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PROLOGO

a Asociacidon Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI)
es una de las asociaciones mas antiguas del continente -data de 1930- y
su principal funcién es promover la defensa de los derechos de Propiedad
Industrial en Argentina.

Para lograr esa finalidad la asociacién regularmente realiza encuentros
donde los diversos profesionales de la rama, los organismos oficiales y la
comunidad nacional e internacional vinculada a la materia conversan sobre
los cambios legislativos que se han producido y su impacto en el ejercicio
profesional de los asociados, los casos de éxito mas representativos y las
experiencias de otros paises sobre problemas similares.

En esta ocasidn presentamos el contenido de las “XXXIII Jornadas anuales
de propiedad industrial” que se llevaron a cabo en el Hotel Four Seasons
de Buenos Aires, Argentina, el jueves 29 y el viernes 30 de agosto de 2019.
La primera charla sobre “Estrategias de proteccion y licenciamiento de
invenciones” estuvo muy animada porque obligd a la audiencia a mirar
todo el proceso de administracién de la propiedad intelectual desde el
punto de vista del inventor y no del agente. Hablé Jorge Odén, destacado
inventor argentino, de su vivencia desde que se le ocurrié la idea en su
taller de mecanica de una herramienta obstétrica hasta el momento en que
encontrd a los abogados que acertadamente lo asesoraron y le explicaron
las estrategias que habia que aplicar para que la invencién y el modelo de
negocio con arraigo social que él proponia, fuera un éxito.

Posteriormente se tratd el tema de “Marcas y deslealtad comercial: analisis
a la luz del DNU 274/19”, un panel que ilustré a la audiencia sobre esta
nueva ley que no todos conoceny que tiene por objeto garantizar la lealtad
y transparencia en las relaciones comerciales. La norma para la mayoria era
necesaria porque no existia una regulacién sobre la materia en nuestro pais
pero fue mas criticada que alabada por el panel que concluyd, entre otros,
que en algunos aspectos hubo un copy paste incompleto de regulaciones
de otros paises que causara mas confusion que soluciones. Pero amanecera
y veremos.
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Posteriormente vino el panel de avanzada sobre “Proteccién de las
creaciones obtenidas a través de inteligencia artificial” que dejé a la
audiencia interesada en lo que va a pasar-si no es que ya esta pasando-con
el tema de las creaciones artisticas e invenciones realizadas por medio de
inteligencia artificial. (Quién es el inventor, quién es el creador?

El panel “Implicancias del nuevo Cédigo Civil y Comercial en la respon-
sabilidad de los buscadores de internet” resulté ser muy movido porque
al antiguo problema de la responsabilidad de los Internet Service Provider
-ISP- en Argentina se anadié un ingrediente que fue la nueva regulacion
del sistema de responsabilidad del Cédigo Civil, que ahora tiene foco en la
prevencion del dano en lugar de la reparacion, como estaba previsto en el
viejo Codigo de Vélez. Esto, como lo probaron los panelistas, puede hacer
que cambiemos por completo nuestras ideas preconcebidas sobre el tema.
Ademas, al final tendremos que combinar las conclusiones con otro asunto
de gran envergadura: la libertad de expresién.

... del Cédigo Civil, que ahora tiene
foco en la prevencion del dano en
lugar de la reparacion...

El viernes 30 de agosto comenzamos con un tema técnico: “Interpretacion
razonable de la Resolucién Conjunta para el examen de solicitudes de
patente en el drea quimico-farmacéutica” a la luz de la experiencia de un
abogado y experimentada quimica, y quedamos bastante preocupados
porque no esta claro el rumbo que estamos siguiendo. Los panelistas al
menos nos ilustraron sobre la posibilidad de que la Resolucién Conjunta
sea reinterpretada de una manera mas légica y razonable.

Siguid el panel sobre “Modificacién a los procedimientos de oposicién,
caducidad por falta de uso y nulidad: Andlisis de las practicas a la fecha
y perspectivas a futuro” con la asistencia de varios abogados y el doctor
Carlos M. Gallo (Director Nacional de INPI, Argentina), quien nos expuso la
forma cémo la oficina esta enfrentando la nueva regulacién al tiempo en
que implementa importantes cambios tecnoldgicos. Todos concluimos que
existen muy buenas intenciones pero la entidad sufre de falta de recursos
que le hacen dificil la labor de sacar procesos atrasados adelante y ponerse
al dia. Se concluyé que hay que darle un compas de espera.

Al final hablamos de un tema mas amable: “Profesionales de Pl en las redes
sociales. Estar o no estar. Ser o no ser” que resulté ser Util para todos los



XXX JORNADAS ANUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

profesionales asistentes que por un lado sienten que la competencia es
agresiva y hay que hacer publicidad de sus servicios pero por otro se sienten
presionados a estar en redes de una forma poco ortodoxa. El panel resulté
util porque nos abrié la mente sobre estos temas ya que intervinieron
profesionales de marketing pero también abogados de firmas extranjeras
que compartieron sus experiencias.

Lo invitamos a consultar estas charlas que, en su lenguaje coloquial, vivido y
ameno, pueden ser de gran utilidad para todos los que nos desenvolvemos
en el mundo de la propiedad intelectual.
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Jueves 29 agosto

Apertura
Ivan A. Poli. Presidente de AAAPI

Ivan A. Poli

ste es el momento culminante de las Jornadas asi que, si este es el momento

E culminante, jse pueden imaginar lo que viene después!
Antes de entrar en la parte propiamente dicha de bienvenida y apertura,
tengo que hacer una serie de anuncios académicos. EL primero, acerca
del cual me insistieron mucho desde la Subcomisién de Actividades
Académicas, es que no se olviden de retirar de la mesa de acreditaciones la
pulsera para el after Jornadas de esta noche, que les da derecho a nada mas
y nada menos que una consumicion en Milion; encontraran mas datos sobre
eso en la hoja de informaciones Gtiles.
Otra cosa que queria compartir es, en serio, una muy buena noticia: dos
personas seleccionadas por la AAAPI fueron designadas por la Oficina de
Patentes Japonesa para hacer un curso de capacitaciény perfeccionamiento
para especialistas en patentes. Una es la Lic. Soledad Prado, de Berken IP,y
el otro es el Dr. Eugenio Hoss, de Marval. También hay una tercera persona,
la Lic. Alicia Gutiérrez, de Gutiérrez Warcok, que fue propuesta por CAPIRA.
Por supuesto, nos alegramos mucho por los tres. Creo que lamentablemente
ninguno de los tres esta aca, asi que no vale la pena que nos gastemos
aplaudiéndolos.
En la misma vena de los cursos de la Oficina de Patentes Japonesa, les
recordamos que el INPI nos ha invitado también a postular tres candidatos
para un curso sobre marcas, y ahi tienen que enviar las postulaciones a la
AAAPI segun el procedimiento que ya conocen; el plazo vence el 31 de
octubre.
Siguiendo con las cuestiones académicas, ustedes saben que la AAAPI es
incansable en ese sentido. Vamos a tener un taller sobre Marketing Juridico,
Estrategia y Comunicacién Legal el 9 de octubre,y un taller de actualizacién
de jurisprudencia el 6 de noviembre. Esperemos que todo este afan
académico de la AAAPI con cursos, cursitos, cursetes, seminarios, coloquios
y Jornadas pueda ser tomado en cuenta para la actualizacién profesional
que nos trajo de regalo la reforma la reforma al Reglamento del ejercicio
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de la Profesion de Agente. Por ahi, también podemos hacer un taller sobre
esas modificaciones. Y hay otra cuestién que queria mencionarles, otra
invitacion, que es para la Asamblea General de Socios que tendremos el 24
de septiembre y a la cual, por supuesto, todos los socios estan cordialmente
invitados.

Entrando ya a lo que son las Jornadas, como les dije, las Jornadas son para
nosotros el momento culminante desde el punto de vista académico. Y
estas Jornadas tienen dos momentos angustiosos.

... este ano el dato positivo es que
tenemos el mayor nidmero de inscriptos de
los ultimos cuatro anos...

El primero es la determinacion del precio de la inscripcion: si lo medimos en
délares es carisimo, si lo medimos en pesos es mas caro todavia, y entonces
tenemos un debate interminable entre los talibanes de la Comisién Directiva
y los super talibanes de la Comisién Directiva para ver cdmo encontramos la
cuadratura del circulo; por supuesto, siempre fracasamos. De todos modos,
este ano el dato positivo es que tenemos el mayor ndmero de inscriptos de
los ultimos cuatro anos. Yo no sé si esto corona exitosamente una gestion
presidencial -y no me refiero a la de la AAAPI- o si expresa la esperanza de
una mejor gestion presidencial futura, pero bueno, nimeros son nimeros
y tenemos mas inscriptos, pese a que somos conscientes de que no es el
mejor momento econdmico.

