacion de un certificado
médico por parte de la Unica persona fisica destinada a la tramitacion de

patentes de dicha entidad, lo que fue ratificado por nota emitida por las
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autoridades de la misma. Haciéndose mencion de las facultades de

saneamiento de los defectos del proceso administrativo con las que cuenta

la Presidencia del INPI, se admitieron ambos recursos y se dispuso que se

practiquen nuevas vistas de las observaciones emanadas del Examen

Técnico de Fondo, continuandose con el tramite de las solicitudes.

6.3 Desistimiento voluntario

Estadistica

En el afio 2008 se registra un caso en que se recurridé la declaracion de

desistimiento a pesar de haberse desistido previamente la solicitud de patente de

manera voluntaria. El recurso fue rechazado, y la Presidencia mantuvo el mismo

criterio que la DAL.

Cuadro N° 78. Estadistica. Desistimiento voluntario de la solicitud de patente

Cantidad Recursos: 1 (100%) Ampliaciones de
dictamen:
0 (0%)
Resultado Rechazo: 1 (100%) Admisién: 0 (0%)

Resolucion de
Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Rechazo: 0 (0%)

Admisién: 0 (0%)

Encuadre Legal

Se aplico el art. 16 LP, ya transcripto.

Criterios de Resolucion

e El desistimiento fue efectuado voluntariamente, luego de haber sido
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aprobados por la ANP los examenes preliminares administrativo y técnico,
alegandose razones de indole personal. El recurso interpuesto fue
desestimado, en cuanto se verificé que el desistimiento fue formulado de
forma inequivoca por el recurrente al certificar su firma ante Escribano
Pablico, y por entenderse que conforme la teoria de los actos propios,
resulta inadmisible la pretension de colocarse en contradiccion con una

conducta anterior deliberada y juridicamente relevante.

7. Abandono de la solicitud

Estadistica General

En materia de patentes de invencion, se registran 18 recursos administrativos
entre los afios 2003 y 2011. Se trata de 17 recursos jerarquicos en subsidio, y sélo
un recurso jerarquico directo. En 11 oportunidades el recurso fue interpuesto por
personas juridicas, y en 7 por personas fisicas. La mayoria de los recursos fueron
rechazados (12), mientras que 6 fueron admitidos. Entre estos ultimos se
contabiliza un recurso que fue concedido por la Presidencia, al apartarse del
criterio denegatorio de la DAL.

Cuadro N° 79. Estadistica General. Abandono de solicitudes de patente de
invencion

Periodo 2003-2011

Cantidad Recursos: 18 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 17 (94,45%) RJ: 1 (5,55%)

Recurrente PJ: 11 (61,11%) PF: 7 (38,89%)

Resultado Rechazo: 12 (66,67%) Admision: 6 (33,33%)

Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 1 (5,55%)

Presidencia contraria

ala opinion de la DAL
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Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 3 recursos interpuestos entre los
afos 2001 y 2011, tratAndose de 2 recursos jerarquicos en subsidio y un recurso
jerarquico directo, de los cuales 2 fueron presentados por personas fisicas y uno
por una persona juridica. Todos los recursos fueron rechazados. En este supuesto
en particular, la Presidencia no se apart6 del criterio de la DAL en ningun caso.

Cuadro N° 80. Estadistica General. Abandono de solicitudes de modelos de
utilidad

Periodo 2001-2011
Cantidad de Recursos Recursos: 3 (100%) Ampliaciones de

dictamen:

0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 2 (75%) RJ: 1 (25%)
Recurrente PJ: 1 (25%) PF: 2 (75%)
Resultado Rechazo: 3 (100%) Admision: 0 (0%)
Resolucion de Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (0%)
Presidencia contraria a
la opinién de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los términos de los arts. 24 LP y RLP, ya transcriptos®®.

Criterios de Resolucion
e En la totalidad de los recursos analizados se recurrio la Disposicion de la
ANP que tuvo por abandonada la solicitud, por no haberse contestado la

vista corrida al solicitante de las observaciones al Examen Preliminar

9 Ver en este Capitulo el Punto 5 dedicado a la pérdida del Derecho de Prioridad.

214




Técnico (14 casos de patentes, y 3 de modelos de utilidad) y Administrativo
(4 casos de patentes) en el plazo de 180 dias corridos de acuerdo a los
términos de los arts. 24 LP y RLP. Cabe sefalar que no sdélo se contaba
con el plazo previsto por la LP, sino también con 3 prorrogas automaticas y
consecutivas de 30 dias corridos cada una, concedidas por la ANP.

Las contestaciones presentadas fuera de término no fueron tenidas en
cuenta en virtud de su extemporaneidad.

En todos los casos se constatd que la notificacidén de la vista apuntada haya
sido correctamente realizada en el domicilio constituido.

En los afios 2005 y 2006 se hizo lugar a dos recursos, en virtud de que las
observaciones al Examen Preliminar Técnico se encontraban referidas
exclusivamente a la confeccion del resumen de la patente de invencion. Al
respecto, la Resolucion N° P-265 del 16 de diciembre de 2003, publicada en
el Boletin Oficial el 24 de diciembre de 2003, instruye a la ANP “a efectos
de que en instancia del examen preliminar, cuando los resumenes
presentados por los solicitantes no reflejaren claramente el contenido de la
invencién, se modifiquen los mismos o se sustituyan por la primera
reivindicacion o por ella y las reivindicaciones correspondientes”. Es por ello
que, al haber entrado en vigencia la Resolucibn N° P-265/03 con
anterioridad a la notificacion de las observaciones al Examen Preliminar
Técnico de los casos en analisis, se entendid que la misma ANP -al haber
sido instruida expresamente para ello- deberia haber modificado el resumen

de que se trata a fin de dar una clara idea de la invencion. En ambos casos
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se invoco el principio del informalismo a favor del administrado, consagrado
en el articulo 1 inc. ¢) LNPA, que excusa a los interesados de la
inobservancia de exigencias formales no esenciales y que puedan
cumplirse posteriormente, lo que claramente se verificO en ambos recursos,
ya que la Administracion contaba con facultades suficientes para corregir de
oficio los resumenes observados.

Dicho principio del informalismo fue utilizado posteriormente en 3 ocasiones
como fundamento para conceder diversos recursos en materia de patentes:
en el aflo 2007, porque las observaciones consistian en el reclamo del pago
de la suma de 10 pesos en concepto de arancel de una reivindicacién; en el
afio 2008 porque las observaciones al Examen Preliminar Técnico fueron
redactadas de manera confusa; y en el afio 2010, por no haberse notificado
las observaciones en los 2 domicilios legales distintos correspondientes a
cada uno de los solicitantes.

En el aflo 2007 la Presidencia del INPI revirti6 el criterio denegatorio de la
DAL, concediendo un recurso al entender que la observacion que motivo la
vista contestada extemporaneamente, consistente en la omision de
consignar el numero de CUIT o CUIL del solicitante en el formulario de
presentacion, carece de entidad suficiente para originar un obstaculo al
progreso del Examen Preliminar Administrativo, toda vez que no constituye
un requisito exigido por la LP. Al tratarse de un requisito no esencial de
caracter administrativo, se invoco el principio del informalismo, asi como las
facultades de saneamiento del proceso administrativo de la Presidencia

para hacer lugar al recuso y dejar sin efecto la vista conferida.
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Capitulo 1ll: Los recursos administrativos en materia de Modelos y Disefios

Industriales

Introduccion

De los 16 dictamenes registrados en materia de modelos industriales entre los
afios 2001 y 2007 inclusive, en este capitulo se analizan 13 recursos (81,25%),
clasificados de acuerdo a las distintas causales que motivaron su interposicion.
Para la deteccion y seleccion de las causales de impugnacién, en virtud de su baja
cantidad se tuvieron en cuenta aquéllas respecto de las cuales se registran por lo

menos 3 recursos.

Respecto de cada causal se efectia primero un analisis estadistico; luego se
explicita el encuadre legal de la situacion planteada, detallandose las normas
juridicas utilizadas para resolver los recursos examinados; y finalmente, se realiza

una resefia de los criterios generales utilizados para resolver casos analogos.

Para facilitar la comprension de la informacién, los resultados del analisis
estadistico han sido presentados en cuadros. No se ha realizado el muestreo de
solicitudes de modelos industriales concretos por no resultar relevante a los fines

de este capitulo del presente trabajo.

