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“MERCK SHARP & DOHME CORP. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 4442/2015, del 22/03/2022, Sala Ill, CAmara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

e Merck solicité una patente sobre una Sal de acido Fosférico de un inhibidor de la dipeptidil peptidasa-IV y
también acompanod nuevas reivindicaciones.

e EIINPIrechazo la solicitud por considerar que el invento carecia de novedad y altura inventiva.
e Merck interpuso recurso administrativo de reconsideracion, el cual también fue rechazado.

e Seguidamente, inicid demanda judicial para obtener la nulidad de |la denegatoria de patente.
e Lasentencia de primera instancia rechazoé la demanda.

e Merckapeloy el caso llegd a la Sala lll de la Camara Civil y Comercial Federal.



“MERCK SHARP & DOHME CORP. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 4442/2015, del 22/03/2022, Sala Ill, CAmara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

e Art. 4, Ley de Patentes N° 24.481: requisitos de novedad y actividad inventiva.

e Art. 22, Ley de Patentes N° 24.481: claridad y suficiencia de la descripcién.

e Art. 83, Ley de Patentes N° 24.481: “. Previa presentacion del titulo de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado podrd
solicitar —bajo las cauciones que el juez estime necesarias— las siguientes medidas cautelares: a) El secuestro de uno o mads ejemplares de los
objetos en infraccion, o la descripcion del procedimiento incriminado; b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las mdquinas
especialmente destinadas a la fabricacion de los productos o a la actuacion del procedimiento incriminado. [l. Los jueces podrdn ordenar medidas
cautelares en relacion con una patente concedida de conformidad con los articulos 30, 31y 32 de la ley, para: Evitar que se produzca la infraccion de
la _patente vy, en particular, para evitar que las mercancias ingresen en [os circuitos comerciales, inclusive las mercancias importadas,
inmediatamente después del despacho de aduana; Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion, siempre que en
cualguiera de estos casos se verifiquen las siquientes condiciones: a) Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de
nulidad por el demandado, sea declarada valida; b) Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causard un darfio
irreparable al titular; c) El dano que puede ser causado al titular excede el dafio que el presunto infractor sufrird en caso de que la medida sea
erroneamente concedida; y d) Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente...”.

* Art. 12, Ley N° 19.549: presuncion de legitimidad del acto administrativo.

» Art. 27, ADPIC: requisitos de patentabilidad.

* Resolucién Conjunta MI 118/2012 - MS 546/2012 - INPI 107/2012 - “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes
sobre invenciones quimico farmacéuticas”: establece que, como principio, no son patentables los polimorfos, los pseudopolimorfos (hidratos v
solvatos), los enantiémeros, las estructuras de tipo “Markush” en las gue no se consignen todos los datos que permitan caracterizar el compuesto
obtenido mediante técnicas de caracterizacion fisicoguimicas (tales como punto de fusién, punto de ebullicion, espectro infrarrojo -IR-, resonancia
magnética nuclear de protones -IHRMN- y de carbono 13 -1I3CRMN-), o cuando sus formas no estén integramente ejemplificadas.

 Directrices de la ANP (res. N° 243/2003 y modificaciones).




“MERCK SHARP & DOHME CORP. C/I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 4442/2015, del 22/03/2022, Sala Ill, Camara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO

* Presuncion de leqgitimidad del acto administrativo: el acto administrativo que rechaza una solicitud de patente esta revestido
de presuncion de legitimidad y para hacer lugar al pedido de nulidad de la denegatoria corresponde al interesado demostrar
en el ambito cientifico de que se trate, el vicio que porta el acto. A ese fin, la prueba por antonomasia es la pericial.

» Polimorfos, sales, enantiomeros v pseudopolimorfos no son patentables per se: el Tribunal aplica la Resolucion Conjunta que
sostiene que, como principio, no son patentables los polimorfos, los pseudopolimorfos, los enantiomeros, las estructuras de
tipo “Markush” en las que no se consignen todos los datos que permitan caracterizar el compuesto obtenido mediante
técnicas de caracterizacion fisicoquimicas, o cuando sus formas no estén integramente ejemplificadas.