El otro momento angustioso es el tema de los temas. Ustedes me han
escuchado muchas veces hablar sobre la dificultad de encontrar temas
para Jornadas. La gente de marcas se queja de que hay demasiado sobre
patentes, la gente de patentes de que no hay nada sobre patentes, los
demas se quejan de que solo hay sobre patentes y marcas. Bueno, yo creo
que este ano tenemos esto mas o menos controlado, bastante equilibrado;
de todos modos, ustedes serdn los jueces de eso.

Aca quiero agradecer,ya de movida, la tarea ciclépea de Ricky Gordé LLobell,
que es el Presidente de la Subcomisién de Actividades Académicas, y que
como todo buen Presidente que asume se ha quejado de la herencia recibida
de la presidencia anterior. Quiero agradecer en serio al trabajo ciclépeo de
Rickyy de la Subcomisién de Actividades Académicas. También ha trabajado
mucho la gente de la Comisién Directiva, y por supuesto, también como
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siempre lo han hecho expositores, moderadores, facilitadores, redactores,
decoradores, en fin, no ha faltado nadie.

A mi me llama la atencién la cantidad de gente que se involucra, y esto
también lo digo en serio: particularmente me quiero referir a los asistentes.
El sentido de las Jornadas son precisamente el publico, los asistentes. Como
ustedes saben, nosotros tendremos manana, como ya hace muchos anos,
los desayunos de trabajo, y esa es la gran oportunidad para romper la
barrera entre expositores y asistentes, asi todos pueden participar en un
pie de igualdad. Pero en los paneles tradicionales también hay un tiempo
reservado para que los asistentes puedan hacer sus preguntas y expresar
sus opiniones. En ese espacio destinado a la participacién de los asistentes
también hay dos momentos angustiosos. El primero, cuando el moderador
dice “¢Hay alguna pregunta?” y se produce un silencio glacial, de modo
que no se sabe si todo fue tan claro que no requiere explicacién o si es que
toda la gente se ha dormido, se ha muerto o se ha suicidado. El segundo
momento angustioso es cuando siviene una pregunta desde el piso y desde
el panel no se entiende qué es lo que se quiso preguntar o, peor todavia,
no se sabe la respuesta, ante lo cual uno desesperadamente trata de ganar
tiempo diciendo “Es una muy buen pregunta”. De todos modos, repito, les
exhorto-no voy a decir “Hagan lio”- pero si que hagan preguntas y expresen
sus opiniones, porque ese es el sentido de estas Jornadas.

Y para terminar de redondear, después de muchos anos volvemos a tener
un keynote speaker, y es una especie rara porque es un inventor, que son
relativamente infrecuentes; es un inventor argentino, lo que es mas
infrecuente todavia; y es un inventor argentino exitoso, lo cual ya es una
rareza absoluta. Ustedes saben lo que dicen de los clientes: los clientes le
complican la vida a uno, pero la vida sin clientes es mas complicada todavia.
Esto no es nada personal... Pero si nos hace recordar cual es el sentido de
nuestra actividad -no digo que sea el fin Ultimo de nuestras existencias,
pero si el sentido de nuestra actividad-: tratar de ser el instrumento para
que nuestros clientes tengan mejores armas para tener éxito y para poder
servir mejor a la comunidad.

Y bueno, con estas palabras tan sabias me es muy grato darles a todos la
bienvenida y declarar la apertura de estas trigésimo terceras Jornadas de
Propiedad Industrial de nuestra Asociacién.

Muchas gracias.
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Jueves 29 agosto

PANEL SOBRE ESTRATEGIAS
DE PROTECCION Y LICENCIAMIENTO
DE INVENCIONES

Panelistas

Mingo Palacio. (Palacio & Asociados. Argentina)

Juan Carlos Ojam. (Bertén Moreno + Ojam. Argentina)

Orador especial

Jorge Odén. Inventor. Argentina

Mingo Palacio

Buenos dias a todos. Hoy me corresponde presentar, con mucho orgullo,
a Jorge Odén. Jorge es oriundo de Colén, provincia de Buenos Aires, es
mecanico de profesién, vive desde los cuatro anos en Lanus, donde tiene
su taller. Luego de varias incursiones en el mundo de las invenciones, en
el ano 2006 tuvo una idea que derivéo en un invento patentable, que fue
calificado por la Organizacion Mundial de la Salud como de gran relevancia
para la salud humana. Jorge se inventd una herramienta mucho mas segura
y facil de usar que el férceps o la ventosa obstétrica. La OMS entiende que
este invento es capaz de reducir la frecuencia de cesareas y puede prevenir
complicaciones en el parto, como la muerte materna por hemorragia,
desgarros e infecciones, prevenir el sufrimiento fetal y evita la transmisién
de enfermedades potencialmente mortales como el VIH a través del canal
de parto. Jorge vino invitado por la AAAPI para contarnos coémo fue todo el
trayecto, desde aquella noche de insomnio en el 2006 cuando se le ocurrid
esta idea, hasta que ella lo llevd a viajar por todo el mundo a presentar su
invento y recibir condecoraciones. El Ministerio de Ciencia y Tecnologia de
Argentina le otorg6 en el afno 2012 el primer premio en el concurso Innovar.
El mismo ano gané la medalla de oro como el mejor inventor seguin la OMPI,
y ademas, fue portada del New York Times. Sus hazanas fueron divulgadas
en el Washington Post,y muchisimos otros medios locales e internacionales.
De hecho, la semana que viene estd invitado por el Congreso Nacional para
dar presentar su postura ante la eventual entrada de la Argentina en el PCT.
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Sé que tiene varias anécdotas guardadas, asi que no quiero adelantar nada,
solamente agradecerle inmensamente por haber venido hoy.

Jorge Odén

rimero debo decir que este no es mi medio. Soy mecanico y circunstan-
cialmente estoy en este lugar. Me invitaron para que les contara como
empecé con la aventura de las invenciones. Unos empleados mios hicieron
una apuesta sobre cémo sacar un corcho desde adentro, en una botella. Yo
les dije:

- Van a romper la botella, van a hacer lio. Pero me quedé mirando cémo
hacian. Lo voy a mostrar, seguramente ya lo saben muchos. Ingreso la
bolsita, se infla, la bolsita envuelve al corcho y dejamos que vaya saliendo
el aire suavemente. Yo desconocia el invento pero me llamé la atencién el
mecanismo Yy no veia la hora de jugarle la apuesta a alguien. Unos dias
después, mi socio y amigo, Carlos Médena, me invita a comer en su casa de
General Belgrano, terminamos de comer. Meto el corcho y me dice:

- ;Qué estas haciendo? Le contesté: Te apuesto que no lo puedes sacar. EL,
ingeniero electrénico, no pudo. Gané una entrada al cine y una invitacién
a cenar con nuestras esposas. Esa noche me acuesto, y como en todos mis
inventos me despierto con la solucién para algunos de mis problemas en el
taller, ese dia desperté a mi mujer y le dije:

- Marcela, el corcho y la botella sirven para facilitar el parto. “Ah, bueno”,
dijo, y se dio vuelta... asi empieza este proyecto. Con una negativa de la
persona mas importante que me ha acompanado hasta ahora. Cuando fue
la hora, llamo a Carlos y le digo, ¢Viste lo de la botella y el corcho? Me dice:
“si, qué pasa”.

- Le digo, sirve para facilitar el parto.

- “Ah, bueno”y me cambié el tema. Lo llamo al otro dia y le digo: Carlos,
este proyecto me gustaria seqguirlo...

- ¢“Qué cosa”?, pregunta ély yo le contesto:

- Lo de la botellay el corcho que sirve para facilitar el parto.

- El me dice: “Jorge, de qué me hablas, vos sos mecanico, yo soy ingeniero,
tenemos que ir al médico a que nos diga si esto sirve o no sirve”. Fuimos a
ver al doctor Leveda (lo nombro porque fue la persona clave, si él hubiese
dicho que no le gustaba quiza hubiese quedado ahi la idea). Entramos,
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Carlos aparta la silla, y dice: “mostrale esa idea que tenés”. Abro el maletin,
saco la botella, le digo,

- “Mire doctor, éste es el Utero, y este es el bebé”, meto el corcho, “mire lo
que pasa acd”. Lo saco. Y el médico dice: “brillante, interesante...”. Carlos
arrima la silla, “estamos trabajando en este proyecto...”.

Por esa época también le consultamos a un primo, Marcelo Tomei, gastro-
enterélogo, muy ocupado, que nunca tenia tiempo.