Por otro lado, no se registran recursos administrativos en materia de disefios

industriales.
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Las causales de impugnacion que motivaron la interposicion de recursos
administrativos en materia de modelos industriales entre los afios 2001 y 2007
inclusive son las siguientes:

1. Nulidad de la solicitud por falta de ratificacion de la gestion de negocios

2. Caducidad de la solicitud

1. Nulidad de la solicitud por falta de ratificacion de la gestion de negocios
Estadistica General

Se registran 5 recursos presentados entre los afios 2001 y 2007, tratandose de 4
recursos jerarquicos en subsidio y un recurso jerarquico directo, todos interpuestos
por personas juridicas. De los mismos, 4 fueron admitidos y uno rechazado. En
este supuesto en particular, la Presidencia no se apartd del criterio de la DAL en
ningun caso.

Cuadro N° 81. Estadistica General. Nulidad de la solicitud de modelo industrial
por falta de ratificacion de la gestion de negocios

Periodo 2001-2007

Cantidad Recursos: 5 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 4 (80%) RJ: 1 (20%)

Recurrente PJ: 5 (100%) PF: 0 (0%)

Resultado Rechazo: 1 (20%) Admision: 4 (80%)

Opinién de Presidencia Rechazo: 0 (0%) Admisién: 0 (%)

contraria a lade la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los términos del art. 48 CPCCN y del art. 1 inc. d) de la Resolucion
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INPI N° P — 062 de fecha 24 de septiembre de 2001, ya transcriptos®.

Criterios de Resolucion

e En todos los casos se recurrié la providencia mediante la cual la Direccion
de Modelos y Disefios Industriales (en adelante, DMDI) declaré nula y en
consecuencia, tuvo por no presentada la solicitud de registro por no
haberse ratificado lo actuado por el gestor de negocios.

e En 4 casos resueltos antes del dictado de la Resolucion INPI N° P —
062/2001 se entendié que, a pesar de haberse presentado el poder que
acreditaba el mandato extempordneamente, correspondia conjugar los
principios del informalismo a favor del administrado y el de prioridad
registral a fin de arribar a una solucion equitativa. Por lo tanto, se hizo lugar
a los recursos interpuestos y se tuvieron por presentadas las solicitudes de
depdsito de los modelos industriales en cuestion, desde la fecha en que se
presentd el poder que ratificd lo actuado por el gestor. De ese modo, se
estimé que no se causO gravamen a los solicitantes y a la vez, se
protegieron eventuales derechos de terceros.

e Luego del dictado de la Resolucién aludida, se registra un solo recurso que
fue rechazado en el afio 2007, en el que se considerd que al no haberse
ratificado la actuacion del gestor de negocios ni acreditado su personeria
dentro del plazo legal establecido al efecto, al caso analizado se le deben

aplicar las previsiones contenidas en tal normativa, es decir, la nulidad de

% \er en el Capitulo | de esta Parte, el Punto 3.1 dedicado a la Declaracién de Nulidad en materia de marcas
por falta de ratificacién de la gestion de negocios.
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todo lo actuado en forma automatica por el mero vencimiento del plazo.

2. Caducidad de la solicitud
La declaracion de caducidad de la solicitud obedecié a distintas causas, que

desarrollamos mas abajo:

2.1 Por falta de pago del arancel por contestacion de vista

Estadistica General

Se registran 4 recursos presentados en el afio 2002, tratAndose en su totalidad de
recursos jerarquicos en subsidio interpuestos por personas juridicas, que fueron
admitidos. En este supuesto en particular, la Presidencia no se aparté del criterio
de la DAL en ningun caso.

Cuadro N° 82. Estadistica General. Caducidad de la solicitud de modelo industrial
por falta de pago del arancel por contestacion de vista

Periodo 2002

Cantidad Recursos: 4 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 4 (100%) RJ: 0 (0%)

Recurrente PJ: 4 (100%) PF: 0 (0%)

Resultado Rechazo: 0 (0%) Admision: 4 (100%)

Opinion de Presidencia Rechazo: 0 (0%) Admision: 0 (%)

contraria alade la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal
Se aplicaron los términos del art. 1 inc. e) ap. 9) LNPA, segun el cual
“transcurridos sesenta (60) dias desde que un tramite se paralice por causa

imputable al administrado, el 6rgano competente le notificara que, si transcurrieren
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otros treinta (30) dias de inactividad, se declarara de oficio la caducidad de los

procedimientos, archivandose el expediente”.

Criterios de Resolucion

e En todos los casos se recurrio la providencia mediante la cual la DMDI
declaré la caducidad del procedimiento una vez transcurridos los plazos
contemplados por la norma apuntada, por no haber abonado el arancel
correspondiente a la contestacion de vista para acreditar personeria.

e El criterio general aplicado en los 4 recursos registrados consistio en
considerar que al no haberse notificado el proveido por el cual la DMDI
habia requerido al interesado que acredite el caracter de socio gerente de
la sociedad solicitante, la presentacion del contrato social respectivo
obedecié a una presentacién espontanea. Al no resultar procedente estimar
a dicha presentacion como una contestacion de vista, se estimo que la
firma solicitante no tenia obligacion de abonar un arancel, por lo que se hizo

lugar a los recursos presentados.

2.2 Por falta de acreditacion de personeria

Estadistica General

Se registran 4 recursos presentados en el afio 2002, tratdndose de 2 recursos
jerarquicos directos y de 2 en subsidio, interpuestos por personas juridicas, que
fueron desestimados. En este supuesto en particular, la Presidencia no se aparto

del criterio de la DAL en ningun caso.
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Cuadro N° 83. Estadistica General. Caducidad de la solicitud de modelo industrial
por falta de acreditacion de personeria

Periodo 2002

Cantidad Recursos: 4 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 2 (50%) RJ: 2 (50%)

Recurrente PJ: 4 (100%) PF: 0 (0%)

Resultado Rechazo: 4 (100%) Admision: 0 (0%)

Opinién de Presidencia Rechazo: 0 (0%) Admisién: 0 (%)

contraria a la de la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los términos del art. 1 inc. €) ap. 9) LNPA, ya transcripto®.

Criterios de Resolucion

e En todos los casos se recurrio la providencia mediante la cual la DMDI
declaré la caducidad del procedimiento una vez transcurridos los plazos
contemplados por la norma apuntada, por no haber contestado la vista
conferida para acreditar la personeria invocada de socio gerente o de
presidente de la firma solicitante.

e Se verificd que se hayan cumplido los plazos previstos por el art. 1 inc. e)
ap. 9) LNPA para decretar la caducidad, y que la respectiva documentacion
no fue presentada en las actuaciones, lo que determiné el rechazo de los

recursos interpuestos.

81 \Ver en este Capitulo el punto 2.1 referido a la Caducidad por falta de pago del arancel por contestacion de
vista.
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Capitulo 1V: Los recursos administrativos en materia de Transferencia de

Tecnologia

Introduccion

De los 24 dictamenes registrados en materia de registro de contratos de
transferencia de tecnologia entre los afios 2002 y 2011 inclusive, en este capitulo
se analizan 15 recursos (62,5%) presentados entre los afios 2005 y 2010,
correspondientes a una unica causal mayoritaria de presentacion. Respecto de
dicha causal se efectia primero un analisis estadistico; luego se explicita el
encuadre legal de la situacion planteada, detallandose las normas juridicas
utilizadas para resolver los recursos examinados; y finalmente, se realiza una

resefia de los criterios generales utilizados para resolver casos analogos.

Para facilitar la comprension de la informacion, los resultados del analisis
estadistico han sido presentados en cuadros. No se ha realizado el muestreo de
solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnologia concretas por

no resultar relevante a los fines de este capitulo del presente trabajo.

Desarrollamos a continuacion la dnica causal de impugnacion que motivd la

interposicion de recursos administrativos en materia de registro de contratos de

transferencia de tecnologia:

1. Encuadre de las prestaciones comprendidas en el contrato en el art. 93

inc. a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268 (T.O. 1997)
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Estadistica General

Se registran 15 recursos presentados entre los afios 2005 y 2010, tratandose de
14 recursos jerarquicos en subsidio, y un recurso jerarquico directo, todos
interpuestos por personas juridicas. De los mismos, 14 fueron rechazados y solo
uno fue admitido. En este supuesto en particular, la Presidencia no se aparto del
criterio de la DAL en ningun caso.