» Defensa de la competencia v régimen de patentes: la Sala advierte que las practicas de BLANKETING (crear un campo
minado de patentes sobre un procedimiento), FLOODING (obtencién de muchas patentes de mayor y menor importancia
sobre un determinado ambito), FENCING (adquisicion de patentes que bloquean ciertas lineas de investigacion y desarrollo),
SURROUNDING (una patente importante es cercada por otras de menor importancia) deben controlarse estrictamente para

proteger la competencia y el acceso a medicamentos

» Conocimiento del especialista en la materia: el Tribunal sostiene que, incluso flexibilizando el concepto de novedad, las
diferencias entre la invencién reivindicada y el contenido de la técnica anterior podian ser conocidos por un especialista en la

materia.

4. RESOLUCION DEL CASO
Se confirma la sentencia de primera instancia, se rechaza la demanda de Merck (con fundamento en que el invento carecia
de novedad y actividad inventiva) y se declara valida |la denegatoria del INPI.



“RED SURCOS S. A. C/I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 9466/2020, del 31/8/2023, Sala 1l, CAmara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

* Red Surcos S.A. solicitdé en 2010 una patente para una microemulsion fitosanitaria, tramite que
atravesd multiples informes técnicos y aclaraciones hasta que el INPI la denegd en 2020.

* La empresa demandod judicialmente sin presentar antes el recurso de apelacion administrativa ante el
Presidente del INPI, motivo por el cual el Juzgado de 1° instancia rechazd la demanda por falta de
agotamiento de la via administrativa.

» La actora apeld alegando que el recurso era opcional y que volver a la via administrativa implicaba un
retraso incompatible con la duracion limitada de |la patente.




“RED SURCOS S.A.C/I.N. P. I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 9466/2020, del 31/8/2023, Sala 1l, CAmara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

e Art. 35, Ley de Patentes N° 24.481: “La patente tiene una duracion de VEINTE afios improrrogables, contados a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud.”

e Art. 72, Ley de Patentes N° 24.481: “Procederd el recurso de apelacion administrativo contra la disposicion que
deniegue una solicitud de patente o de modelo de utilidad, el que deberd interponerse ante el presidente del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial en el plazo perentorio de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
notificacion de la disposicion respectiva. Al recurso se le acompafnard documentacion que acredite su procedencia”.

e Art. 4], inc. 4, ADPIC: “Se dard a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revision por una autoridad
judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujecion a las disposiciones en materia de competencia
jurisdiccional previstas en la legislacion de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos
juridicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no serd obligatorio darles la
oportunidad de revision de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.”

e Art. 62, inc. 2, ADPIC: “Cuando la adquisicion de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al
otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurardn de que los procedimientos correspondientes,
siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisicion del derecho, permitan su otorgamiento o
registro dentro de un periodo razonable, a fin de evitar que el periodo de proteccion se acorte injustificadamente.”

e Decreto Reglamentario N° 403/2019 (Régimen de Patentes).




“RED SURCOS S. A. C/I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 9466/2020, del 31/8/2023, Sala Il, CAmara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO
* El fallo crea la doctrina segun la cual el recurso de apelacién administrativa previsto en el art. 72 LP es optativo y no
constituye un recaudo para acceder a la justicia, desplazando el criterio clasico del agotamiento de la via administrativa.
» La Camara enfatiza que debe prevalecer la finalidad desburocratizadora de la ley 27.444 y que el INPI no puede exigir un
tramite que la propia ley y su reglamento definen como no obligatorio, especialmente si ello compromete la eficacia

temporal del derecho de patente.

+ La solicitud de patente se presentd el 2/12/2010. Se publicé en 2013 (sin llamado de atencién de terceros). El primer
informe técnico de la Administracion Nacional de Patentes con un pedido de aclaraciones fue en 2018. Ademas se
pidieron informes técnicos con pedido de aclaraciones en 2019. El 28/8/2020 se dict6 la denegatoria.

4. RESOLUCION DEL CASO

La Camara revoco la decision de primera instancia y rechazo la excepcion del INPI, habilitando asi la via judicial para que se
analice el fondo de la denegatoria de patente. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion no admitid el recurso
extraordinario interpuesto, manteniendo firme lo decidido por la Cadmara y permitiendo que prosiga el juicio sobre la validez
de la denegatoria (23/9/2025).




“CORNIOLA CLAUDIO ADRIAN C/I.N.P.l. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 6184/2012, del 22/5/2025, Sala I, Camara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

* El actor present6 el 3/10/2003 una solicitud de patente (P-030103624) titulada “Corazén Artificial Inaldambrico”.

* La Administracion Nacional de Patentes (ANP) del INPI denego la patente mediante Disposicion PN044744
(30/8/20M).