-Un dia le dije: “estoy con un elemento facilitador de partos”... un silencio del
otro lado. “Si, contame”. Le empiezo a contar, y seguia el silencio del otro lado.
Debe haber pensado que yo estaba medio piantado. Cuando te puedo ver,

... Yo sabia que tenia que
patentarlo, pero también
sabia que no podia
mostrarlo...

-“Hoy” me dice. Y alla fui, le conté, él también me dio un apoyo importante.
Empiezo a andar este camino, que no es facil, como ustedes saben. Yo sabia
que tenia que patentarlo, pero también sabia que no podia mostrarlo,y sabia
que tenia que hacer pruebas primero, porque todo cambia con los inventos:
primero son de una manera, luego de otra y después de otra forma. Segui
haciendo ensayos con Carlos, encerrados en el bano, con un muneco de
bebé, para sacarlo de ahi adentro. Fui a donarle sangre a Roberto Vacca, el
que hacia “Historias de la Argentina secreta”, periodista muy conocido, con
muchos contactos.

- Me dice, jcon qué invento andas ahora?

- Le digo, con un facilitador de partos.

- Me dice, tenés que ir al CEMIC. Yo ni sabia lo que era el CEMIC. Me envié
donde un doctor que no me atendié. Me derivé a un especialista en el tema,
quien nos atendié en el consultorio. Estaba lleno de gente... cuando saco la
botellay el corcho, dice, “yo pensé que habia una camara oculta...”. Cuando
le explico, se entusiasma. Llama a dos de los investigadores principales y ahi
empiezan los escollos. Piensen que esto tiene catorce anos. Pero me queda
el aliciente de una pequena anécdota. El otro dia fui a ver al doctor Juan
Carlos Parodi, que es un reconocido médico que tiene muchas patentes,
-Y me pregunta: ;“cémo anda su invento”?,

- Le digo, hace catorce anos que estoy con esto.
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- Y me dice, “uno de mis inventos tomdé ese tiempo para que me lo
reconocieran”.

No es facil, pero en ese momento yo no sabia que era tan dificil. En todo
caso en ese momento contacté a Juan Carlos y luego al estudio Palacio para
la patente. Luego hubo que pasar por la ANMAT para probarlo. Todo fue
complejo porque se vencia el tiempo del PCT. Le agradezco al Ministerio de
Ciencia y Tecnologia, al FONTAR, en especial a Paludi, que realmente fue
esencial en ese momento.

Ademas, imaginense, yo venia gastando mucha plata, y si no tenia el dinero
suficiente para ir a patentarlo en los distintos paises, el proyecto se caia.
Consegui un primo en Espana, que se asoci6 al proyecto y puso el dinero.
Empezamos a hacer las pruebas en el CEMIC. Carlos filmaba y yo vestido de
blanco. Tenia que andar aclarando “no soy doctor”, porque después puede
haber problemas. Fueron 48 partos, de los cuales asistimos 47, lo cual me
dio la oportunidad de modificar muchas veces el dispositivo.

... No es facil, pero en ese
momento yo no sabia que
era tan dificil...

Les explico: esto es un férceps y esto es un vacuum. El primero tiene 400
anos, y el sequndo 180. Yo los conoci luego de haber ideado mi invento.
Nuestro invento es una sopapa que genera vacio, se tira de las dos molleras
que tiene el bebé, o sea, tiene que ser muy exacta la colocacién (si no es un
problema muy serio). Fijense que tiene que sacar 3 o 4 kilos desde el polo
cefalico que es un cartilago en ese momento. Inicialmente las espatulas
tenian un problema para los médicos, habia que ponerlas de un lado, del
otro, de arriba, de abajo, y la verdad que los primeros dos partos no fueron
buenos. Entonces, inventé esto adicional, que es un colocador, totalmente
flexible, que se abre y lleva la bolsa a su lugar, cuando le marca la posicion
correcta uno infla la bolsa, saca esto, y la bolsa esta colocada. Esto fue un
antes y un después en el dispositivo.

Empezamos a hacer las pruebas. También tuve la suerte de que al poco
tiempo que estabamos en el CEMIC, el doctor Gadow, que era el presidente,
nos contacta con la Organizacién Mundial de la Salud, que venia a la
Argentina. Nos daban catorce minutos para hablar, como un break de los
que arman aca, para atendernos a nosotros. Y vino Mario Merialdi, que era el
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Director de Salud Reproductiva de la OMS,junto con otros tres participantes,
y nosotros muy entusiasmados porque queriamos mostrar nuestro invento.
Los primeros quince minutos no abrieron la boca, silencio total, uno no sabe
si les gusta, si no les gusta.

- Cuando terminé dijeron todos: Brillante. Luego trajeron al médico jefe y
a la directora de las finanzas en la OMS. Hablé en inglés y lo aprobd. Asi
que ahi empezé un camino muy rapido para mi, y a los quince o veinte dias
estaba viajando a Estados Unidos, invitado por la OMS a probar el aparato.
Ilbamos en el avién con uno de los médicos,

-y me dice: “La prueba la tenés que hacer vos”. Le digo, Javier, yo nunca
hice un parto, vi a mi sefiora cuando tuvo el bebé, pero a vos te ponen de
espaldas, no sé cdmo es.

... En esa muestra fue cuando
descubrieron que al poner
la bolsa sobre la cabeza del
bebé se evita el contagio de
enfermedades que pueda
tener la madre, como el VIH,
en el momento del parto...

- Dice: “pero vos lo sacas del simulador, lo hacés muy bien”.

- “Si, pero yo no sé... “ Al final termino haciéndolo yo, con mucho temor,
pero ellos resuelven que esto tiene potenciales ventajas. En esa muestra fue
cuando descubrieron que al poner la bolsa sobre la cabeza del bebé se evita
el contagio de enfermedades que pueda tener la madre, como el VIH, en el
momento del parto.

Mas o menos esa fue la historia, premios, viajar, un montén de cosas que me
cambiaron la vida, y la verdad estoy muy agradecido con Dios y con muchas
personas, entre ellas Rita Colombo, Claudio Bence y Lidia.

Muchas gracias.

Juan Carlos Ojam
e corresponde hablar un poco de cédmo se estructurd este negocio, y

me parece que tengo que hacer un doble agradecimiento en honor a la
verdad. Este es un proyecto que empecé y terminé en el estudio Mitrani
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Caballero Ojam, mi anterior estudio, y la verdad que fue la coordinacién
de un equipo enorme, obviamente todo el equipo de propiedad intelectual
que yo lideraba, especialmente Rita Colombo, no sé si estd aca. Estoy
eternamente agradecido con Rita, por su empuje, esto claramente no
hubiera salido sin ella. Pero después participaron un montén de abogados
en lo que es el tratamiento fiscal, en los temas societarios, coordinacién
de asesores en multiples jurisdicciones. Cuando conoci a Jorge me sucedio
lo mismo que a ustedes. Quedé obnubilado. Y debo confesar que por lejos
ha sido el trabajo profesional y personal mas gratificante que he tenido
en mi carrera: ver un invento, un inventor, y un grupo de trabajo con tanta
potencia, nos volé la cabeza a todos los que trabajamos. De hecho tengo
que agradecer al Estudio Palacio. Esto no hubiera llegado al puerto que
llegd si no hubiéramos sabido trabajar con inteligencia y como equipo,
asi que también el agradecimiento a ellos por entender el rol que todos
cumpliamos en el proyecto.

Aca pueden ver la innovacion reflejada en unos diagramas que Jorge
prepard,y cual es mirol en este proyecto. Basicamente mirol fue convertir
esto en un negocio para sus inventores, pero mucho mas importante,
ayudar a que haya un mundo mejor. Esa es la parte que no te pagan pero
que realmente te llena el alma. Les puedo asegurar que nos llevé muchos
anos concretar este proyecto. Pero antes de entrar en detalles me gustaria
que Jorge les contara que recibié la atencién del Papa, de Carolina de
Mdnaco, de toda la Organizacién Mundial de la Salud y de las Naciones
Unidas.

Jorge Odén

rimero la anécdota quiza simpatica, fue cuando fui a Ménaco porque la
P princesa Carolina queria conocer el invento, y yo ensayaba... porque vos

tenés que decirle “Bonjour altesse”,

-Y digo, ¢si no me sale? Entonces ensayaba con el espejo. Viene la princesa,

abren paso, llega a mi, me da la mano,

- Le digo, “Bonjour altesse”, y ella responde:

-“Buen dia”, hable en espanol, yo sé espanol.

