. Como responder
una oposicidon recibida?

MARCAS




1. INFORMACION GENERAL

Ingresa al sistema con tu clave fiscal de ARCA.
Vas al mend MARCAS / COSULTAS/ Seguimiento de tramite.
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ASESORAR Y ACOMPANAR LA INNOVACION

4
INGRESO Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES
#

2. ;:QUE DEBES TENER EN CUENTA?

Cuando hacés el seguimiento de tu expediente desde el portal, y en la seccion
Publicacion aparece una fecha y un numero de Boletin, significa que tu solicitud
paso el chequeo formal y fue aprobada para su publicacion.

A partir de ese momento, tu solicitud se publica durante 30 dias corridos para que
cualquier persona que considere que puede verse afectada tenga la posibilidad de
presentar una oposicion.

Durante ese periodo, si en la seccion Oposiciones aparece informacion cargada,
quiere decir que alguien presentd una oposicion. En ese caso, anota el numero de
oposicion para poder hacer el seguimiento. Ademas, podés conocer los
fundamentos haciendo clic en "Ver mas".

FECHA: 19062019 MNUMERD: 4819 TIPO: Musiva
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3. PROCEDIMIENTO DE AHORA EN MAS

- Luego de evaluarse si la solicitud de marca puede ser registrada como tal, la
Oficina dara vista al solicitante de sus eventuales observaciones como asi también
de la existencia de oposiciones -en caso de que las hubiere-. Esta vista se cursa
aproximadamente entre los 10 y 12 meses de haber iniciado el tramite de registroy
sera notificada mediante su publicacion en el Boletin de Marcas y en su sede
electréonica “Mis tramites” dentro del Portal de tramites.

- En este punto, la mencionada vista otorgara (a vos y al oponente), 3 meses
para llegar a un acuerdo. Te recomendamos contar con apoyo profesional.

- Si en ese plazo NO levanta la Oposicion el oponente, la Direccion Nacional de
Marcas cursara una intimacion al oponente para que mantenga la oposicion
abonando, para ello, la tasa respectiva.

- En caso de que el oponente No Abone la tasa, tu expediente se destrabara y
volvera a instancia de estudio para su evaluacion de Fondo.

- Si el oponente abona, se tendra por mantenida la oposicion y se te trasladara
una vista para que defiendas tu solicitud abonando la tasa de vigencia de interés
del solicitante (Unica por solicitud) y respondas cada oposicion ofreciendo la
pruebas que hagan a tu derecho.En esta instancia, el patrocinio de un abogado o
agente de Pl es obligatoria. Abonas la tasa desde ESCRITOS y Contestas la vista de
cada oposicion desde la opcién MARCAS / TRAMITES / CONTESTACION DE VISTAS
A OPOSICIONES

- Consigna el numero de Oposicion (que es el nUmero que te recomendamos
anotar antes), das clic a Mostrar, seleccionas la vista que vas a contestar. Estas
contestaciones no son aranceladas. Luego, completas en la caja de texto el escrito o
lo adjuntas en pdf en la opcion “documentacion respaldatoria”. Finalizar.

Contestacion De Vistas A Oposiciones el Comswmmres De Vet & Cpascasn
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Busca en el menu MIS TRAMITES, en Consulta, y verifica la secciéon Tramites para
Firmar. Seleccioné el Escrito y dale clic a Firmar Tramite. Esto lo va a encriptar y le
va a poner una fecha de Firma. (Pero aldn no se presentard)

Consultas (Mis Tramites) sicio | Mis Tramites | Consultas

Tramites &n Bosrador Trdmibes para Frmar Tramibes paia NErERy Trémites en Prodeso o Ingress Tramies ingresades

Tipo de Tramite Uswario de carga Inberwinientes Fecha Carga Descripcion Acta  Valor

ESCRITOS D MARCAS USUARIQ PRUEBA .. 4062020 R =T

- Cuando pasa a instancia "Tramites Firmados" esta listo para presentar ante el INPI.

Si el Escrito es NO Arancelado, lo seleccionas y das clic a INGRESAR TRAMITES. Esto
generara el momento de presentacién ante el INPI.
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4. PROCEDIMIENTO GENERAL
Resolucion de Oposiciones
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5. Obligaciones del OPONENTE

SI SOS LA PARTE OPONENTE, DEBES ABONAR LA TASA DE MANTENIMIENTO Y SI
LO CONSIDERAS PODES AMPLIAR LOS FUNDAMENTOS DE LA OPOSICION.

Tené en cuenta lo siguiente:

l. Para mantener la vigencia de la oposicidn es necesario que pagues la tasa de
mantenimientoy, de considerarlo necesario, podras presentar un escrito ampliando
fundamentos para lo cual se necesita:

a. Identificacion del numero de la oposicion y el nidmero de acta al que
pertenece la presentacion.

b. Identificacion del titular del mantenimiento. En caso que no coincida la
persona que realizd la oposicidon con la gue mantiene la misma, ya sea por cesion o
transferencia, deben aclararlo.

C. Las alegaciones que fundamentan el derecho a presentar y mantener la
oposicion; una exposicion de motivos y argumentos, por ejemplo, comparando los
signos enfrentados.

d. FUNDAMENTO PRINCIPAL, si es una solicitud o un registro, el numero acta o
de registro.

e. Las clases de los productos y servicios para los cuales se ha registrado la
marca, si estuviese limitada.

f. Una representacion de la marca que fundamenta la oposicion (imagen si es
mixta o figurativa).

g. El ofrecimiento de prueba: las pruebas que acompane y ofrezca cuando
corresponda.

