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Sobre el Sistema de Oposiciones en Argentina

Dada la importancia de las marcas para el desenvolvimiento de los negocios es imperativo
conservar su capacidad distintiva evitando la aparicion de marcas confundibles que
provoquen error en el publico consumidor, la dilucién de su capacidad distintiva y, por ende,
de su valor.

A estos efectos, es vital el servicio de custodia que ofrecemos en Palacio & Asociados,
controlando la publicaciéon de todo pedido de registro de marca con miras a detectar
cualquier solicitud confundible a la de nuestros clientes, posibilitandole a éstos Ia
interposicion de una oposicidn en defensa de sus intereses.

Con fecha 12 de julio de 2018, el INPI sanciond la resolucién P-183, estableciendo un nuevo
proceso de oposiciones en el tramite de registro de marcas conforme a la ley 27.444, que
trajo aparejado dos cambios sustanciales:

1. Establece un procedimiento administrativo en reemplazo del anterior que se resolvia en
instancia judicial.

2. Pone la carga de instar el proceso en cabeza del oponente, cuando antes era el solicitante
guien estaba obligado a actuar.
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La ley de la materia reconoce a cualquier persona con “interés legitimo” el derecho de
oponerse al registro de una marca, la cual debe ser efectuada por escrito ante la Direccidn
de Marcas y dentro de los 30 dias de publicada la solicitud.

Interpuesta la oposicidn en tiempo y forma, se interrumpe el tramite de registro y la Oficina
de Marcas notifica a ambas partes, a través de una publicacion en el boletin oficial,
otorgandoles el plazo de 3 meses para negociar una soluciéon amistosa al conflicto.

Los acuerdos pueden ser de variada indole, aunque en la mayoria de los casos se logran
mediante una limitacion en el alcance de proteccion, la exclusion de algun producto o
servicio, compromiso de uso de la marca de una manera determinada, etc.

Vencido el plazo de 3 meses sin que las partes hayan arribado a un acuerdo, la Oficina de
Marcas notificara al oponente, para que en el plazo de 15 dias habiles presente o amplie los
fundamentos de la oposicion, ofrezca prueba y abone una tasa oficial adicional para ratificar
la oposicién. La falta de pago de la tasa mencionada hara caer la oposicion y sera
considerada por la Oficina de Marcas como un llamado de atencidn.
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Pagada la tasa y vencido el plazo de 15 dias, la Oficina de Marcas notificara al solicitante de la
marca respecto de la oposicion vigente y de |la presentacién de fundamentos, para que en el
plazo de 15 dias habiles presente su defensa y ofrezca las pruebas que estime necesario.

En ambos casos, la prueba documental e instrumental debera acompafiarse con los escritos
mencionados. Los demas medios de pruebas que se ofrezcan, si son aceptados por la
Oficina de Marcas, deberan ser producidas en un plazo de 40 dias habiles, plazo que es
comun a ambas partes.

Vencido el plazo de prueba, la Oficina de Marcas informara a las partes dandoles un plazo
comun de 10 dias habiles para que presenten los argumentos finales.

Una vez vencido el plazo de 10 dias habiles, la Oficina de Marcas resolvera si la oposicion es
fundada o no.

La resolucion de la Oficina de Marcas sera impugnable ante la Cdmara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital federal, dentro de los 30 dias habiles de notificada.
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1 - ¢Hay posibilidades de prorrogar el plazo para la presentacion de oposiciones?

No, una vez publicada una solicitud de marca en el Boletin correspondiente, la ley otorga un
plazo de 30 dias para la presentacién de oposiciones y éste no es prorrogable. Vencido el
plazo para presentar oposiciones se puede presentar un pedido de denegatoria, también
conocido como llamado de atenciéon al examinador, a través del cual se incluyen los
fundamentos con el fin de convencer al examinador de que la marca solicitada no deberia
ser concedida; sera facultativo para el examinador la aceptacion de dicho pedido, y en caso
gue la marca sea concedida se contara con la posibilidad de solicitar su nulidad.

2 - ¢Hay posibilidades de prorrogar alguno de los plazos del proceso de
oposiciones?

No, ninguno de los plazos mencionados en el proceso de oposiciones es extensible, son
todos improrrogables.
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3- ¢Hay que acompanar pruebas con el escrito inicial de oposicion?

Se puede hacer, pero no es estrictamente necesario y de hecho muy pocas veces se
acompana por el escaso plazo existente para hacerlo. Para la presentacion de la oposicion es
suficiente con invocar los fundamentos. Al momento de ratificar o contestar la oposicidn es
necesario contar con la prueba documental e instrumental y ofrecer el resto de la prueba, la
cual debera ser producida posteriormente en un plazo de 40 dias habiles, plazo que es
comun a ambas partes.

4- ¢Es obligatorio efectuar negociaciones preliminares?

El plazo de 3 meses para buscar una solucién amistosa al conflicto es optativo y la utilidad
dependera de cada situacion en concreto. Consecuentemente, en caso de que se prevea que
las negociaciones no arrojaran resultado alguno, se puede recurrir directamente a la etapa
posterior de ratificacidon o contestaciéon de la oposicion.

5- ¢Es necesario esperar a que la Oficina de Marcas notifique la oposicidon para
iniciar negociaciones con el oponente?

No, dado que las negociaciones se llevan a cabo entre las partes directamente, es factible
iniciarlas con el oponente sin esperar la notificacion oficial, la cual generalmente demora

muchos meses.
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6 - ¢Qué ocurre si se llega a un acuerdo durante las negociaciones preliminares?

Si se llega a dicho acuerdo amistoso, a su debido tiempo se debera dar evidencia del acuerdo
alcanzado entre las partes ante la Oficina de Marcas y no sera necesario el proceso posterior

de resolucion administrativa de oposiciones; notar que de todas formas se puede presentar
un acuerdo en cualquier instancia.

7 - ¢éQué ocurre si el oponente no ratifica la oposicion?

La falta de ratificacion de la oposicion y pago de la tasa respectiva hara caer la oposicion y
sera considerada por la Oficina de Marcas como un llamado de atencidn.
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8 - ¢La Oficina de Marcas esta obligada a aceptar un acuerdo entre las partes?

La Oficina de Marcas no interviene en el proceso mencionado pero tiene el derecho de
revisar los acuerdos logrados entre las partes. Ella tiene la obligacién de velar por el interés
publico y, por ello, puede suceder que no acepte acuerdos de coexistencia cuando las marcas
son parecidas y se confunde al publico consumidor. Cabe tener en cuenta que toda decisidon
denegatoria de la Oficina de Marcas es apelable, pero este tema excede el propdsito de estas
lineas

9 - ¢El proceso prevé otras formas alternativas de solucion del conflicto?

Si, durante la etapa de presentacion de los argumentos finales, las partes podran notificar a
la Oficina de Marcas que han acordado someter el caso a un proceso de mediacion,
conciliacion u otro método alternativo de resoluciéon de conflictos. Esta notificacion
suspendera el tramite por 30 dias habiles.
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