Otro hecho muy bueno fue ver al Papa, pero ver al Papa en el contexto que

fue, fueron todos, los médicos del CEMIC, los investigadores principales, fue

toda mi familia, quince, tengo cinco hijos, mas novias, mas nietos. Fueron
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los CEO de la compania. Eran como cincuenta personas, fue un momento
Unico. Y después no pude ir a recibir un premio a Cuba porque todo se
superponia. Voy a contar algo que no sabian. Hace cosa de un ano, nos
invitan a ir a Nueva York, porque habia una obra de teatro con mi historia,
era una historia para reir, una comedia, la hacian muy bien, y la verdad que
lloramos con mi sefiora todo el tiempo... fue muy fuerte.

Juan Carlos Ojam

Sl’ la verdad que conocer a Jorge es fuerte. Me toca tratar de bajar un

poco a la tierra tanta emocionalidad para explicar cudl fue el proceso que
trabajamos juntos. Primero y principal, para que esto termine bien era
fundamental entender bien el objetivo final de Jorge, que no pasa por el
dinero, entonces eso fue algo que tuvimos presente todo el tiempo en todo
el asesoramiento. Los valores, la forma de conducirnos, porque quieras o
no aca habia que tomar decisiones de negocio e impositivas. Y el norte,
cuando tenés un cliente que te marca un norte lindo, es muchisimo mas
gratificante. Pero la responsabilidad de tener esto entre manos y arruinarlo
todo o sacarlo adelante es grande.

Jorge Odén

« Puedo interrumpir? Fue tal la ayuda del estudio que no nos cobraron los
honorarios. Miren si habia empatia. De la misma manera, Palacio, cuando
llevé otros inventos, postergé el cobro de sus facturas para mas adelante.
La empatia con el proyecto fue tremenda.

Juan Carlos Ojam

Te agradezco Jorge el reconocimiento, pero nos parecié que era muy buena
tu invencién, y le daba sentido a nuestro trabajo profesional. Nos pusimos
de acuerdo en cémo encontrar recursos, nos pusimos de acuerdo en coémo
trabajar, como ibamos a armar el equipo. La responsabilidad de coordinar
este proyecto era inmensa, y creo que la clave del éxito fue la empatia y
la buena onda con la que se trabajé, y la honestidad desde el minuto cero.
Planteado eso, armamos un plan de trabajo. Se requeria una estructura
fiscal, una estructura societaria, todo el arsenal de contratos y acuerdos
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que hay que hacer, y determinar cudl iba a ser el rol nuestro. Jorge no sabe
hablar en inglés pero tenia un gran prestigio asi que nuestro trabajo iba a
ser en bambalinas, todo el tiempo, y asi lo fue.

Hablando de los intangibles, lo primero y principal, era que teniamos un
invento increible, teniamos toda la experiencia de Jorge para transmitir,
teniamos una marca, “el Odén Device”, como se lo conoce, pero lo mas
importante era que teniamos era la reputacién y el buen nombre que tiene
Jorge en el mercado, y todo el equipo que lo rodea.

La clave para que cualquier proyecto salga adelante es la estructura
societaria que va de la mano de lo fiscal. Y una de las cosas que vimos
con Jorge es que aca teniamos un problema, que era el riesgo Argentina.
Claramente estabamos convencidos de que montar toda una estrategia
fiscal y societaria apalancada en nuestro pais levantaba el riesgo enorme
frente a cualquier interesado internacional,asi que tuvimos que plantear una
estrategia fiscal que fuera legal, eficiente, y que resistiera sobre todo lo que
ya se viviera en esos entonces en el mundo, que eran todas las normas post
9/11 contra el lavado de dinero, las normas anticorrupcién. Imaginamos, y
No nos equivocamos, que el socio iba a ser un socio americano, con lo cual
nos aseguramos de que el compliance de todo el proyecto fuera con los
estandares, las normas de anticorrupcién y fraude que tiene los Estados
Unidos. Tenfamos que preparar algo que fuera fiscalmente eficiente, pero
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que resistiera cualquier escrutinio de un abogado. No se pensd en ningun
paraiso fiscal e hicimos bien. Afortunadamente, la estructura que nos
recomendaron los asesores internacionales, y que terminamos adoptando,
es una estructura que busca una eficiencia fiscal, pero que es una estructura
sumamente sélida desde lo legal.

Después, en el rubro de los contratos,cuando uno ve el equipo y se da cuenta
de que las relaciones entre los Carlos y Jorge son sUper transparentes, y que
los une la misma vocacién y visién, el trabajo es mas facil. Sin embargo hay
que armar una estructura que los relacione, una sociedad que tenga reglas
claras. Los abogados somos los encargados de pensar los peores escenarios,
asi que a pesar de la concordia y la paz que todavia existe, se preparé algo
que pueda tener efectos si se presenta algin momento de tensién.
Cuando hablabamos del licenciamiento de la tecnologia, aca habia varias
variables y no lo va a decir Jorge, lo voy a decir yo. Una de las cosas
que Jorge, desde el minuto cero nos planteé como inflexible, era que
él queria que esto estuviese en el mercado. La visién de él es que esto
estuviera en el mercado, pero que especialmente estuviera en el mercado
de los paises subdesarrollados, en los paises del tercer mundo. Entonces,
una pauta que nos marcé a nosotros en toda la negociacién es que no
importaba resignar algin dinero, pero esto tenia que ser accesible a todo
el mundo, y especialmente a los paises mas pobres. Con lo cual, teniamos
que imponer algunas pautas de negociacién que no eran sencillas. El
licenciante puede poner ciertas pautas, pero estdbamos negociando
con BD, una compania enorme, y que obviamente, como toda compania
quiere ganar dinero. Al final logramos un contrato de licenciamiento
que contempla una variante de un royalty determinado, para los paises
desarrollados, y un royalty obviamente mucho mas subsidiado para los
paises no desarrollados.

El otro punto clave era que el desarrollo no se agotaba en lo que estaban
viendo, el verdadero licenciamiento es la cabeza de Jorge. Entonces,
encontramos una forma de darle tranquilidad a BD en el sentido de
que Jorge iba a poner toda su cabeza en este proyecto, y en mejorarlo.
Como ustedes ya se habran dado cuenta, es una persona tremendamente
creativa.

- Como anécdota les cuento que una vez por mes o cada dos meses, de
repente venia la telefonista y decia Jorge Odén y yo decia: bueno, pasamelo.
No.Esta aca.;Como estd aca? Si,si,esta acd,y entrabas a la sala de reuniones
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y estaba Jorge con una valija, de la cual sacaba cosas, cada cosa que se le
ocurria la fabricaba, hacia el prototipo en el taller, y caia en el estudio.
Entonces volviendo al contrato madre, este contempla no solo la asistencia
técnica a la compania (BD) durante todo el tiempo de la licencia, sino que
ademads Jorge seria su consultor. Y me consta que Jorge empuja todos los
desarrollos. Con esto los dejo ya para que Mingo cuente toda la estrategia
en patentamiento.

Mingo Palacio

Como ustedes imaginan, el caso de Jorge no es el caso tipico del inventor

individual o inventor de garaje, el caso de Jorge es uno en un millén, ha
llegado a tener éxito, principalmente, por la forma de ser de Jorge y por las
caracteristicas de su invento. Pero lo que queria resaltar hoy es que existen
grandes diferencias entre asesorar a un inventor individual y asesorar a una
de una gran empresa que se dedica a la investigacién y desarrollo.

... Como ustedes imaginan, el caso de
Jorge no es el caso tipico del inventor
individual o inventor de garaje, el caso
de Jorge es uno en un millén (...) existen
grandes diferencias entre asesorar a un
inventor individual y asesorar a una de
una gran empresa que se dedica a la
investigacion y desarrollo...

Como bien dijo Juan Carlos, hasta el ano 2011 0 2012, se traté a Jorge como
un verdadero inventor individual, es decir, alguien que no tiene el apoyo
financiero o acceso a capital. Y esta situacién no es sélo la de Jorge, sino la
de cualquier inventor individual, que pueda llegar a nuestros estudios. Ese
que se despertd un dia, como se desperté Jorge, con una idea.

Reunidn inicial con el cliente
El primer punto completamente distinto es la reunién inicial. Generalmente
la gran empresa sabe para qué quiere una patente, o qué va a hacer con esa
patente, con lo cual la charla se limita a verificar si esta invencion en particular
tiene los elementos necesarios para convertirse en una patente o no.
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En el caso del inventor individual, cuando llega a nuestra oficina la realidad
es que tiene una gran idea, tiene algo que puede obtener una patente, pero
dificilmente sabe para qué quiere una patente o qué es lo que puede llegar a
hacer con una patente el dia que la obtenga: si quiere explotar la invencién
por simismo, la quiere vender,o como fue el caso de Jorge, si la va a licenciar.
Explotarla por si mismo es algo completamente improbable. Generalmente,
el inventor individual muy pocas veces tiene el capital suficiente como para
lograr que la patente se proteja en todo el mundo. Menos aun va a tener
el capital necesario para llevar adelante la explotacidon. Y en los ultimos
anos ademas ocurre, cuando se tiene un invento o desarrollo disruptivo, se
le pisan los pies a todos aquellos que se desenvuelven en esa area de la
técnica, con lo cual, cuando tratemos de sacar al mercado el producto, lo
primero que van a hacer es atacar esa patente. La idea con la que viene el
inventor individual a nuestro estudio a vernos es que que van a poner una
fabrica, o lo van a desarrollar por si mismos. Lo primero que tenemos que
mostrar al inventor es que eso es muy dificil que suceda.