Il. Es necesario estar representado para ejercer el derecho de oposicion
Como mencionamos antes, las partes deberan contar con patrocinio letrado o de
agente de la propiedad industrial.

1. Derecho de oposicion cuando una marca esta registrada en otra clase distinta
a la solicitada.

Esto se puede hacer siempre que exista conexidad o afinidad entre las distintas
clases en pugna. Es importante que menciones cudl/es es/son los productos o
servicios que protege la solicitud a la que se opone, que sean conexos o afines con
los que protege tu marca -mencionando también expresamente estos. Esto es
importante, ya que en principio la evaluacion se hace respecto de los mismos
productos o servicios -misma clase- y la evaluacion en clases diferentes es una
excepcion.



IV. Recorda que si deciden someterse a medios alternativos de resolucion de
controversias, ambas partes deberan presentar un escrito en conjunto
manifestando el inicio de ese procedimiento y en el caso de llegar a un acuerdo
deberan acompanar la respectiva constancia.

6. OTRAS CUESTIONES ATENER EN CUENTA AMBAS
PARTES:

Efecto de la eleccién de un método alternativo de resolucion de conflictos

La eleccion de un método alternativo para resolver el conflicto de oposicion
interrumpe automaticamente, por uUnica vez, el plazo de diez (10) dias habiles
previsto para que ambas partes presenten sus argumentos finales.

Esta interrupcion se extiende por un plazo improrrogable de treinta (30) dias
habiles, contados a partir de la presentacion del escrito de inicio del acuerdo.

Continuidad del procedimiento tras el vencimiento del plazo de interrupcion

Vencido el plazo de interrupcion de treinta (30) dias habiles, se habilita un nuevo
plazo comun de diez (10) dias habiles para ambas partes, con el mismo efecto y
alcance que el originalmente interrumpido.

Si durante el plazo de interrupcion las partes hubieran resuelto el conflicto
mediante el procedimiento alternativo elegido, deberan informarlo a la Direccion
Nacional de Marcas, acompanando la documentacion que lo acredite.

En tal caso, la resolucion sobre la viabilidad de la oposicidon se tornara abstracta y sus
términos no afectaran la decision final respecto de la concesion de la marca.

Criterio de la Resolucién N.° P-183/18 respecto de los demadas plazos del
procedimiento

El articulo 7° de la Resolucion N.° P-183/18 establece que, fuera del supuesto de
interrupcion previsto en el articulo 6° todos los plazos del procedimiento de
oposiciones son perentorios y no podran ser suspendidos ni prorrogados.

En esa misma linea, la peticion de tomar vista no suspende los plazos del
procedimiento.

Momento resuelve la Direccion Nacional de Marcas el conflicto entre el
solicitante y el oponente

Una vez vencido el plazo de diez (10) dias habiles para que las partes presenten sus
argumentos finales, y siempre que la oposicion no haya sido retirada, la Direccion
Nacional de Marcas procedera a expedirse sobre el fondo del conflicto.

Emitira un acto administrativo mediante el cual determinara si la oposicion resulta
fundada o infundada.



¢Puedo impugnar por via recursiva administrativa los actos que se emitan
durante el procedimiento?

Conforme lo establece el articulo 8° de la Resolucion INPI Nro. P-183, los actos
administrativos que constituyan providencias simplesy los interlocutorios que dicte
la Direccion Nacional de Marcas durante la sustanciacion de la instancia
administrativa de resolucién de oposiciones, incluyendo la resolucion final de la
misma, no seran susceptibles de impugnacion por las vias recursivas previstas en
el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (t.o. 2017), con
excepcion de las cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la vigencia de
las oposiciones.

Forma de impugnar la resolucion final

La resolucion final dictada por la Direccion Nacional de Marcas solo podra ser
apelada mediante recurso directo ante la Camara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal.

Este recurso debe interponerse en el plazo de treinta (30) dias habiles judiciales.
Una vez sorteada la causa, dentro de los veinte (20) dias habiles administrativos,
debera notificarse al INPI la presentacion del recurso, cumpliendo con la Resolucion
N.° 74/2020, mediante la carga de la Declaracién Jurada de Recurso Directo en el
TAD, opcion “Legales — Presentacion dirigida al Departamento de Legales”, y
abonando la tasa correspondiente.

Dentro de los diez (10) dias habiles, el INPI remitira copia de las actuaciones a la

Camara para que la instancia judicial resuelva la controversia entre el solicitante y el
oponente.
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RESPUESTA OPOSICION MARCAS

Situacion de la solicitud de marca una vez resuelta la oposicidon

Si la oposicion resulta fundada y la decision queda firme, la Direccion Nacional de
Marcas denegara la solicitud mediante el acto administrativo correspondiente.
Contra esta decision no cabe recurso por denegatoria de solicitud.

Si la oposicion resulta infundada y la decision se encuentra firme, la Direccion
Nacional de Marcas procedera a evaluar y resolver si corresponde conceder o
denegar la solicitud de marca.



INPI

infoimarcas@inpi.gob.ar
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