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2020 - Ao del General Manuel Belgrano

Nota

Numero: NO-2020-09956793-APN-ANP# NPI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 13 de Febrero de 2020

Referencia: Respuesta a NO-2020-03650041-APN-DNREM#MRE OMPI/SCP C.8940

A: Rubén Eduardo Tempone (DNREM#MRE),

Con Copia A: Mercedes Cullen (INPI#MDP), Eugenia Barroso (INPI#MDP),

De mi mayor consideracion:

Dando cumplimiento alo requerido mediante laNOTA de lareferencia, con relacion a Comité Permanente sobre el
Derecho de Patentes (SCP) y de conformidad alo acordado en su la trigésima primera sesién del SCP, se remiten
los comentarios efectuados por esta ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES respecto alos puntos que
seguidamente se detallan, siguiendo el mismo orden de los puntos que obran en la Circular C.8940 de lanota
enviada por el Director General dela OMPI, Francis GURRY :

i) Excepcion relativa al uso anterior
Seinforma que la Argentina no contempla en su legislacion de patentes la excepcion a uso anterior.

Sin perjuicio de ello, laLey 24.481, publicadaen el Boletin Oficial de la Republica ArgentinaNro. 28.232 del 20 de
setiembre de 1995, contemplaba normas transitorias las cual es establecieron que para el caso de solicitudes de
patentes de productos farmacéuticos las mismas serian otorgadas a partir del quinto afio de publicacion delaley en
el Boletin Oficial, teniendo su titular el derecho exclusivo sobre su invento a partir de dicho momento, salvo que €
0 los terceros que estuviesen haciendo uso de su invento sin su autorizacién garanticen el abastecimiento alos
MiSMOos precios reales.



En el caso descripto € titular tendra derecho a percibir de dichos terceros una retribucién justay razonable el uso
desde su concesion hasta su vencimiento.

Dicho supuesto se encuentra contemplado en el art 101 de dichaley, y en la actualidad ha caido en desuetudo atento
el tiempo transcurrido.

ii) Disposiciones de la legislacion de patentesy las practicas en ese &mbito que hayan contribuido ala
transferencia efectiva de la tecnologia.

El INPI lleva a cabo una serie de précticas que contribuyen a la transferencia ef ectiva de tecnologia

a) Patentes abiertas a licenciamiento voluntario: si un titular de derechos quiere que otros utilicen su tecnologia
patentada, ese titular podra utilizar la plataforma del INPI dejando constancia de que desea conceder licencias sobre
su patente

b) Registro de contratos de licencia de derechos de PI: quién licencie un derecho de Pl puede inscribir el contrato
respectivo y obtendra beneficios de carécter impositivo. Es una manera de incentivar las licencias voluntariasy la
transferencia efectiva de tecnologia.

c¢) Divulgacion de lainvencién: Otro factor importante para la transferencia de tecnologia es la divulgacion
completa de lainvencion. De conformidad con laLey Argentina, lainvencion se debe divulgar en lasolicitud dela
patente de una manera suficientemente claray completa para que pueda realizarla un técnico en lamateria. Si no se
cumple con esta exigencia lainvencion no podra ser patentada.

d) Reduccion de tasas de patentamiento: Las Pequefias y Medianas Empresas (PY MES), particulares, Universidades
Publicas Nacionales o Provinciales e instituciones de finalidad no econdmica, tendrén una reduccién del 50% delos
establecidos.

€) Calidad del asesoramiento suministrado: paramejorar la calidad de |os agentes de patentes, se reformulo la
capacitacion necesaria para obtener la matricula respectiva, llevandose a cabo un curso en dos etapas las cuales son
uno adistanciaatravés de la plataformade la Academia de la OMPI y otra presencia |levado a cabo en la sede del
INPI, dictado por los expertos de dichainstitucion. También se brindan cursos y talleres alos agentes de la
propiedad industrial cuyo objeto son los temas previstos en |os cambios establecidos en la legislacion vigente.

Asimismo, y con respecto a pedido de informacion actualizada cumplimos en hacer saber o siguiente:

i) Sobrelalegisacion de patentes.