... Explotarla por si mismo es
algo completamente improbable.
Generalmente, el inventor individual muy
pocas veces tiene el capital suficiente
como para lograr que la patente se proteja
en todo el mundo...

Lo que sigue es la posibilidad de vender la patente. El problema que
tenemos es que una patente en un estado germinal o inicial tiene un valor
casi nulo. La valuacion de patentes se hace en base a lo que es el descuento
del flujo de fondos que se espera que la patente pueda llegar a producir en
el futuro, y se aplica la tasa de descuento. En este estadio germinal, la tasa
de descuento que aplican es entre el 60% y el 100% en délares. Después,
si la patente avanza, puede llegar a tener otro tipo de valor y tal vez sirva
venderla. Finalmente, ya vimos que el objetivo final de Jorge era licenciar
su invento, y que llegara a la mayor cantidad de paises y lugares reconditos
posible. Para que se den una idea, las tasas de regalia promedio que se
pagan, segun el tipo de industria, van del 3.5% al 9% en los mejores casos.

El dltimo punto que tenemos que tratar con el cliente en esta reunién
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inicial, que es la que va a definir en qué sigue todo el proyecto, es lo que
cuesta obtener una patente en todo el mundo, no solamente estamos
hablando del desarrollo inicial en Argentina, sino todo lo que viene después,
de contestaciones de vistas, de pagos de anualidades, y demas, con lo cual
tiene que tener en mente el cliente, antes de empezar, cual es un minimo
de capital que va a tener que destinar a la patente. En este caso se dio un
numero, que es segun la AIPLA el promedio del ano 2015, del costo de una
patente, desde su inicio hasta que pierde vigencia.

Busqueda de antecedentes
Si con todo lo anterior no logramos que el cliente se vaya corriendo, lo
que sigue es una buena busqueda de antecedentes. Si el cliente no quiere
llevar a cabo una buena busqueda de antecedentes, seguir adelante con el
proyecto es casi suicida, porque hasta que no tengamos el primer reporte
de la primera oficina PCT, vamos a estar actuando a ciegas.
Aca viene una parte que me sorprende en los casos que hemos tenido,
y es que a veces resulta muy dificil que el inventor reconozca dentro de
las reivindicaciones su propio invento. El inventor llega con esta idea, “yo
quiero hacer esto”, y cuando uno empieza a arrancar las reivindicaciones
para tratar de obtener una proteccién lo mdas amplia y abarcativa posible,
el inventor dice:
- No, pard, yo lo que queria era solamente esto. Entonces ahi hay que
trabajar mucho con el inventor.
Pero lo que queria destacar en este punto es que aca, en el desarrollo de
memoria descriptiva, no hay diferencia entre el caso del inventor individual
y el de una gran empresa, porque todavia esto no nos va a generar ningin
costo extra, ni ninguna complicacién, con lo cual si tenemos que apuntar a
ser lo mas abarcativos posible.
Una vez que tengamos la primera presentacion,y la prioridad argentina, lo
que sigue es asegurarnos que nuestro cliente, nuestro inventor individual,
tenga en claro que empezd a correr un reloj que tiene doce meses para
asegurar que va a tener el capital inicial como para seguir adelante con
todas las fases de la PCT. Si transcurre este plazo de doce meses, y no
logramos que este inventor junte los fondos o haya conseguido un apoyo
inicial, puede ser complicado.
Por otro lado, durante esos doce meses, que en este caso lo fue llevando
Juan Carlos, y lo fuimos trabajando en conjunto, se trata de ver cémo y
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por dénde vamos a entrar para lograr tener la PCT. Argentina todavia no
es parte del PCT, con lo cual Jorge tuvo que salir a pedirle al primo... Pero
es algo que no podemos dejar para ultimo momento. En esto se diferencia
mucho el inventor individual de una gran empresa.

Oficina del PCT

Una vez que definimos por donde vamos a entrar, (no es lo mismo cualquier
oficina PCT), lo primero que nos van a dar es el reporte inicial, que es cuando
nuestra solicitud de patente deja de ser una idea loca y nos definen si la
patente va a tener mas o menos éxito. Si este reporte inicial lo hizo una
oficina PCT que no tiene muy buena reputacién, el valor que va a tener esto
para los inversores es uno, mientras que, si lo hacemos a través de la oficina
europea, o la oficina americana, que puede implicar un costo extra o salir
unos pesos Mas, si el informe es bueno, para los inversores tiene otro valor.
Eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta al momento de plantearle
todo a nuestro cliente.

... Lo que no podemos hacer
es esperar al Gltimo dia...

Del reporte inicial conviene revisar si es recomendable hacer una poda de
todas aquellas reivindicaciones que nos puedan llegar a traer problemas en
el futuro. Entonces, ahi es importante volver a sentarse con el inventor, ver
en qué estadio estan las negociaciones que pueda tener con los inversores,
ver cdmo esta financieramente, y analizar con qué vamos a seguir adelante.
Al mismo tiempo, aqui tenemos que ir seleccionando con quién vamos a
seguir adelante en cada uno de los paises, y tratar de comprometerlos. No
es lo mismo mandarle a un corresponsal un mail dos dias antes diciendo,
“presentame esta solicitud de patente en la fase nacional”, que un par de
meses antes llegar pidiéndole “anda viéndome esta solicitud de patente,
decime si le cambiarias algo, cdmo hacemos para evitar las vistas”.

Todo esto depende del objetivo del cliente. Si necesita que la patente sea lo
mas abarcativa posible, o si necesita una patente que sea concedida lo antes
posible. Inclusive puede ser que para distintos mercados tengamos distintas
actitudes. Lo que no podemos hacer es esperar al dltimo dia.
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Tramites en fase nacional
Es vital que todos los estudios con los que vamos a trabajar, todos los
colaboradores externos, tengan bien presente que se trata de un inventor
individual, que no es una gran empresa, y cual es el objetivo especifico de
este caso. Si no, puede ser bastante complicado.
Cuando entramos en cada uno de los paises nos vamos a encontrar con
casos muy simpaticos. En Estados Unidos con la invencion de Jorge nos pasé
que la primera examinadora nos dio una vista. Nosotros organizabamos
conferencias telefénicas con el abogado nuestro allda en Estados Unidos y la
examinadora no daba el brazo a torcer, no daba muchos argumentos, no se
explayaba, pero en un momento deslizé un comentario diciendo “igual esto
es medio un delirio y dificilmente alguna vez lo puedan llevar a cabo”, con
lo cual se nos abrié la cabeza y dijimos: “hay un problema”. Esta mujer esta
solamente viendo la solicitud de patente, y no tiene conocimiento de todo
lo que es el proyecto de Jorge Odoén.
Cuando nos dimos cuenta de eso, lo que armamos fue una reunién con
esta examinadora. Claro, para la examinadora, cuando uno le decia, “pero
esto salié en el diario acd, salidé en el diario alld”, la examinadora decia,
bueno, si, cada vez que hay una nueva droga o un nuevo laboratorio sale
publicado en el diario, cudl es la novedad. Cuando le llevamos las notas,
cuando le mostramos los videos cuando empezé a ver todo en esa reunién
que tuvo con el abogado americano, la examinadora en el mismo momento
dijo, “dame dos semanas que te preparo cudles son las modificaciones en
cada una de las clausulas que quiero que hagas, asi me la corregis y me
la presentds”. Sin embargo dos semanas después a la examinadora se le
presenté un problema personal y renuncié. EL expediente se lo pasaron
a otro examinador, con lo cual hubo que volver a empezar toda la charla,
pero ya habiamos aprendido cémo encararla y cémo solucionarla. Con eso
después obtuvimos la patente que fue motivo de festejo en Estados Unidos.
Lo que hemos logrado ahora con las ultimas patentes de Jorge y de otros
clientes es que una vez nos conceden la patente en la Comunidad Europea,
o en Estados Unidos, pedimos un certificado, hacemos las traducciones
correspondientes, nos presentamos en el IMPI argentino, y pedimos una
PPH para que nos concedan la patente local y saquen esa carpeta que
estuvo ahi parada durante mucho tiempo.
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Preguntas

— Rita Colombo
Yo la verdad les quiero agradecer el reconocimiento y decir que para mi fue
un placer ser parte del proyecto, desde lo humano, porque la verdad que es
un cliente con unas caracteristicas geniales. Y para cerrar, solo me permito
agregar una anécdota. Cuando nos asignan al proyecto, a mi desde IP,y a
otra chica desde Corporate, ambas teniamos el deseo muy grande de ser
mamas, y por alguna cuestién no podiamos en ese momento. Jorge llegaba
a la oficina a menudo con facturas y al final dijimos que las facturas de
Jorge algo tenian porque en el transcurso del proyecto quedamos ambas
embarazadas.