» Corniola interpuso los recursos administrativos de reconsideracion y jerarquico » ambos fueron rechazados (Res.
P-431 del 29/10/2013).

* El actor promovié demanda judicial solicitando la nulidad de los actos denegatorios y que se le conceda la
patente.

* El juez de primera instancia falld el 28/3/2023 haciendo lugar a la demanda, dejo sin efecto los actos
administrativos, ordend conceder la patente, y fijé un criterio extraordinario: el plazo de 20 anos se contaria desde
la fecha de demanda (26/10/2012).

* Ambas partes apelaron: Corniola impugno el inicio del plazo de vigencia, mientras que el INPI cuestiond la
sentencia por alterar la ley al modificar el plazo legal de vigencia.

« Durante el tramite de apelacién, el plazo legal de la patente (20 afios desde 3/10/2003) vencid el 3/10/2023.



“CORNIOLA CLAUDIO ADRIAN C/I.N.P.l. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 6184/2012, del 22/5/2025, Sala I, Camara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

» Art. 35, Ley de Patentes N° 24.481: “La patente tendrd una duracion de veinte (20) arios improrrogables, contados a partir

de la fecha de presentacion de la solicitud.”

» Art. 33, ADPIC: “La proteccion conferida por una patente no expirara antes de que haya transcurrido un periodo de 20

anos contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.”

* Art. 62, ADPIC: “I. Como condicion para la adquisicion y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos

en las secciones 2 a 6 de la Parte |l, los Miembros podrdn exigir que se respeten procedimientos vy tramites razonables.

Tales procedimientos y tramites seran compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo. 2. Cuando la adquisicion
de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se

asequrardn de que los procedimientos correspondientaes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la
adquisicion del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un periodo razonable, a fin de evitar que el

periodo de proteccion se acorte injustificadamente.”



“CORNIOLA CLAUDIO ADRIAN C/I.N.P.l. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 6184/2012, del 22/5/2025, Sala I, CaAmara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO
* La duracion de una patente tiene un plazo legal fijo, improrrogable v no modificable judicialmente.

* La Camara aplica estrictamente el art. 35 de la Ley de Patentesy el art. 33 del ADPIC:
- Los 20 anos comienzan exclusivamente en la fecha de presentacion de la solicitud.

- Nieljuez nilas partes pueden modificar ese hito.

4. RESOLUCION DEL CASO
La Sala | resuelve revocar la sentencia de primera instancia y declarar abstracta la cuestion, porque el plazo legal

de 20 afios vencio el 3/10/2023 y ya no existen efectos juridicos posibles para la patente solicitada.



h

“MONSANTO TECHNOLOGY LLC C/I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 7385/2017, del 26/8/2021, Sala I, CaAmara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS
e Monsanto solicitd ante el INPI la patente del evento transgénico MON89788, pero el organismo
rechazo la solicitud al considerar que el invento carecia de actividad inventiva.

e Frente a esa denegatoria, Monsanto inicio una demanda judicial alegando una incorrecta
evaluacion por parte del INPI.

e El juez de primera instancia le dio la razon a Monsanto y ordend otorgar la patente; esa
resolucion fue apelada por el INPI.



“MONSANTO TECHNOLOGY LLC C/I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 7385/2017, del 26/8/2021, Sala I, CAmara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

e Art. 4, Ley de Patentes N° 24.481: “Serdn patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre

que sean nuevas, entranen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.

a) A los efectos de esta ley se considerard invencion a toda creacion humana que permita transformar materia o
energia para su aprovechamiento por el hombre.

b) Asimismo serd considerada novedosa toda invencion que no esté comprendida en el estado de la técnica.

c) Por estado de la técnica deberd entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos publicos
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una
descripcion oral o escrita, por la explotacion o por cualquier otro medio de difusion o informacion, en el pais o en el
extranjero.

d) Habra actividad inventiva cuando el proceso creativo o 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.”



“MONSANTO TECHNOLOGY LLC C/I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”
Expte. 7385/2017, del 26/8/2021, Sala I, CAmara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO

La Camara reafirma que la actividad inventiva existe cuando el resultado no se deduce de manera evidente del estado de la

técnica para un experto.
Importancia de la prueba pericial: se destaca que en asuntos altamente técnicos debe primar la pericia imparcial por sobre

el criterio del examinador del INPI. También, que la prueba pericial técnica tiene peso decisivo frente a cuestiones altamente
especializadas, pues aportan al Tribunal un conocimiento del que este carece.