Cuadro N° 84. Estadistica General. Solicitudes de registro de contratos de

transferencia de tecnologia. Encuadre de las prestaciones en el art. 93 inc. a) ap.
2 de la Ley N° 20.268 (T.0. 1997)

Periodo 2005-2010

Cantidad Recursos: 15 (100%) Ampliaciones de dictamen:
0 (0%)

Tipo de Recurso RJS: 14 (93.33%) RJ: 1 (6,67%)

Recurrente PJ: 15 (100%) PF: 0 (0%)

Resultado Rechazo: 14 (93,33%) Admision: 1 (6,67%)

Opinién de Presidencia Rechazo: 0 (0%) Admisién: 0 (%)

contraria a lade la DAL

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los términos del art. 1 de la Ley de Transferencia de Tecnologia N°
22.426, modificada por el Decreto N° 1853/93 (en adelante, LTT), segun el cual:
“‘quedan comprendidos en la presente ley los actos juridicos a titulo oneroso que
tengan por objeto principal o accesorio la transferencia, cesién o licencia de
tecnologia o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas
fisicas o juridicas, publicas o privadas domiciliadas en el pais, siempre que tales

actos tengan efectos en la Republica Argentina”.

A su vez, el art. 1 del Decreto N° 580/81, reglamentario de la Ley N° 22.246,
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dispone que “a los efectos de lo establecido en el Articulo 1° de la Ley se entiende
por tecnologia: a) las patentes de invencion, b) los modelos y disefios industriales,
c) todo conocimiento técnico para la fabricacion de un producto o la prestacion de

un servicio”.

El Decreto N° 1853/93 que aprueba el texto ordenado de la Ley de Inversiones
Extranjeras N° 21.382, en su art. 8 prevé que “(...) deben registrarse ante el
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial a titulo informativo, tanto aquellos actos
celebrados entre empresas independientes como también aquellos celebrados
entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o

indirectamente la controle, u otra filial de ésta ultima”.

El articulo 93 inciso a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268 (texto
ordenado por Decreto N° 649/97) establece que “cuando se paguen a
beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a continuacion se indican,
se presumira ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario: a) Tratandose de
contratos que cumplimentan debidamente los requisitos de la Ley de
Transferencia de Tecnologia al momento de efectuarse los pagos: 1. El sesenta
por ciento (60 %) de los importes pagados por prestaciones derivadas de servicios
de asistencia técnica, ingenieria o consultoria que no fueran obtenibles en el pais
a juicio de la autoridad competente en materia de transferencia de tecnologia,
siempre que estuviesen debidamente registrados y hubieran sido efectivamente
prestados. 2. El ochenta por ciento (80 %) de los importes pagados por

prestaciones derivadas en cesion de derechos o licencias para la explotacion de
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patentes de invencion y demas objetos no contemplados en el punto 1 de este

inciso. En el supuesto de que en virtud de un mismo contrato se efectien pagos a

los que correspondan distintos porcentajes, de conformidad con los puntos 1y 2

precedentes, se aplicara el porcentaje que sea mayor.”

Criterios de Resolucién

En los casos analizados se recurrid lo dispuesto en el Certificado de la
Direccion de Transferencia de Tecnologia (en adelante, DTT) que
establecio que las prestaciones de la firma proveedora de la tecnologia
previstas en el contrato presentado a registro, encuadran en lo estipulado
en el art. 93 inc. a) ap. 2) de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268
(texto ordenado por Decreto N° 649/97), que es el que impone el porcentaje
mayor de ganancia neta®.

El criterio general aplicado para resolver los recursos administrativos
presentados consistié en afirmar las competencias del INPI para efectuar el
andlisis de las prestaciones de los contratos sometidos a registro, y su
consiguiente encuadre en los distintos apartados del art. 93 inc. a) de la Ley
del Impuesto a las Ganancias citada, que determinan porcentajes distintos
de tributacion. Dichas competencias fueron cuestionadas por los

recurrentes, que sostenian que la mismas se encontraban limitadas a la

%2 El registro de contratos en la Direccion de Transferencia de Tecnologia no es obligatorio, se realiza a titulo
informativo y no hace a la validez del mismo. La finalidad del registro consiste en la obtencién de beneficios
impositivos, consistente en una reduccién del importe a tributar en concepto de Impuesto a las Ganancias: la
persona fisica o juridica con domicilio en el pais podra deducir como gastos lo pagado; la persona fisica o
juridica con domicilio en el extranjero, se beneficia con la reduccion de la alicuota gravable sobre la que debe
pagar dicho impuesto. Ver: INPI, Direccion de Transferencia de Tecnologia, Preguntas Frecuentes.
Disponible en: http://www.inpi.gov.ar/index.php?ld=15&criterio=6 (Visitado el 25/10/2013).
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mera revision formal de los instrumentos y datos vertidos en la solicitud de
registro.

Se estimO que si bien el art. 8 del Decreto N° 1853/93 establecioé que los
contratos a registrarse ante la DTT lo seran a titulo informativo, dicha norma
no afecta las competencias del INPI como autoridad de aplicacion de la Ley
N° 22.426, respecto de: a) el analisis de la naturaleza de las prestaciones
comprometidas, b) el encuadre de las mismas segun el art. 93 inc. a) de la
Ley del Impuesto a las Ganancias, y c) las facultades reglamentarias y de
interpretacion, conferidas por las leyes de Transferencia de Tecnologia, de
Patentes y los Decretos N° 580/81 y N° 260/96.

Se consider6 que la revision formal de los instrumentos y datos vertidos en
la solicitud de registro con caracter de declaracion jurada, no supone que se
extinguieran las referidas funciones del organismo de contralor, las que se
traducen, por ejemplo, en la calificacion acerca de si los actos presentados
a registro se encuentran comprendidos o no en el art. 1 LTT; y en la
emision del certificado indicativo del tipo de prestaciones tecnoldgicas
involucradas y de si son libremente obtenibles en el pais, a fin del
otorgamiento del beneficio impositivo previsto por el art. 93 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias.

Se interpretd que las facultades mencionadas derivan razonablemente de la
calidad de autoridad de aplicacion del INPI, reconocida expresamente en el
art. 90 LP, y de la especialidad de dicho organismo en el ejercicio de las

funciones de contralor de los actos comprendidos en el art. 1 LTT y en el
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art. 1 de su Decreto Reglamentario N° 580/81.

e Asimismo, se estimé que careceria de la més elemental logica juridica que
un organismo que cuenta con una especialidad técnica propia y especifica,
tuviera Unicamente facultades para registrar un contrato sin posibilidad de
ejercer las mencionadas precedentemente.

e En el afio 2005 se hizo lugar a un recurso por considerarse acreditada en
las actuaciones —mediante la presentacion de una declaracién- la propiedad
exclusiva en cabeza de la firma extranjera y de sus licenciatarios de la
tecnologia transferida a través del contrato registrado, asi como su
indisponibilidad en el pais debido a que los mismos consisten en los Unicos
proveedores de dicha tecnologia. Por ello, se encuadraron las prestaciones
comprendidas en el contrato aludido en las previsiones del art. 93 inc. a) ap.

1) de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268 (t.0. 1997).

CONCLUSIONES
En esta seccidn final, en primer lugar se exponen las conclusiones extraidas del
relevamiento estadistico de los 1564 dictamenes que componen el universo de
datos analizados en el presente trabajo; luego se evallUa el encuadre legal que el
INPI realizara respecto de las causales de impugnacibn examinadas, y se
concluye con una reflexiébn sobre los criterios empleados por dicho organismo al

resolver los recursos administrativos interpuestos en su ambito.

1. Estadisticas
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1.1 Cantidad de dictamenes emitidos por DPI
Como ya dijéramos, entre los afios 2001 y 2012 la DAL emitid 1564 dictdmenes a

fin de resolver recursos administrativos interpuestos respecto de solicitudes de

DPI.

En orden decreciente, 921 dictamenes corresponden a recursos interpuestos con
relacion a solicitudes de Marcas, 582 a Patentes de Invencion, 24 a Registro de
Contratos de Transferencia de Tecnologia, 21 a Modelos de Utilidad, y 16 a
Modelos Industriales. No se registran dictimenes emitidos a fin de resolver

recursos administrativos presentados respecto de solicitudes de Disefios

Industriales.

Cuadro N° 85. Cantidad de dictamenes emitidos por la DAL para la Resolucion de
recursos administrativos entre los afilos 2001 y 2012 (en orden decreciente).
Diferenciados por DPI

Solicitudes de Derechos de Cantidad de Porcentaje
Propiedad Industrial Dictamenes

Marcas 921 58,89%
Patentes 582 37,21%
Registro de Contratos de 24 1,53%
Transferencia de Tecnologia

Modelos de Utilidad 21 1,34%
Modelos Industriales 16 1,03%
Disefos Industriales 0 0%
Total 1564 100%

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

De lo expuesto se desprende que los DPI que han sido mas recurridos son el de

marcas Yy el de patentes de invencion, que ocupan respectivamente el primer y el
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segundo lugar de preeminencia. Entre ambos suman el 96,10% de los

dictamenes, con una diferencia a favor de las marcas del 21,68%.