— Fabio Carlo, (de Breuer)

Generalmente cuando se presenta a través de Espana via PCT, hay un
informe preliminar técnico, y puede venir o no antecedentes. Si viene con
ellos existe la posibilidad de modificar las reivindicaciones a la opinién
escrita, y presentar argumentos técnicos también. Probablemente si eso
ha sucedido, también se ha pedido después a Estados Unidos a través
del PCT, via Espana. Entonces, la pregunta seria si en vuestra experiencia
se encontraron con ese inconveniente de salvar antecedentes citados
en el examen preliminar del PCT, si haber salvado presentando nuevas
reivindicaciones y opinidén escrita en forma voluntaria cambié la opinién
del examinador. Y si asi fue, cuando se presentan en otros paises via PCT,
por ejemplo, Estados Unidos y Japén, ;Se respeta ese éxito? ;Es tan lineal
o es tan complejo como esto?

— Mingo Palacio
Es bastante complejo, la realidad es que de los informes preliminares
surgieron antecedentes, y en base a esos antecedentes nosotros fuimos
modificando las reivindicaciones, fuimos presentando todos los argumentos
técnicos como para superarla, y el hecho de hacerlo antes de entrar en cada
una de las fases nacionales sumado a modificar las solicitudes a los usos
y costumbres de cada uno de los paises o cada una de las regiones, nos
ayudd muchisimo a superar un montén de problemas. De todas maneras,
tienes todo tipo de paises. Desde los mas rigurosos como Estados Unidos,
Canada, Japén, a aquellos que no tienen un verdadero examen de fondo
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como Sudafrica.Y entre ellos tenés absolutamente todas las tonalidades de
grises. Si te puedo decir que en Estados Unidos y en Japdn han encontrado
muchisimos mas antecedentes de los que surgieron en los reportes iniciales,
si bien salvamos con las modificaciones aquellos que habian sido citados
en los reportes iniciales, tuvimos muchisimas idas y vueltas después en
esos paises para salvar los antecedentes que ellos habian encontrado, o las
observaciones de falta de claridad que ellos entendian que habia.

— Juan Carlos Ojam
Yo te diria que a veces tenemos la malformacién profesional de creer que lo
que se licencia es una patente, en este caso siempre fue bien claro que lo que
estaba siendo licenciado era no solo el desarrollo de Jorge, que obviamente
es mucho mas fuerte en la medida en que las patentes sean fuertes, pero
ademas el objeto de esta licencia tiene que ver con la cabeza de Jorge,y con
la asistencia que él le iba a prestar en el futuro a BD.

— Mingo Palacio

Efectivamente el hecho de trabajar sobre ese reporte inicial para contestarlo
en el momento si lo ves en lo global del proyecto puede ser un gasto en ese
momento, puede ser un costo extra, pero el ahorro que se produce, tanto
en tiempo, como en evitar vistas en el transcurso del tramite de patente, es
exponencial.

Hay que entrar a fase nacional con la patente lo mas preparada posible. Pero
eso también depende del objetivo que tenga el cliente, porque si vos en ese
momento le achicas a la patente o le sacas reivindicaciones que puedan
ser objetables, estds facilitindote el tramite, pero puede ser que también
estés reduciendo el ambito de proteccién de la patente. Entonces, ahi es
muy importante tener bien en claro cual es el objetivo del cliente, si tener
una patente mds acotada pero mas rapida o con menos gastos o si tiene la
espalda financiera y tiene la pretensién de ir por todo.

— Diego Martin, (de Clarke)
Quiero agradecer por compartir toda la experiencia. Queria destacar una
cosa que habias mencionado vos, Mingo, sobre cémo las estrategias que
uno puede usar a veces para llevar adelante una solicitud de patente a veces
se encuentra con obstaculos, y con escollos, como el del examinador que
parece que no da el brazo a torcer. Sin embargo, de alguna manera uno
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siempre puede encontrar... (bueno, no siempre), estrategias para convencer
al examinador de que lo que uno quiere patentar realmente es valioso y
realmente es un invento, mas alld de argumentos técnicos y formales.
No sé si tuvieron esa experiencia en alguna otra oficina, ademas de la
estadounidense.
— Mingo Palacio

Ninguna otra oficina fue necesario llegar a ese punto. La carta a Jorge Odén
o la carta que estuviera la OMS involucrada, la carta de que este fuera un
proyecto que va a salvar muchisimas vidas, que va a prevenir el contagio
masivo de SIDA de madre a hijo, tiene tantos lados positivos que yo no
tengo dudas de que eso ayudd en muchos casos a que los examinadores
miraran con otra cara las reivindicaciones que tenian delante de ellos. Jorge
lo dijo, lo puede usar con seguridad hasta una matrona, quiere decir que en
lugares donde no hay un hospital, se estan salvando vidas en serio. Entonces,
cuando le llevas todo eso al examinador es como si hiciera la lectura de la
patente de otra forma. Ya no es una gran empresa que quiere ver c6mo
explota mas... No. Es un invento revolucionario, rompe un paradigma, y eso
nos ayudé muchisimo para tener resultados favorables.

— Pregunta

Buen dia, Jorge, muchas felicidades por realmente este es un hito, yo creo,de
la humanidad, una gran contribucién tuya y un orgullo para ti y para todos
los argentinos. Mi preocupacion es doble, la primera es que con semejante
éxito del invento probablemente otros inventores, o competidores tal vez,
hayan realizado o estén realizando una situacion mas o menos parecida o
alternativa a la que vos has inventado, la pregunta es si eso ha ocurrido, y la
segunda es si es que vos estas yendo mas adelante, con una profundizacion,
llamaremos asi, de todo esto lo que estas haciendo.

— Jorge Odén
Si, muy bien la pregunta. Por lo menos, para saber que no estoy tan loco,
resulta que he patentado otro sistema, para mi superior, pero la compania
quiere terminar de desarrollar este, ponerlo en el mercado para que surja el
otro. Si, lo fui mejorando y lo sigo mejorando. Imposible parar de pensar en
esto, imposible. Gracias.
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— Pregunta
Mi pregunta estd orientada al financiamiento de la estrategia de
patentamiento, y sin violar la confidencialidad si me pueden contar un
poquito mas sobre cémo buscan el “novio financiero” o al novio del
proyecto para seguir todas las etapas del patentamiento. Si es previo al PCT,
con la patente argentina o si es durante la fase internacional con la patente
presentada.

— Juan Carlos Ojam

Lo que yo te puedo contar es un caso atipico, porque un poco lo que conté
Jorge es que él lleva un ritmo absolutamente distinto al ritmo que tienen
los patentamientos. Aca terminamos, teniamos varias novias, con lo cual
hasta cierto punto nos pudimos dar un poco el lujo de elegir cudl creiamos
que era mejor, cual encajaba en los intereses que Jorge y su equipo tenian,
lo que si te puedo decir es que, Jorge lo conté, hubo financiamiento nuestro,
de nuestro tiempo en ayudar en toda esa parte, y después él tenia ciertos
recursos. De todas formas la prensa hizo que se disociara el camino normal
absolutamente. Aca estamos hablando de que recién el acuerdo se firma
con BD el 2012, y teniamos todas las patentes absolutamente en tramite.
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— Jorge Odén
Aclaro algo con respecto a esto, tuve mucha suerte, porque Mario Merialdi
que era el director de Salud Reproductiva de la OMS, va a Davos, donde se
hace ese evento, y se encuentra con el CEO de la compahia, y él le ofrece mi
dispositivo al CEO de la compania, fue un camino muy bueno ese porque no
es lo mismo que vaya yo a ofrecerle a la compania, que vaya alguien de la
OMS. Tuve muchos factores favorables que empujaron este proyecto.

— Mingo Palacio

Para esta charla revisé todas las carpetas de todas las patentes, y te diria
que el ochenta por ciento de las comunicaciones entre Jorge y nosotros
tenfan que ver con la planificacién financiera. Ir planteandole a Jorge, mira
que en tanto tiempo va a venir esto, va a venir lo otro, vamos a tener este
gasto, con lo cual él tuviera el tiempo de ir preparandose, de ver si alguna
la abandonabamos, porque la verdad que era un caso que nos importaba.
Pero la realidad también cuando mandas algo afuera es que te estas
endeudando personalmente.