Se remite el link que corresponde ala Ley de Patentes N2 24.481 con su Ultima modificacion contenidaen laLey N°©
27.444 y su reglamento establecido en el Decreto N° 260/96 modificado por el Decreto N° 403/19.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infol egl nternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm



El procedimiento administrativo paralatramitacion del modelo de utilidad se reglamento por 1a Resolucién INPI N°
280/18.

http://servicios.infol eg.gob.ar/infol egl nternet/anexos/315000-319999/315889/norma.htm

ii) Procedimientos de oposicion en materia de patentesy otr os mecanismos de revocacion o cancelacion
administrativa.

En primer lugar, nuestra legislacion no preve sistema de oposicion sino de presentacion de "observaciones de
terceros" luego de publicada la solicitud por lo cual nadatenemos que informar al respecto.

En segundo lugar en cuanto alos mecanismos de cancelacion o revocacion administrativa, el sistema legal
Argentino proporciona dos tipos de leyes para estos fines. (a) Ley Nacional de Procedimientos Administrativos No.
19.549 (LNPA) y sus reglamentos aprobados por € Decreto N0.1759/72 de 2017 (RLNPA); y (b) el Articulo 72 de
laLey de Patentes N° 24.481 modificada por laLey 27.444 (LP) y su reglamento (RLP) establecido por e Decreto
N ° 260/96, Anexo || modificado por e Decreto 403/19 .

LaLNPA establece que todos | os actos administrativos definitivos emitidos por la Administracion Nacional
Administracion (ANP), que esta bajo laautoridad del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial pueden ser
impugnados mediante los recursos previstosen laLNPA y laRLNPA.

Ellos son:

a) solicitud de reconsideracion (articulo 84 y disposiciones relacionadas de la LNPA), que debe presentarse ante la
misma autoridad que emiti6 la decision, dentro de los 10 dias habiles de notificacion del acto conteniendo en
subsidio €l recurso jerarquico;

b) recurso jerérquico (articulo 89 delaRLNPA), b) 1- en subsidio del de reconsideracion en caso de ser rechazado

b) 2-Directo que debe presentarse ante la autoridad que emitio € acto impugnado dentro de los 15 dias hébiles
posteriores ala notificacion; y

c) Alzada (articulo 94), que debe presentarse ante la autoridad que emitio laimpugnacion dentro de los 15 dias
habiles posteriores ala notificacion.

El recurso de reconsideracion de la LNPA serdtratado por el Departamento Legal de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE PATENTES € cual elaborara un dictamen correspondientey lo elevaraa Comisario €l cua s
comparte €l criterio propiciado, emitirala disposicion pertinente, notificando al apelante. Si se rechazala
reconsideracion, después de que se notifique ala parte interesada, el expediente se remitirada Presidente del INPI a
fin de que la Direccién de Asuntos Legales del INPI evalle € recurso jerérquico en subsidio.

El recurso jerarquico, directo o en subsidio, sera tratado por la Direccion de Asuntos Legales del INPI € que
elaborard un dictamen correspondiente y lo elevara al Presidente del INPI €l cual s comparte e criterio propiciado,
emitiralaresolucion pertinente, notificando al apelante.



Rechazado €l jerérquico el interesado tiene la opcidn de interponer un recurso de alzada dentro de los 15 dias
habilesy/o iniciar laaccion judicia pertinente dentro del plazo de 90 dias hébiles desde la notificacion del acto
administrativo impugnado.

Si seinterpone el recurso de Alzada el mismo es elevado al Ministerio de Desarrollo Productivo, el cual esla
autoridad superior del INPI afin de que el mismo sea resuelto.

Rechazado el mismo el recurrente puede iniciar laaccion judicial pertinente dentro del plazo de 90 dias habiles
desde lanotificacion del acto administrativo impugnado.

El articulo 72 de la Ley de Patentesy del Reglamento de la Ley de Patentes prevé un recurso de apelacion
administrativo el cual puede interponerse solo contra la disposicién denegatoria de patente. En este supuesto es
opcion del recurrente interponer este recurso o los de laLNPA, siendo alternativos no acumulativos.