Se establece que la ventaja técnica inesperada (en este caso fue la transmision conjunta de tolerancia a glifosato + aumento
de rendimiento) constituye actividad inventiva.

Alcance de la deferencia judicial hacia las decisiones técnicas administrativas: la Sala establece que es razonable reconocer
cierta deferencia hacia lo resuelto por el I.N.P.l. en materia de su propia competencia técnica. Sin embargo, aclara que no se
debe convalidar sin mas decisiones ilegitimas o irrazonables.

Criterio para evaluar la existencia de capacidad inventiva: en la practica no resulta sencillo establecer si existe actividad

inventiva, porque en esta operacion no se puede evitar una importante carga subjetiva, con lo cual la tarea de apreciacion
debe ser efectuada con suma prudencia.

4. RESOLUCION DEL CASO
La Camara confirma la sentencia que ordend otorgar la patente a Monsanto al concluir que el evento MON89788 presenta una
ventaja técnica no sugerida por el arte previo y, por tanto, cumple con la actividad inventiva.



“ASTRAZENECA AB Y ASTRAZENECA S.A. ¢/ TUTEUR SACIFIA s/ MEDIDAS

CAUTELARES”
Expte. 6566/2019, del 23/12/2021, Sala Il, CAmara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

* AstraZeneca AB y AstraZeneca SA, invocando sus respectivos caracteres de titular y
licenciataria, respectivamente, de la patente AR0O87336B1 sobre el principio activo osimertinib
(vigente hasta 2032) solicitaron una medida cautelar para que Tuteur cese en la fabricacion,
importacion y venta del producto OSITERIB®, que contiene ese mismo principio activo.

+ Con apoyo en un peritaje quimico que confirmo que OSITERIB® contiene osimertinib y que
ello infringe la patente, el juzgado de primera instancia ordend la medida cautelar requerida.

» Tuteur apeld cuestionando la validez de la patente, la valoracion de |a pericia y la ausencia de
dano irreparable.




“ASTRAZENECA AB Y ASTRAZENECA S.A. C/ TUTEUR SACIFIA S/ MEDIDAS CAUTELARES”
Expte. 6566/2019, del 23/12/2021, Sala I, CAmara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

Art. 83, Ley de Patentes N° 24.481"/. Previa presentacion del titulo de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado podra solicitar —bajo las cauciones que el
juez estime necesarias— las siguientes medidas cautelares: a) El secuestro de uno o mds ejemplares de los objetos en infraccion, o la descripcion del procedimiento incriminado;
b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las mdaquinas especialmente destinadas a la fabricacion de los productos o a la actuacion del procedimiento

incriminado. [I. Los jueces podrdn ordenar medidas cautelares en relacion con una patente concedida de conformidad con los articulos 30, 31y 32 de la ley, para: Evitar que se

produzca la infraccion de la patente v, en particular, para evitar gue las mercancias ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancias importadas, inmediatamente

después del despacho de aduana; Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion, siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las

siquientes condiciones: a) Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada vdlida; b) Se acredite

sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causard un dano irreparable al titular; c) El dano que puede ser causado al titular excede el darfio que el
presunto infractor sufrird en caso de que la medida sea erroneamente concedida; y d) Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente...”.

Arts. 199, CPCCN: “La medida precautoria sélo podrd decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberd dar caucion por todas las costas y darios y
perjuicios que pudiere ocasionar en los supuestos previstos en el primer pdrrafo del articulo 208...".

Arts. 202, CPCCN: “Las medidas cautelares subsistirdn mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrd requerir su
levantamiento.”

Arts. 203, CPCCN: “E/ acreedor podrda pedir la ampliacion, mejora o sustitucion de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la funcion de
garantia a que estd destinada. El deudor podrd requerir la sustitucion de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice
suficientemente el derecho del acreedor”.

Arts. 208, CPCCN: “Salvo en el caso de los articulos 209, inciso 1, y 212, cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente
abuso o se excedio en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolucion la condenard a pagar los dafios y perjuicios si la otra parte la hubiere solicitado...”.

Arts. 386, CPCCN: “Salvo disposicion legal en contrario, los jueces formardn su conviccion respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana critica. No tendran el
deber de expresar en la sentencia la valoracion de todas las pruebas producidas, sino unicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.”