— Jorge Odén
Rescato en este momento al Ministerio de Ciencia y Tecnologia, el
FONTAR, que fue realmente muy importante para nosotros. Nos permitié
encontrarnos con esos fondos para poder seguir adelante. Siempre pasé en
este proyecto que cuando necesité algo, milagrosamente ahi estaba.

— Mingo Palacio
Con Jorgey otros inventores hemos tenido mucha experiencia con FONTAR.
ELFONTAR, lamentablemente, si bien sigue trabajando en los proyectos que
lograron entrar antes del cierre de la ventanilla, hoy esta sin financiamiento,
con lo cual no podés presentar nuevos proyectos. Hablé con Patricio Paludi,
intercambiamos mails la semana pasada, junto con Lidia, para tener una
estadistica, y la realidad es que se aprobaban entre 30 a 40 proyectos al
ano, que para lo que es la cantidad de inventores argentinos es nada. Y
el 80% de las patentes argentinas que estan saliendo al mundo lo estan
haciendo via los reintegros del FONTAR, como método de financiacién.
En nuestra experiencia, hubo un solo rechazo inicial que nos dijeron que
no procedia porque la materia objeto de la patente no era patentable en
Argentina, presentamos el descargo, dijimos que lo teniamos claro, la idea
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no es obtener Argentina, solamente la prioridad, lo que queremos es ir a
patentarlo afuera, que justamente para eso es el FONTAR, dijeron “tienen
razén, aca esta la plata”, y siempre reintegraron entre el 70 y 80% de todo
lo que son los gastos de presentacién de la patente en todos los paises del
mundo. El plazo de ejecucién es de 36 meses, con lo cual, si lo preparas
bien y agarras el proyecto de entrada, te da para la redaccién de la patente
original, la presentacion en Argentina, la entrada en la PCT, y la entrada en
la fase nacionales. Tenés que prepararlo, armarlo bien, todos los papeles en
orden, y la herramienta es fantastica, funciond, y logré que un montén de
casos como el de Jorge estén en camino. Esperemos que algun dia lleguen
al éxito que ha tenido Jorge, hayan podido pasar esa barrera de la inversién
inicial.

Patricio Paludi

Me alegro, la verdad que explicaste muy claro la herramienta. Si,
lamentablemente desde hace un ano y medio esta suspendida. La idea que
nosotros propusimos, de mi lado particularmente, es que deje de ser una
herramienta de reintegro y que pase a ser una herramienta de crédito, para
ver si se puede llegar a financiar a aquellos que directamente no tienen el
dinero de entrada. Y si, es una herramienta que funciona, y que invito el
ano que viene si se vuelve a activar a todos los estudios a que presenten
los proyectos ahi, siempre que sean inventores argentinos, como el caso de
Jorge, o personas juridicas argentinas.

Mingo Palacio
La realidad que esa herramienta, si la podemos llegar a combinar en algin
momento con que seamos parte del PCT, seria fantastico.

Patricio Paludi
Esta reconocido, los gastos para el PCT...

Mingo Palacio

Si, pero te exige romperte un poco la cabeza para encontrar cémo cumplir
con los dos requisitos. Ser inventor argentino y tener un acceso a PCT.
Patricio Paludi

Si, son también cosas que se estan modificando, se plantearon hace dos o
tres anos también.
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— Mingo Palacio
Como todo es perfectible, todo es mejorable... se va aprendiendo a medida
que se va avanzando, pero la realidad es que hay que sacarse el sombrero,
es una herramienta que funcioné muy bien, hasta hace un ano que bajaron
la ventanilla.

— Jorge Odén
Sobre el mismo tema, una anécdota. Hace un tiempo vino la Fundacién Bill
Gates, que dio 250.000 ddlares para el proyecto. Me preguntaron qué hace
falta para que no se pare el proyecto. Y digo, la verdad: nada. Se fueron al
laboratorio y estan poniéndole fondos al laboratorio para que esto no se
detenga.

— Mingo Palacio
Yo tengo una pregunta, una duda, cuanto creés vos que influyé en todo
este desarrollo el hecho de que vos no hayas sido médico? ;Te abrié las
puertas eso?

— Jorge Odén

Total... Primero no, primero fue terrible, pero después son todos amigos.
Fui tapa de New York Times porque soy mecanico, pero si no hubiese sido
mecanico hubiese sido un médico mas que habia inventado un dispositivo.
El hecho en si de ser mecanico me abrié las puertas de lo mediatico. Aldn el
producto no se esta comercializando, esta en la fase de pruebas. Esta ahora
en Bristol, se hicieron 40 partos mas, y el 6 de octubre se inicia en Francia.
Hasta ahora las pruebas son muy buenas.

— Mingo Palacio
Si no hay mas preguntas, quiero agradecer a todos su presencia. Cuando se
nos dio este panel me emocioné, me parecié que iba a ser muy interesante,
espero que a ustedes les haya parecido lo mismo.
Un aplauso para Jorge.
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Jueves 29 de agosto

MARCAS Y DESLEALTAD COMERCIAL:
ANALISIS A LA LUZ DEL DNU 274/19

Moderador

Julio F. Lago. (Pagbam IP. Argentina)

Panelistas
Pedro C. Breuer Moreno. (G. Breuer. Argentina)

Ignacio Bereterbide. (Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Argentina)

Julio Lago

uenosdias. Este es el panel de Marcasy Deslealtad Comercial,tan nombrado.
Como primera medida, queremos agradecer a la Asociacién por habernos
invitado, especialmente a la Comisién de Actividades Académicas. También
le agradecemos a ustedes por estar presentes. Dicho esto, tengo buenas
y malas noticias. Empezando por las malas, la verdad es que después del
panel anterior, donde uno ve gente muy bien intencionada y haciendo los
esfuerzos correctos, llega a muy buenos resultados, en este caso vemos que
gente probablemente muy bien intencionada, que llega a resultados que
no estamos tan seguros de que sean realmente efectivos para el bien que
buscan con este cuerpo normativo, esas son las malas. Las buenas es que la
existencia de este panel probablemente justifique de por si la inscripcion a
estas jornadas, y les voy a decir por qué. En primer lugar, porque nuevamente
estamos analizando una norma que no es ni la Ley de Patentes ni la Ley de
Marcas,y que en el trajin diario nuestro probablemente muchos de nosotros
no la hayamos leido en profundidad. Como segundo punto, los dos oradores
que tenemos si han leido la norma, han leido la reglamentacién, han leido
toda la doctrina que ya salié hasta el momento, han hecho su propio analisis
y con su generosidad nos lo van a contar.

Pasando a las charlas, ambos oradores me han pedido que no les cuente
cudles son todos sus logros académicos, sino que simplemente los presente.
Muchos de ustedes ya los conocen, pero vamos a comenzar con el doctor
Pedro Breuer Moreno, que es abogado de la Universidad Catélica Argentina,
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y que es socio del Estudio G. Breuer, que este aho cumple 150 anos, cosa
que es realmente a destacar.

Pedro Breuer Moreno

H ola, muchas gracias. Feliz dia a todos los abogados que estén aca y a los

que no estan también. Hasta la aparicién del decreto este de DNU 274/19,
que lo llaman “De Lealtad Comercial”, nuestro sistema juridico vinculado
al tema de marcas y lo que pasara con la deslealtad comercial vinculada
a las marcas, se dividia en estos dos sistemas basicos: la ley de Marcas y el
sistema de deslealtad comercial. EL primero establece un sistema tributivo,
con lo cual el derecho esta delimitado por la obtencién del registro. Gente
que no registraba las marcas o se olvidaba de registrar, las usaba, conseguia
una cierta clientela, tenia cierta posicién en el mercado y era reconocido por
el consumidor.

... “esta injusticia no la
podemos convalidar,
no puede ser que
alguien se beneficie del
esfuerzo del trabajo
ajeno”...