El plazo para presentar la apelacion es de 30 dias habiles, a partir de la notificacion de la notificacién del acto
administrativo impugnado.

El mismo ser&tratado por la Direccidn de Asuntos Legales del INPI e que elaborard un dictamen correspondiente y
lo elevard al Presidente del INPI el cual si comparte el criterio propiciado, emitira la resolucién pertinente,
notificando al apelante.

Si serechazala apelacion, queda expeditalaviajudicial.

En todos |os recursos se requiere laintervencion de un Agente de Propiedad Industrial o de un abogado para
presentar un recurso administrativo y pago de la tasa correspondiente.

Si los solicitantes carecen de los medios para estar representados deben solicitar al INPI designé un Agente de
Propiedad Industrial que actuara en su nombre de forma gratuita de conformidad con €l articulo 5 inciso f) del
Reglamento que rige la profesion de industrial Agente de la Propiedad, aprobado por la Resolucion INPI P-101/06
maodificada por la Resolucion INPI P-201/19. Las personas que solicitan esa representacion gratuita deben presentar
un certificado de indigencia debidamente legalizado emitido por una autoridad judicial.

El recurso se debe presentar ante la autoridad que dicté el acto impugnado, la cual verificarasi se ha presentado en
tiempo y en laforma adecuada.

Si el recurso no tiene la firma de un Agente de Propiedad Industrial o abogado, €l recurrente ser& notificado para
cumplir con ese requisito bajo pena de rechazo in limine del mismo.

Si e recurrente no ha pagado la tasa requerida por interposicién de recurso de apelacion se rechazain limine.
Cumplidos los requisitos formales el mismo debe elevarse ala autoridad superior afin de que lo resuelva.

Al agotarse los recursos administrativos, el demandante puede iniciar laaccion judicial dentro del plazo de 90 dias
habiles a partir de la notificacion del acto administrativo impugnado.

iii) Actividades colabor ativas en materia de busqueda y examen de solicitudes de patentes.



El INPI ha suscripto diversos PPH, entre ellos podemos mencionar con PROSUR, Estados Unidos de Norteamérica,
Japdn, Chinay Dinamarca.

En virtud de ello e INPI hace uso de blsguedas y exdmenes realizados anteriormente en otras oficinas de las
mismas o similares reivindicaciones. El solicitante deberd acompafiar 1a documentacién de que la patente haya sido
concedida en el extranjero.

Ello no solo mejoralacalidad del trabajo de busqueday examen realizado en la Administracion Nacional de
Patentes, sino que también reduce los plazos de resolucién de expedientes al no duplicar trabajos ya realizados.

Se acepta documentacion proveniente de aguellos paises en los cuales |os estdndares de patentabilidad sean los
mismos a |os aplicados en la Republica Argentina.

Es importante destacar, que ello no exime a que la Administracion Nacional de Patentes [leve a cabo €l examen de
fondo correspondiente.

iv) Larecopilacién deleyesy practicasrelacionada con el alcance del secreto profesional en larelacion
cliente-abogado y su aplicacion a los asesor es en patentes.

Se reformulo lalegislacion siendo mas precisa en cuanto a objeto de la guarda del secreto profesional abarcando
documentacion, entrevistas con el cliente y/o colegas en relacidn a tema encomendado, establecida por el aprobado
por el articulo 4 inciso b) de la Resolucién INPI P-101/06 modificada por la Resolucion INPI P-201/19.

Se transcribe dicho articulo: "Efectos y Facultades: inciso b) Guardar el secreto profesional. La obligacion de
reserva comprende las confidencias recibidas del cliente, la de sus colegasy las que resulten de entrevistas para
conciliar o realizar una transaccion. En la misma situacion se encuentran los documentos confidenciales
entregados al agente. (textual)"

Es todo cuanto tenemos que informar.

Sin otro particular saluda atte.
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Eduardo Ricardo Arias

Comisario

Administracion Nacional de Patentes
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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