La suma de los porcentajes correspondientes a los dictamenes emitidos respecto
de solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnologia, modelos de
utilidad y modelos industriales arroja un 3,9% de los dictamenes emitidos, lo que
constituye una suma infima comparada con la de los elaborados respecto de las

marcas y de las patentes de invencion.

1.2 Vias de impugnacion

Resulta claro que el recurso jerarquico en subsidio fue el recurso administrativo
mayoritariamente elegido, en el 63,17% de las ocasiones, lo que implica que los
recurrentes prefirieron que su impugnacién sea revisada en dos instancias:

primero por el 6rgano que dictd el acto recurrido, y después por la Presidencia.

La segunda via intentada es el recurso de reconsideraciéon previsto por el art. 72
LP, que fue elegida el 14,07%. Se recuerda que este recurso sélo procede
respecto de la denegatoria de solicitudes de patentes de invencién y de modelos

de utilidad.

En tercer lugar aparece el recurso jerarquico directo con el 9,65%, en marcado

contraste con el interpuesto en subsidio que figura en primer lugar. Lo siguen el

recurso de reconsideracion regulado por el art. 84 RLNPA con el 3,26%; el recurso
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de alzada con el 3,07%, y la denuncia de ilegitimidad con el 2,24%. Solo se

registran un recurso de revocatoria (0,06%) y un recurso de revision (0,06%).

Se tuvieron en cuenta las 6 ampliaciones de dictamen realizadas (0,38%), los 2
dictamenes por los que se aconsej0 la revocacion de oficio de sendas
Resoluciones de la Presidencia (0,13%), y los 61 dictamenes emitidos de oficio
para clarificar cuestiones relacionadas con la interposicion de recursos
administrativos —como por ejemplo las facultades de los API autorizados®- (3,9%)
a fin de mantener la uniformidad de los datos estadisticos que conforman el

universo de dictamenes relevados.

Cuadro N° 86. Vias de impugnacion presentadas entre los afios 2001 y 2012 (en
orden decreciente)

Vias de Impugnacion Cantidad Porcentaje
RJS 988 63,17%
RR72 220 14,07%
RJ 151 9,65%
Otros (dictamenes de oficio) 61 3,9%
RR84 51 3,26%
RA 48 3,07%
DI 35 2,24%
Otros (ampliaciones de 6 0,39%
dictamen)

Otros (revocacién de oficio de 2 0,13%
Resoluciones de Presidencia)

Recurso de Revocatoria 1 0,06%
Recurso de Revision 1 0,06%
Total 1564 100%

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

% Ver en la Parte 1, Capitulo 1, el punto 5 referido a los Agentes de la Propiedad Industrial autorizados.
Disposicion DAL N° 1/11.
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En materia de todos los DPI, el recurso jerarquico en subsidio ha sido el recurso
administrativo mayoritariamente elegido. En el caso de las marcas con un 78,39%,
de las patentes de invencion en un 37,97%, de los modelos de utilidad en un
61,9%, de los modelos industriales en un 75%, y de las solicitudes de registro de

contratos de transferencia de tecnologia en un 83,33%.

El recurso de reconsideracion previsto por el art. 72 LP fue elegido en el 36,94%
de los casos en que se impugnoé la denegatoria solicitudes de patentes de
invencion —un porcentaje similar al del recurso jerarquico en subsidio, lo que indica
la ausencia de una preferencia marcada entre ambos-, y en el 23,81% de las

denegatorias de modelos de utilidad.

El recurso jerarquico directo fue menos presentado, ya que solo representa el
8,79% de los recursos administrativos deducidos respecto de solicitudes de
marcas, el 10,65% de patentes, el 14,28% de modelos de utilidad, el 18,75% de
modelos industriales y el 8,33% de solicitudes de registro de contratos de

transferencia de tecnologia.

Le sigue en orden decreciente el recurso de reconsideracion regulado por el art.

84 RLNPA, que representa apenas un 4,23% de los recursos presentados en

materia de marcas y del 2,06% en materia de patentes de invencion.

El recurso de alzada, registrado solamente respecto de solicitudes de patentes de

invencion, comprende el 8,25% de las impugnaciones presentadas.
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La denuncia de ilegitimidad constituye el 1,85% de las impugnaciones intentadas

en materia de marcas, el 2,92% en patentes de invencién, y el 4,16% en

solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnologia.

Los dnicos recursos administrativos de revocatoria y de recurso de revision

interpuestos en materia de patentes de invencidn representan cada uno el 0,17%

de los mismos.

Cuadro N° 87. Vias de impugnacion presentadas entre los afios 2001 y 2012 (en

orden decreciente). Diferenciadas por DPI

Vias de Marcas | Patentes | Modelos Modelos Transf. de
Impugnacion de Industriales | Tecnologi

Utilidad a

RJS 722 221 13 12 20

RR72 0 215 5 0 0

RJ 81 62 3 3 2

Otros (dictamenes 60 1 0 0 0

de oficio)

RR84 39 12 0 0 0

RA 0 48 0 0 0

DI 17 17 0 0 1

Otros 2 2 0 1 1

(ampliaciones de

dictamen)

Otros (revocacién 0 2 0 0 0

de oficio de

Resoluciones de

Presidencia)

Recurso de 0 1 0 0 0

Revocatoria

Recurso de 0 1 0 0 0

Revision

Total 921 582 21 16 24

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.
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1.3 Impugnantes

La mayoria de las impugnaciones registradas entre los afios 2001 y 2012 inclusive
fue interpuesta por personas juridicas, (73,85%), mientras que las personas fisicas
presentaron el 22,12% de las mismas. Se aclara que se carece de datos respecto
de 63 dictdimenes®, representativos del 4,03% del universo de datos relevados.
De todas formas, resulta evidente la abrumadora mayoria de personas juridicas

impugnantes.

Cuadro N° 88. Total de impugnantes (en orden decreciente)

Impugnantes Cantidad Porcentaje
Personas juridicas 1155 73,85%
Personas fisicas 346 22,12%
No se registran datos 63 4,03%
Total 1564 100%

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Respecto de las impugnaciones deducidas en materia de marcas, las personas
juridicas presentaron 603, correspondiente al 65,47%. Las personas fisicas
dedujeron 256 (27,8%), y se carece de datos acerca de 62 escritos,

representativos del 6,73%.

En materia de impugnaciones de actos administrativos dictados en trdmites de

solicitudes de patentes de invencion, las personas juridicas presentaron 506,

% En los 63 dictamenes referidos no se han consignado los datos del impugnante. Al estar referidos casi todos
a las facultades de los API autorizados, se volcaron los datos identificatorios del APl pero no de su
representado.
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correspondiente al 86,94%. Las personas fisicas dedujeron 75 (12,89%), y se

carece de datos acerca de 1 escrito, representativo del 0,17%.

Las personas juridicas presentaron 7 impugnaciones relacionadas con solicitudes
de modelos de utilidad, correspondientes al 33,33%. Las personas fisicas
dedujeron 14 (66,67%). Es el Unico supuesto en que las personas fisicas
realizaron mas presentaciones que las personas juridicas, al contrario de lo que

sucede con los demas DPI.

En materia de impugnaciones de actos administrativos dictados en tramites de
solicitudes de modelos industriales, las personas juridicas presentaron 15,

correspondiente al 93,75%. Las personas fisicas interpusieron solo una (6,25%).

La totalidad de las 24 impugnaciones registradas respecto de solicitudes de
registro de contratos de transferencia de tecnologia, fueron presentadas por
personas juridicas, lo que equivale al 100% de las mismas.