Arts. 477, CPCCN: “La fuerza probatoria del dictamen pericial serd estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios cientificos o técnicos en que
se funda, la concordancia de su aplicacion con las reglas de la sana critica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los articulos 473 y
474 y los demds elementos de conviccion que la causa ofrezca.”

Art. 50, ADPIC: “Las autoridades judiciales estardn facultadas para ordenar la adopcion de medidas provisionales rapidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la

infraccion de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancias ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdiccion de aquéllas, inclusive
las mercancias importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion...”.



“ASTRAZENECA AB Y ASTRAZENECA S.A. C/ TUTEUR SACIFIA S/ MEDIDAS CAUTELARES”
Expte. 6566/2019, del 23/12/2021, Sala Il, CAmara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO
 El tribunal reafirma que en materia de patentes la pericia técnica es el eje probatorio decisivo.

* A su vez sefala, en cuanto al art. 83, inc. ¢) de la Ley N° 24.481, que no corresponde ser exigente
con la apreciacion del balance entre los danhos causados al titular de |la patente vy los gue se irroga
con la medida cautelar al presunto infractor, puesto que las dificultades para probar el dafio
causado en el ambito de la propiedad industrial son notoriasy, por lo tanto, toda infraccién a una

marca, modelo o patente genera un dano.

4. RESOLUCION DEL CASO
* La Camara confirmd la medida cautelar que ordena a Tuteur cesar inmediatamente toda

actividad vinculada a OSITERIB® por verificarse, prima facie, la infraccion a la patente y el dafo

irreparable al derecho exclusivo de las actoras.



“SOCMA AMERICANA S.A. C/I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE REGISTRO”
Expte. 7540/2003, del 19/03/2009, Sala Il, CAmara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

e Itron S.A. (luego SOCMA) solicitd registrar la marca “COBRO FACIL" para las clases 36 y 42, pero el INPI la
denegod aplicando el art. 2 inc. b, de la Ley de Marcas N° 22.362, alegando que era una denominacion

necesaria y habitual pasada al uso general.

e SOCMA demandod la nulidad del acto administrativo argumentando arbitrariedad, falta de prueba e

invocando el antecedente de que el INPI habia ya admitido el registro de la marca “PAGO FACIL".

e ElJuez de primerainstancia anulo la disposicion por insuficiencia probatoria y deficiente fundamentacion del
INPI.




“SOCMA AMERICANA S.A. C/I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE REGISTRO”
Expte. 7540/2003, del 19/03/2009, Sala Il, CAmara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

° Art. 2, inc. b), Ley de Marcas N° 22.362: “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...”.

e Art. 7, Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549: “Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Debe ser
dictado por autoridad competente y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia; b) Deberd sustentarse en los hechos y
antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) El objeto debe ser cierto, fisica y juridicamente posible... d) Antes de
su emision deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implicitos del ordenamiento juridico... e) Deberd ser
motivado...; f) Habrd de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del érgano

emisor...”.

e Art. 1, Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549: “Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia
debe ser objeto de notificacion al interesado y el de alcance general, de publicacion en el Boletin Oficial. Los administrados podrdn
antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros. Los actos de alcance

general rigen después del octavo dia de su publicacion oficial o desde el dia que en ellos se determine.”

° Nomenclador Internacional de Niza (Dec. N° 558/81): para analizar los servicios de las clases 36 y 42 y determinar si “COBRO FACIL"

es una designacion genérica o necesaria.
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3. DOCTRINA DEL FALLO
e | a Camara sostiene que la “designacion usual” debe apreciarse en relacion con los servicios concretos a distinguir, no
con el uso aislado de la palabra, y que el INPI debe probar el ingreso al uso general para habilitar la prohibicion del
art. 2 inc. b. de la Ley de Marcas.
e Senala que un acto administrativo que deniega sin prueba ni analisis individualizado es nulo por vicio en objeto v

causa.
e El Tribunal destaca la importancia de la coherencia en las decisiones que adopta el INPI, puesto que —en este caso—

la autoridad especializada habia denegado el registro de la marca “COBRO FACIL" cuando poco tiempo antes habia
admitido el registro de “PAGO FACIL".

4. RESOLUCION DEL CASO
La Camara confirma la sentencia que declard nula la Disposiciéon N° 675/02 del INPI por falta de prueba y por no

demostrar que “COBRO FACIL” sea una designacion necesaria o habitual ni que haya pasado al uso general,

habilitando asi el registro de la marca.




;Gracias!