Cuadro N° 89. Total de impugnantes (en orden decreciente). Diferenciados por
DPI

Impugnantes Marcas | Patentes | Modelos Modelos Transf. de
de Industriales | Tecnologia
Utilidad
Personas 603 506 7 15 (93,75%) | 24 (100%)
juridicas (65,47%) | (86,94%) | (33,33%)
Personas fisicas 256 75 14 1 (6,25%) 0 (%)
(27,8%) | (12,89%) | (66,67%)
NoO se registran 62 1(0,17%) 0 (%) 0 (%) 0 (%)
datos (6,73%)
Total 921 582 21 16 (100%) | 24 (100%)
(100%) (100%) (100%)
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Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

1.4 Causales de impugnacion

1.4.1 Marcas

De los 1564 dictdamenes que componen el universo de datos analizados en el
presente trabajo, se registran en total 921 dictamenes emitidos con relacion a
marcas entre los afios 2001 y 2012 inclusive. De los mismos, en esta tesis se
analizan 839, lo que representa el 91,10%, correspondientes a 821 recursos, una
ampliacién de dictamen, y 17 denuncias de ilegitimidad®®, clasificados de acuerdo

a las siguientes causales que motivaron su interposicién®®:

Cuadro N° 90. Causales de impugnacion (en orden decreciente). Marcas

Marcas Dictdmenes Recursos Ampliaciones | Denuncias
Administrativos | de Dictamen de
llegitimidad

Art. 3inc. b) 183 183 (22,29%) 0 (0%) 0 (0%)
LM (21,81%)
Solicitudes 98 (11,68%) 98 (11,94%) 0 (0%) 0 (0%)
denegadas
por falta de
contestacion
de vistas
Art. 2 inc. a) 68 (8,1%) 68 (8,28%) 0 (0%) 0 (0%)
LM
Art. 3inc. g) 50 (5,96%) 50 (6,09%) 0 (0%) 0 (0%)
LM
Abandono de 49 (5,84%) 48 (5,85%) 1 (100%) 0 (0%)
la solicitud
Nulidad de la 45 (5,36%) 45 (5,48%) 0 (0%) 0 (0%)
solicitud

% En el computo de dichos dictamenes se contabilizan los relativos a las facultades de los APl autorizados,
arancel, y denuncia de ilegitimidad en virtud de la doctrina sentada a través de los mismos, relacionada
directamente con la resolucion de recursos administrativos en materia de DPI.

% por razones de extension, desde el punto de vista estadistico se comentan las 3 causales de impugnacion
mas frecuentes registradas respecto de cada DPI, en el caso de corresponder.
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(incluye Nul.

del Recurso)

Autorizados 45 (5,36%) 45 (5,48%) 0 (0%) 0 (0%)
Nulidad de la 44 (5,24%) 44 (5,36%) 0 (0%) 0 (0%)
renovacion

Renovacion 39 (4,65%) 37 (4,5%) 0 (0%) 2 (11,76%)
denegada

Arancel 36 (4,3%) 36 (4,38%) 0 (0%) 0 (0%)
Art. 3inc. a) 34 (4,05%) 34 (4,14%) 0 (0%) 0 (0%)
LM

Nulidad de la 31 (3,7%) 31 (3,78%) 0 (0%) 0 (0%)
oposicion

Art. 2 inc. b) 24 (2,86%) 24 (2,92%) 0 (0%) 0 (0%)
LM

Art. 3inc. d) 23 (2,74%) 23 (2,8%) 0 (0%) 0 (0%)
LM

Art. 3inc. h) 20 (2,38%) 20 (2,44%) 0 (0%) 0 (0%)
LM

Art. 11 Decr. 18 (2,15%) 18 (2,20%) 0 (0%) 0 (0%)
N° 206/01

Art. 3inc. c) 17 (2,03%) 17 (2,07%) 0 (0%) 0 (0%)
LM

Denuncia de 15 (1,79%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (88,24%)
ilegitimidad

Total 839 (100%) 821 (100%) 1 (100%) 17 (100%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Entre las causas de impugnaciéon enumeradas, se destaca en primer lugar como la
mas frecuente, la relativa a las solicitudes denegadas por aplicacion del art. 3 inc.
b) LM, que con 183 recursos representa el 21,81% de los mismos. La siguiente de
las causales mas usuales, concerniente a las solicitudes denegadas por falta de
contestacion de vistas, registra poco mas de la mitad de la cantidad de la primera,
con 98 recursos (11,68%). La tercer causal, referente a las solicitudes denegadas
por aplicacion del Art. 2 inc. a) LM, cuenta con 68 recursos (8,1%). La suma de
estas 3 causales arroja 349 recursos, representativos del 41,6% del total de los

recursos administrativos interpuestos en materia de marcas.
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1.4.2 Patentes de Invencién

De los 582 dictimenes registrados en materia de patentes de invencion entre los

afios 2001 y 2012 inclusive, en el presente trabajo se analizan 536 (92,10%),

correspondientes 517 recursos administrativos, 2 ampliaciones de dictamen, y 17

denuncias de ilegitimidad®’, clasificados de acuerdo a las siguientes causales que

motivaron su interposicion:

Cuadro N° 91.

Causales de impugnacion (en orden decreciente). Patentes de

invencion

Patentes de | Dictamenes Recursos Ampliaciones | Denuncias

Invencion Administrativos | de Dictamen de
llegitimidad

Solicitudes 205 (38,25%) 204 (39,46%) 0 (0%) 1 (5,88%)
denegadas
por razones
de indole
técnica
Derecho de 138 (25,75%) 131 (25,34%) 1 (50%) 6 (35,29%)
prioridad
Extension de 53 (9,89%) 53 (10,25%) 0 (0%) 0 (0%)
la vigencia de
la patente
Desistimiento 52 (9,7%) 51 (9,86%) 0 (0%) 1 (5,88%)
de la solicitud
Reconocimiento | 37 (6,9%) 36 (6,96%) 1 (50%) 0 (0%)
de patente de
revalida
Producto 24 (4,48%) 24 (4,65%) 0 (0%) 0 (0%)
farmacéutico
Abandono de 18 (3,35%) 18 (3,48%) 0 (0%) 0 (0%)
la solicitud
Denuncia de 9 (1,68%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (52,95%)

® En el computo de dichos dictamenes se contabilizan los relativos a la denuncia de ilegitimidad en virtud de
la doctrina sentada a través de los mismos, relacionada directamente con la resolucion de recursos
administrativos en materia de DPI.
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ilegitimidad

Total 536 (100%) 517 (100%) 2 (100%) 17 (100%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.
Entre dichas causales, se destaca en primer lugar como la mas frecuente, la

relativa a las solicitudes denegadas por razones de indole técnica, que con 205
recursos representa el 38,25% de las impugnaciones (recursos administrativos y
denuncias de ilegitimidad) interpuestas. La siguiente de las causales mas usuales,
concerniente a pérdida del derecho de prioridad internacional, registra 138
dictimenes (25,75%), correspondientes a 131 recursos administrativos, 1
ampliacion de dictamen y 6 denuncias de ilegitimidad. La tercer causal, referente a

la extension de la vigencia de la patente, cuenta con 53 recursos (9,89%).

La suma de estas 3 causales —teniéndose en cuenta solamente la cantidad de los
recursos administrativos- arroja 388 recursos, representativos del 75,05% del total

de los interpuestos en materia de patentes de invencion.

1.4.3 Modelos de Utilidad
En materia de modelos de utilidad se registran en total 21 recursos, interpuestos
entre los afios 2001 y 2012, de los que se analizan 17, clasificados segun sus
causales de presentacion.

Cuadro N° 92. Causales de impugnacion (en orden decreciente). Modelos de
utilidad

Modelos de Dictamenes Recursos Ampliaciones | Denuncias
Utilidad Administrativos | de Dictamen de
llegitimidad
Desistimiento 8 (47,06%) 8 (47,06%) 0 (0%) 0 (0%)
de la solicitud
Solicitudes 6 (35,29%) 6 (35,29%) 0 (0%) 0 (0%)
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denegadas
por razones
de indole
técnica

Abandono de 3 (17,65%) 3 (17,65%) 0 (0%) 0 (0%)
la solicitud

Total 17 (100%) 17 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Las 3 Unicas causales de impugnacion registradas, relativas al desistimiento de la
solicitud (con 8 recursos equivalentes al 47,06%), a las solicitudes denegadas por
razones de indole técnica (con 6 recursos equivalentes al 35,28%), y al abandono
de la solicitud (con 3 recursos equivalentes al 17,65%) suman los 17 recursos
administrativos correspondientes al 100% de los interpuestos respecto de

solicitudes de modelos de utilidad.

1.4.4 Modelos Industriales

De los 16 dictamenes registrados en materia de modelos industriales entre los
afios 2001 y 2007 inclusive, en esta tesis se analizan 13 recursos (81,25%),
clasificados de acuerdo a las causales que motivaron su interposiciéon. No se

registran recursos administrativos respecto de Disefios Industriales.

Cuadro N° 93. Causales de impugnacion (en orden decreciente). Modelos
industriales

Modelos Dictamenes Recursos Ampliaciones | Denuncias
Industriales Administrativos | de Dictamen de
llegitimidad
Caducidad 8 (61,54%) 8 (61,54%) 0 (0%) 0 (0%)
Gestion de 5 (38,46%) 5 (38,46%) 0 (0%) 0 (0%)
Negocios
Total 13 (100%) 13 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.
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Las 2 Unicas causales de impugnacion registradas, relativas a la caducidad de la
solicitud (con 8 recursos equivalentes al 61,54%), y a la falta de ratificacion del
gestor de negocios (con 5 recursos equivalentes al 38,46%) suman los 13
recursos administrativos correspondientes al 100% de los interpuestos respecto de

solicitudes de modelos industriales.

1.4.5 Transferencia de Tecnologia

De los 24 dictamenes registrados en materia de registro de contratos de
transferencia de tecnologia entre los afios 2002 y 2011 inclusive, en esta tesis se
analizan 15 recursos (62,5%) presentados entre los afios 2005 y 2010,

correspondientes a una Unica causal mayoritaria de presentacion

Cuadro N° 94, Causales de impugnacion. Transferencia de Tecnologia

Transf. de Dictdmenes Recursos Ampliaciones | Denuncias

Tecnologia Administrativos | de Dictamen de
llegitimidad

Encuadre 15 (100%) 15 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

prestaciones
del contrato
en art. 93
inc. a) Ley
Impuesto
Ganancias

Total 15 (100%) 15 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

La Unica causal de impugnacidén registrada, relativas al encuadre de las

prestaciones comprendidas en el contrato en el art. 93 inc. a) de la Ley del
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Impuesto a las Ganancias N° 20.268 T.0. 1997, cuenta con 15 recursos
administrativos equivalentes al 100% de los interpuestos respecto de solicitudes

de registro de contratos de transferencia de tecnologia.

1.5 Resultado de los recursos administrativos en materia de DPI

Tomando en consideracion la totalidad de los dictamenes relevados en esta tesis
(1564) respecto de todos los DPI, resulta evidente que la enorme mayoria (1255)
de los recursos administrativos y denuncias de ilegitimidad interpuestos ante el
INPI entre los afios 2001 y 2012 fueron rechazados, en un porcentaje mayor al
80%. Solo 299 dictamenes fueron emitidos en sentido favorable a las pretensiones

del administrado, en un porcentaje del 19,38%.

Se registran 6 dictamenes, representativos del 0,38% del total, que fueron
elaborados con una finalidad distinta a la de resolver impugnaciones: 3
corresponden a la decision de iniciar de oficio acciones judiciales para obtener la
nulidad de la concesion de la marca por haber sido concedida con una oposicién
subsistente; otra por haber sido tramitada por gestor de negocios que no fue
ratificado. En otro dictamen se solicita huevo informe técnico a ANP, y en uno mas
se conceden 30 dias habiles para acreditar la fuerza mayor alegada como causal
de la falta de pago de la tasa de examen de fondo de una solicitud de patente de

invencion.

Respecto del reconocimiento de patentes de revalida, en 4 oportunidades se hizo

lugar al recurso exclusivamente con referencia a las reivindicaciones de
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procedimiento para la preparacion de productos farmacéuticos, y se lo rechazé en

relacion a las reivindicaciones de productos farmaceéuticos.

Cuadro N° 95. Resultado de los recursos administrativos interpuestos respecto de
DPI (en orden decreciente)

Resultado Cantidad Porcentaje
Rechazo 1254 80,18%
Admision 299 19,18%
Otros 6 0,38%
Admisién / Rechazo 4 0,26%
Total 1564 100%

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Casi todos los DPI registran un porcentaje cercano o superior al 80% de recursos
administrativos rechazados, con excepciéon de los modelos industriales que tienen
un 50% de desestimaciones. Los porcentajes mas altos de rechazos los registran
los modelos de utilidad (95,24%) y las solicitudes de registro de contratos de

transferencia de tecnologia (91,67%).

Las marcas y las patentes de invencion tienen una tasa cercana al 20% de
admisiones, sélo superados por los modelos industriales que registran un 50%.
Los modelos de utilidad y las solicitudes relacionadas con transferencia de
tecnologia poseen los porcentajes mas bajos, del 4,76% y del 8,33%

respectivamente.

Cuadro N° 96. Resultado de los recursos administrativos interpuestos respecto de
DPI (en orden decreciente). Diferenciados por DPI

Resultado Marcas Patentes | Modelos Modelos Transf. de
de Industriales | Tecnologia
Utilidad
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Rechazo 733 472 20 8 (50%) 22 (91,67%)
(79,59%) | (81,10%) | (95,24%)

Admision 184 104 1 (4,76%) 8 (50%) 2 (8,33%)
(19,98%) | (17,87%)

Otros 4 (0,43%) | 2 (0,34%) | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Admision / 0 (0%) | 4(0,69%) | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Rechazo

Total 921 582 21 16 (100%) 24 (100%)

(100%) (100%) (100%)

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictdmenes de la DAL.

1.6 Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinién de la DAL

Entre los afios 2002 y 2011 la Presidencia del INPI se apart6 29 casos del criterio
sustentado por la DAL en su dictamen juridico, que como ya dijéramos, es
obligatorio pero no vinculante. Dicha cantidad representa apenas el 1,85% del total

de los 1564 dictdmenes analizados en el presente trabajo.

Cuadro N° 97. Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinion de la DAL.
Diferenciadas por DPI

DPI Cantidad Porcentaje
Marcas 21 72,41%
Patentes 7 24,14%
Modelos de Utilidad 1 3,45%
Total 29 100%

Entre los afios 2003 y 2011 la Presidencia dict6 22 Resoluciones haciendo lugar al
recurso interpuesto, en contra del criterio denegatorio de la DAL, 15 veces en
materia de marcas y 7 de patentes de invencion. No se apartd del criterio de la

DAL respecto del resto de los DPI.

En materia de marcas, la Presidencia concedié 15 recursos respecto de las

siguientes causales de impugnacion:
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e Por aplicacion del art. 2 inc. a) LM: se registran 4 Resoluciones.

e Por aplicacion del art. 3 inc. b) LM: se registran 3 Resoluciones.

e Solicitudes denegadas por contestar vista para presentar nuevos logotipos
con logos distintos de la presentacion original: se registran 3 Resoluciones.

e Por aplicacion del art. 3 inc. a) LM: se registra 1 Resolucion.

e Abandono de la solicitud: se registra 1 Resolucion.

e Por aplicacion del art. 3 inc. d) LM: se registra 1 Resolucion.

 Pérdida del derecho de prioridad®: se registra 1 Resolucion.

e Facultades de los API autorizados: se registra 1 Resolucion.

Cuadro N° 98. Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinién de la DAL (en
orden decreciente). Marcas. Admisién. Diferenciadas por causales de impugnacion

Causales de impugnacion Cantidad Porcentaje
Art. 2inc. a) LM 4 26,65%
Art. 3inc. b) LM 3 20%
Solicitudes denegadas por contestar vista 3 20%

para presentar nuevos logotipos con logos
distintos de la presentacion original

Art. 3inc. a) LM 1 6,67%
Abandono de la solicitud 1 6,67%
Art. 3inc. d) LM 1 6,67%
Pérdida del derecho de prioridad 1 6,67%
Facultades de los API autorizados 1 6,67%

Total 15 100%

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

En materia de patentes de invencidn, la Presidencia concedi6 7 recursos respecto
de las siguientes causales de impugnacion:
e Desistimiento por falta de contestacion de las observaciones al Examen de

Fondo: se registran 2 Resoluciones.

%8 Supuesto no analizado en la presente tesis.
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Invocacién erronea del documento de prioridad en la solicitud: se registran 2
Resoluciones.

Desistimiento por falta de pago de tasa de examen de fondo: se registra 1
Resolucion.

Abandono de la solicitud por no contestar en término la vista de las
observaciones al Examen Preliminar Administrativo: se registra 1
Resolucion.

Pérdida del derecho de prioridad por no haber presentado el documento de

cesion en término: se registra 1 Resolucion.

Cuadro N° 99. Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinion de la DAL (en
orden decreciente). Patentes de Invencion. Admision. Diferenciadas por causales

de impugnacion

Causales de impugnacion Cantidad Porcentaje
Desistimiento. Observaciones al Examen de 2
Fondo
Derecho de prioridad. Invocacién errbnea 2
Desistimiento. Tasa de Examen de Fondo 1
Abandono de la solicitud. Examen Preliminar 1
Administrativo
Derecho de prioridad. Documento de cesion 1
Total 7 100%

e Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

Por el contrario, entre los afios 2002 y 2011 la Presidencia dictdé 7 Resoluciones

desestimando el recurso interpuesto, apartdndose de la recomendacion de la DAL

favorable a su admision 6 veces en materia de marcas y 1 respecto de una

solicitud de modelo de utilidad.
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En materia de marcas, la Presidencia rechazd 6 recursos respecto de las
siguientes causales de impugnacion:
e Por aplicacion del art. 3 inc. b) LM: se registran 5 Resoluciones.

e Abandono de la solicitud: se registra 1 Resolucion.

Cuadro N° 100. Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinion de la DAL
(en orden decreciente). Marcas. Rechazo. Diferenciadas por causales de
impugnacion

Causales de impugnacion Cantidad Porcentaje
Art. 3inc. b) LM 5 83,33%
Abandono de la solicitud 1 16,67%
Total 6 100%

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, la Presidencia rechazo 1 recurso respecto de la

siguiente causal de impugnacion:

e Solicitud denegada por razones de indole técnica: se registra 1 Resolucion.

Cuadro N° 101. Resolucion de Presidencia contraria a la opinion de la DAL.
Modelos de utilidad. Rechazo. Diferenciada por causal de impugnacion

Causales de impugnacion Cantidad Porcentaje
Solicitud denegada por razones de indole 1 100%
técnica
Total 1 100%

Fuente: elaboracion propia sobre el Archivo de Dictamenes de la DAL.

2. Encuadre Legal
Para la resolucidbn de los recursos administrativos y de las denuncias de
ilegitimidad interpuestos respecto de solicitudes de DPI, el INPI aplico la siguiente

normativa, enumerada segun se trate de tratados internacionales; de normativa
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nacional (leyes, decretos, etc.) y de normativa interna emitida por el INPI

(Resoluciones, Disposiciones y Circulares):

e Tratados internacionales:

o Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados

©)

o

con el Comercio (ADPIC), aprobado por la Ley N° 24.425.

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
ratificado mediante la Ley N° 17.011.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las Marcas, aprobado por Ley N°

26.230.

e Normativa nacional:

o

o

o

Ley de Patentes y Modelos de Utilidad N° 24.481 T.O. 1996.

Decreto Reglamentario de la Ley de Patentes N° 260/96.

Ley N° 111 de Patentes de Invencion (derogada por la Ley N°
24.481).

Ley de Marcas N° 22.362.

Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas N° 558/81.

Decreto Modificatorio del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas
N° 1141/2003.

Decreto - Ley N° 6673/63 de Disefios y Modelos Industriales.

Ley de Transferencia de Tecnologia N° 22.426, modificada por el

Decreto N° 1853/93.
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Decreto Reglamentario de la Ley de Transferencia de Tecnologia N°
580/81.
Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268 (T.O. por Decreto N°
649/97).
Normativa sobre el término MERCOSUR:

= Decreto N° 753 de fecha 30 de agosto de 2000.

= Ley N°25.314.

* Ley N°26.144.
Ley N° 25.127 sobre produccion ecoldgica, biolégica y organica.
Decreto N° 206/01, que reglamenta la Ley N° 25.127.
Ley N° 24.573 de Mediacion y Conciliacién, modificada por la Ley N°
26.589.
Decreto Reglamentario de la Ley de Mediacion y Conciliacion N°
91/98.
Acordada N° 16 de la Camara Nacional en lo Civil y Comercial
Federal de fecha 4 de abril de 1997, que reformé el art. 11 del
Reglamento de Mediacion del fuero.
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 1759/72 T.0O. 1991.
Caodigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Cédigo Civil.
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e Normativa interna del INPI®:

O

Resoluciéon N° P — 292 de fecha 25 de septiembre de 1998, sobre
requisitos técnicos de la presentacion de dibujos y/o figuras de los
logotipos de marcas.

Resolucién INPI N° P — 062 de fecha 24 de septiembre de 2001,
sobre acreditacion de personeria.

Resolucion INPI N° P — 133 de fecha 21 de noviembre de 2002,
sobre acreditacion de personeria.

Resolucién N° P — 101 de fecha 18 de abril de 2006, que creé el
Reglamento para el Ejercicio de la Profesion de Agente de la
Propiedad Industrial.

Resolucién INPI N° P — 202 de fecha 26 de agosto de 2009, que
implemento en dicho organismo el sistema informatico MENTES.
Resolucion INPI N° P — 39 de fecha 22 de marzo de 2011, sobre
transferencias de marcas.

Disposicion INPI N° P — 132 de fecha 30 de septiembre de 1996,
sobre transferencias de marcas.

Disposicion N° D - 79 de fecha 2 de marzo de 1997, que ratificé la
Acordada N° 16 de la Camara Nacional en lo Civil y Comercial
Federal de fecha 4 de abril de 1997.

Disposicion N° M - 70 de fecha 1 de abril de 1997, sobre el término

MERCOSUR.

% Ordenada por jerarquia (Resoluciones, Disposiciones y Circulares) y por fecha de emision.
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Disposicion N° M — 1136 de fecha 22 de octubre de 2004, sobre
plazos para interponer recursos administrativos y judiciales respecto
de actos publicados en el Boletin de Marcas.

Disposicion N° M - 1193 de fecha 17 de octubre de 2007, sobre
unificacion de criterios del procedimiento administrativo marcario.
Disposicion N° M — 510 de fecha 14 de abril de 2010, sobre
solicitudes de renovacion de marcas.

Disposicion N° M - 2038 de fecha 30 de diciembre de 2010, sobre
suspension del plazo del art. 16 LM.

Resolucion INPI N° P — 39 de fecha 22 de marzo de 2011, sobre
transferencias de marcas.

Disposicion DAL N° 1 de fecha 17 de agosto de 2011, sobre
facultades de los API autorizados.

Circular ANP N° 2 de fecha 3 de julio de 2001, sobre el pago de la
tasa de examen de fondo.

Circular ANP N° 008 del dia 12 de septiembre de 2002, sobre

Segundo uso médico.

De la enumeracion precedente se desprende que el INPI (concretamente, la DAL

al dictaminar y la Presidencia al apartarse de la opinién de su servicio juridico), al

realizar el encuadre legal de las situaciones que motivaron las impugnaciones

analizadas (recursos administrativos y denuncias de ilegitimidad), tuvo en

consideracion la totalidad de la normativa aplicable a cada DPI vigente en el
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momento de su resolucion, de indole internacional, nacional e interna de dicho

organismo.

Segun surge de los datos relevados con relacion a cada DPI, la eleccion de las
normas particulares que se utilizaron para resolver casos analogos —detalladas
respecto de cada causal de impugnacion en la parte Il de la presente tesis- fue

realizada correctamente.

Se destaca que la Presidencia se apartdé del consejo de la DAL sélo en 29
oportunidades entre los afios 2002 y 2011, representativas del 1,85% del total de

los dictdmenes analizados en la presente tesis°.

3. Criterios de Resolucion

Como sefalaramos en el punto 2 de las presentes conclusiones, el encuadre legal
de las situaciones que fueron objeto de impugnacion fue realizado de manera
correcta. En virtud de ello, los criterios empleados en casos analogos se
encuentran fundados en el ordenamiento juridico vigente al momento de su
resolucién, en congruencia con el principio de legalidad que debe regir el accionar

de la Administracién Publica.

Teniendo en cuenta lo antedicho, y al no haberse detectado casos de arbitrariedad

manifiesta, cabe preguntarse si se justifica la interposicion de recursos

"0 \er el Punto 1.6 de estas Conclusiones, referido a las Resoluciones de Presidencias contrarias a la opinion
de la DAL.
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administrativos ante el INPI. A primera vista, la gran mayoria de recursos y de
denuncias de ilegitimidad rechazados respecto de todos los DPI (alrededor del

80% en materia de marcas y patentes de invencién)’* parece indicar que no.

Un sector doctrinario, sefiala la importancia relativa de los mismos, al sostener que
todo ser humano es poco proclive a reconocer su propio error y volver sobre sus
pasos, y que soélo cobrarian eficacia cuando cambiara el funcionario que dicté el
acto y fuera reemplazado por otro, ya que toda persona tiende a considerar que

todo lo que hizo su antecesor es incorrecto’,

Nos permitimos disentir con la apuntada doctrina. Entendemos que la respuesta
es mas compleja, y que como sucede frecuentemente en materia de Derecho,
“‘depende”. De que? En el tema que nos ocupa, de la causal de impugnacion.
Teniendo en cuenta los resultados expuestos en la Parte Il de este trabajo, puede
afirmarse que respecto de las causales en que el INPI ha mantenido
invariablemente un criterio denegatorio ante las pretensiones del impugnante, el

intento no estaria justificado.

Lo mismo puede decirse de los intentos de introducir con el recurso administrativo,
elementos de valoracién de fecha posterior a la denegatoria cuestionada, dada la
politica adoptada por el INPI de no considerarlos en virtud de su extemporaneidad.

En materia de solicitudes de registro de marcas, no se han revisado las

™ Ver el Cuadro N° 96. Resultado de los recursos administrativos interpuestos respecto de DPI (en orden
decreciente). Diferenciados por DPI.
2 CANOSA, Armando N., “Procedimiento Administrativo...” op. cit., p. 384.
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limitaciones ofrecidas por el solicitante junto con el recurso administrativo de que
se trata”™. En materia solicitudes de patentes de invencién sucede algo similar
respecto de la presentacion de nuevos pliegos reivindicatorios’. Si bien el INPI ha
fundamentado su negativa a examinar estos nuevos elementos en la instancia
recursiva, en el respeto debido a los pasos procesales preclusorios propios de la
secuencia reglada que caracteriza al procedimiento de registro y concesion de

DPI, entendemos que se trata de supuestos que ameritan un serio debate.

Sin perjuicio de ello, seria erréneo sostener que dicho organismo ha mantenido
una postura inflexible tendiente a rechazar sistematicamente los recursos
administrativos interpuestos. Pruebas de ello pueden encontrarse en el porcentaje
cercano al 20% de admisiones de recursos administrativos presentados respecto
de los DPI més recurridos (marcas y patentes de invencién)’, y en el cambio de
criterio que el organismo ha experimentado en materia de patentes en el afio 2008
respecto de la pérdida del derecho de prioridad internacional por invocacion
errénea en la solicitud de sélo uno de los datos de la copia certificada cuya

prioridad se reclama.

Asimismo, el INPI ha receptado oportunamente la doctrina sentada en los fallos de

la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, como sucedi6 en el afio 2000 con el

"3 Este criterio fue utilizado al resolverse los recursos interpuestos contra las denegatorias de solicitudes de
registro de marcas denegadas por aplicacion de los arts. 2 inc. a); 3 inc. a); 3 inc. b) y 3 inc. d) LM.

™ Ver en la Parte 11, Capitulo 11, el Punto 1.3 dedicado a Nuevas Reivindicaciones.

™ Ver el Cuadro N° 85. Cantidad de dictdmenes emitidos por la DAL para la Resolucién de recursos
administrativos entre los afios 2001 y 2012 (en orden decreciente). Diferenciados por DPI; y el Cuadro N° 96.
Resultado de los recursos administrativos interpuestos respecto de DPI (en orden decreciente). Diferenciados
por DPI.
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caso “Unilever’ sobre reconocimiento de patentes de revalida’®; el caso “Karl
Thomae” del ano 2001 relativo a las peticiones de extension de plazo de vigencia
de las patentes’’; y en el afio 2002 con el caso “Pfizer” acerca de la patentabilidad

de productos farmacéuticos’®.

Resulta digno de mencion que en el supuesto de las solicitudes de registro de
marcas denegadas por aplicacion del art. 3 inc. b) LM —la causal de impugnacion
en materia de marcas mas recurrida’®- la mayoria de los recursos fueron
admitidos. Entendemos que sin perjuicio de la efectiva aplicacion de las reglas
existentes para evaluar casos de confusion, existe un ingrediente de apreciacion
subjetiva de esta prohibicion relativa de registro —dentro de los limites de la LM-
gue explica este fendmeno, en especial cuando el recurso administrativo deducido

se encuentra bien fundado.

En el caso particular de la confundibilidad de las marcas de productos
farmacéuticos, entendemos que la interpretacion rigurosa del INPI es acertada®,
ya que se fundamenta en la proteccion de la salud publica. Si bien se trata de un
tema debatido, adherimos a la postura que definiera Otamendi en cuanto a que es
preferible el “exceso” de prudencia y no la “laxitud” de criterio en la valoracion de

las semejanzas, si con el primero se consigue cohibir un error o confusién

"®Ver en la Parte 11, Capitulo 11, el Punto 2 referido al Reconocimiento de patentes de revalida.

"Ver en la Parte 11, Capitulo 11, el Punto 3 referido a la Extension de la vigencia de la patente.

® \fer en la Parte I, Capitulo Il, el Punto 4 referido a la Denegatoria de la solicitud por reivindicar un
producto farmacéutico.

9 Ver el Cuadro N° 90. Causales de impugnacién (en orden decreciente). Marcas.

8 \er en la Parte 11, Capitulo I, el Punto 1.4 relativo a la Denegatoria de la solicitud de registro de marca por
aplicacion del art. 3 inc. b) LM.
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susceptible de ocasionar un serio dafio en la salud de una persona e incluso poner

en riesgo su vida®.

Una especial consideracion merece el tramite del recurso de reconsideracion
previsto en el art. 72 LP: en virtud de la postura sostenida por la DAL —y apoyada
por la doctrina de la Procuracion del Tesoro de la Nacidon- en los dictamenes
emitidos para resolver los recursos interpuestos respecto de solicitudes de
patentes de invencion y de modelos de utilidad denegadas por razones de indole
técnica —que es justamente la causal mas recurrida en materia de patentes®-, de
limitarse a revisar lo estrictamente legal del tramite administrativo, sin opinar sobre
las cuestiones técnicas involucradas, resulta una practica loable la instaurada a
partir del aflo 2010 consistente en la elaboracién de un nuevo examen técnico de
oficio —ya sea a pedido de la DAL, o a iniciativa de la ANP- previo a la resolucion
del recurso. Debe recordarse que la mayoria de los recursos presentados para
cuestionar denegatorias “técnicas” fueron reconsideraciones previstas en el art. 72
LP (156 recursos, correspondientes al 76,47%)%%, las que fueron resueltas
directamente por la Presidencia previo dictamen de la DAL. Sin un informe previo
del area técnica con competencia primaria en la materia, es decir, de la ANP, una
revision de los argumentos del recurso limitada a verificar la legalidad del
procedimiento administrativo, vaciaria de contenido a este medio de impugnacion

previsto por la LP. Por ello, el informe técnico mencionado justifica y da sentido a

8 OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Abeledo Perrot N°: AP/DOC/1009/2013.

82 \/er el Cuadro N° 91. Causales de impugnacion (en orden decreciente). Patentes de invencion.

8 VVer el Cuadro N° 61. Estadistica General. Solicitudes de patentes de invencién denegadas por razones de
indole técnica.
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su existencia, garantizando la legalidad de los actos de la Administracion, y el

derecho de defensa de los administrados.

Mas alla de la necesidad de cumplimentar con una norma legal, que en general
exige la interposicion de recursos administrativos para agotar la correspondiente
. . 84 .. . . o . 7

instancia™, los recursos administrativos le dan la oportunidad a la Administracion
de corregir errores, evitar decisiones injustas y prevenir litigios. En definitiva,
mediante los recursos administrativos en materia de DPI se trata de modificar la
voluntad del INPI, que a pesar de su personalidad juridica estatal®®, esta

compuesto por seres humanos que pueden equivocarse.

Como dice un eminente autor acerca del recurso jerarquico -aunque Sus
reflexiones bien merecen hacerse extensivas a todos los recursos-, “aparte de su
finalidad esencial, que consiste en mantener la juridicidad dentro de la
Administracion, tiende a evitar acciones judiciales que dafien al Estado. Durante el
tramite del recurso jerarquico, la Administracion podra advertir si el administrado
tiene o no razon en lo que pide; si comparte la tesis del recurrente, la cuestion
gueda ahi solucionada; pero si no la comparte, la Administracién tiene por lo
menos oportunidad de formarse una idea precisa de lo que es objeto de discusion,
como asimismo tendra oportunidad de precaverse para una eventual accién ante

los tribunales de justicia”®®.

8 Articulo 30 RLNPA. De todos modos, téngase en cuenta que en materia de DPI la via recursiva tiene
caracter opcional. Ver en la Parte I, Capitulo 11, el punto 4 referido al Agotamiento de la via administrativa.

% Conf. art. 90 LP.

% MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado...” op, cit., p. 770.
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Cuando la pretension es legitima, nunca debe desestimarse el valor de la via
recursiva. El INPI fue, es y sera un organismo con competencia en asuntos
técnicos, con prescindencia de quienes sean sus autoridades politicas. Es en este
reservorio colectivo de saber técnico donde muchas veces puede obtenerse una
solucion justa a un recurso debidamente fundado, evitandose el dispendio
jurisdiccional, econdémico y temporal — lo que tiene fundamental gravitacion para

los DPI- que implica una accién judicial.
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