Aparecian los amigos de lo ajeno, e imitaban o falsificaban directamente,
copiabanidénticamenteaunamarcaquenoestabaprotegida.Los Tribunales,
bien intencionados, viendo la situacién, recurrian a los principios generales
del derecho: al deber de no danar, al 159 del Cédigo Penal, que era una
regla que un tema de desvio de clientela de establecimientos industriales
y comerciales, al 953 de ese entonces, que los actos contrarios a la moral
y las buenas costumbres no podian ser aprobados por el ordenamiento
juridico, y en base a toda esta gama de principios les fue dando proteccion
a aquellos que no tenfan registro. En definitiva, fue diciendo o entendiendo,
“esta injusticia no la podemos convalidar, no puede ser que alguien se
beneficie del esfuerzo del trabajo ajeno”. Pero a su vez se fueron dando
cuenta o se fue viendo que la propia Ley de Marcas tampoco tenia o tiene
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un sistema tributivo tan cerrado como pareceria ser el articulo 4, porque
el mismo articulo 4 dice que vos tenés derecho a oponerte a un registro si
tenés interés legitimo. Entonces si yo tengo una marca en uso, una marca
de hecho, se me esta reconociendo un interés para oponerme a quien fuera
a solicitar una marca. Incluso en el 24 e), al decir que las marcas son nulas
cuando quien las registra sabe que pertenecen a un tercero, en definitiva,
esta diciendo que hay marcas que pertenecen a un tercero por fuera del
registro. Asi que en definitiva no era tan cerrada la Ley 22.362 en cuanto
al principio del sistema tributivo. Asi que entre la norma y los principios
generales del derecho, se fueron protegiendo las marcas de hecho y las
marcas usadas. En definitiva, en lo que hace a las marcas y la deslealtad
comercial, nuestros clientes, tenian un abanico bastante importante de
acciones y de posibilidades para defender su posicién.

... practicamente hasta las intenciones
para cometer un acto desleal estarian aca
involucradas...

Todo esto parece que no valié y aparecié un decreto, este DNU que le
llaman “Deslealtad Comercial”, que tiene por objeto garantizar la lealtad
y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a la
informacién esencial sobre los productos y servicios en interés de todos
los participantes del mercado. Hasta ahi bien, parece un esfuerzo del Poder
Ejecutivo por reglamentar algo que en principio estaria faltando, que era
todo un sistema normativo completo sobre defensa de la competencia.
La norma sostiene que su objetivo es regular los actos de competencia
desleal que se realicen en el mercado y con fines competitivos. La finalidad
competitiva, sigue diciendo el articulo que define el ambito de aplicacién, se
presume cuando este resulta objetivamente idéneo para obtener, mantener
o incrementar la posicién competitiva en el mercado de quien lo realiza de
un tercero.Y después dice que este titulo serda de aplicacién a cualquier acto
de competencia desleal antes, durante o después de una accién comercial
o trato, independientemente de que este llegue a celebrarse. En definitiva,
practicamente hasta las intenciones para cometer un acto desleal estarian
aca involucradas.

En cuanto al ambito de aplicacién subjetivo, aplica a todas las personas
humanas o juridicas, de caracter publico o privado, que realicen actividades
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econdmicas y que participen en el mercado, incluso aquellos casos en que
realicen actividades econémicas fuera del pais, pero impactan en nuestro
mercado.

Y después hay un articulo, que es el 7°, que trata la concurrencia de figuras.
Se llama concurrencia de figuras el titulo. ;Qué dice? Que un acto podra
ser calificado como acto de competencia desleal y sancionado con forma
y adecuacion a este titulo, sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones
establecidas por otras normas. Esto, como veremos después, genera un
conflicto normativo terrible.

Ahora vamos a ver los actos de competencia desleal que define. La norma
establece un criterio generaly después los supuestos particulares,y veremos
los problemas que trae. La prohibicién general dispone que estan prohibidos
los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten, el

... Estan prohibidos los actos de
competencia desleal, cualquiera sea la
forma que adopten, el medio a través
del cual se realicen y el mercado
en que tengan lugar...

medio a través del cual se realicen y el mercado en que tengan lugar. No es
necesario acreditar el dano, puede ser actual o potencial. Hasta aca es una
descripcidon bastante genérica y amplia que no agrega mucho. Y después,
como clausula general dice: “constituye un acto de competencia desleal
toda accion u omisién que por medios indebidos resulte objetivamente
apta para afectar la posicion competitiva de una persona o el adecuado
funcionamiento del proceso competitivo”. Y aca se empieza a complicar,
porque el adecuado funcionamiento del proceso competitivo en principio
no es el objeto de la competencia desleal. El objeto de la competencia
desleal no es que funcione bien el mercado, que todos compitan, que haya
competencia. No. El objeto debe ser que se compita lealmente y no el
funcionamiento del mercado ni el funcionamiento del proceso competitivo
como tal. Esta interpretacion amplia del concepto de competencia desleal
es lo que genera discusiones. Vamos a ver cémo funciona.

En los supuestos particulares la norma incluye toda una larga lista de actos
que incluyen los de engano, lo de confusion, los de violacién de normas.
Vamos a ver algunos en forma rapida, pero basicamente el acto de engano
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es inducir error sobre la existencia, naturaleza, modo de fabricacion,
caracteristicas principales, mezcla, aptitud para el uso, calidad, cantidad,
precio, condiciones de venta. Lo que era el articulo 9° de la Ley 22.802, que
en definitiva, tampoco es parte de la competencia desleal, porque aqui lo
que esta protegiendo es al consumidor de no ser enganado en lo que estd
comprando. El segundo se refiere al “acto de confusion”. Y este lo dejo para
mas adelante porque si es competencia desleal y es uno de los problemas
que tiene con la Ley de Marcas. Sigue “la violacién de normas”. De nuevo,
puede ser un acto de competencia desleal como puede ser también un
acto de defensa de la competencia. “Abuso de posicién de situacién de
dependencia econémica” es claramente un concepto de defensa de la
competencia. “Obtencion indebida de condiciones comerciales” y “venta
por debajo del costo” son claramente defensa de la competencia.

... la norma nuevamente vuelve a
confundir conceptos porque la defensa
de la competencia busca que exista
competencia, que el libre juego del
mercado funcione, mientras que la
competencia desleal sanciona el que se
compita deslealmente...

Y acd la norma nuevamente vuelve a confundir conceptos porque la defensa
de la competencia busca que exista competencia, que el libre juego del
mercado funcione, mientras que la competencia desleal sanciona el que se
compita deslealmente. O sea, debe estar garantizada la competencia o la
existencia de competencia para que uno después pueda hablar si es leal
o desleal. Objetivos distintos. Si bien es cierto que en algunas ocasiones
puede ser dificil delinear uno u otro. Después sigue “violacién de secretos”.
Hay una ley de secretos, no sé por qué agregaron esto. Induccion a la
infraccion contractual puede ser un acto de competencia desleal. Acto de
discriminacién también.Y publicidad comparativa cuando no cumple con los
parametros. En este punto no hacen nada mas que repetir la jurisprudencia
que existe sobre la publicidad comparativa.

En definitiva, de estos supuestos particulares uno ve que la norma confunde
distintos institutos, y los tira todos dentro de un listado. Y por cémo esta
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redactado cada descripcion de cada uno de estos apartados o de estos
incisos, da la impresién de que hubo copy-paste, y varias manos.

Vayamos ahora a los “actos de confusion”. Define el acto de confusion
como el inducir a error respecto del origen empresarial de la actividad,
el establecimiento, los bienes o servicios propios, de manera tal que se
considere que éstos poseen un origen distinto al que les corresponde. Esta
definicidn, te guste, no te guste, no importa, es en definitiva lo que todos
nosotros hemos conocido toda la vida como confusién en el origen. Esta
figura puede ser directa o indirecta, pero en todo caso se trata de enganar
sobre el origen, y eso es lo que se sanciona.

El problema es la amplitud, la vaguedad del concepto. El problema también
es el articulo 7° que dice “la concurrencia de normas es aceptada”, con lo
cual un mismo acto puede caer bajo la Ley de Marcas y también bajo esta
ley. Entonces ;cudl se aplica?, si se aplican las dos a la vez, las sanciones de
uno, las sanciones de otro, ;quiénes estan legitimados para reclamar en un
caso o en el otro?

Después viene otro acto que se vincula con las marcas: “la explotacién
indebida de la reputacién ajena”. La norma lo define como realizar actos que
aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio, o la
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reputacién empresarial o profesional que le corresponde a otro, induciendo
a confundir los bienes propios, servicios, actividades, sin los distintivos
establecimientos con el otro. Y esto es basicamente confusién directa, uno
por otro. Lo que si, al agregar indebidamente el crédito, la fama, el prestigio
o la reputacién empresarial o profesional, esta induciendo o esta diciendo o
esta queriendo decir que tiene que haber un uso por lo menos. No vale solo
el registro nada mas. Pero si yo ya tengo esa marca registrada en uso o ese
nombre en uso, de nuevo, se superponen,y empezamos otra vez a ver qué
ley se aplica o quién quiere aplicar esto, cuando y cémo.

Y por ultimo, en este tema tan maravilloso de esta ley o de este decreto de
necesidad y urgencia, hay un inciso que habla de “actos de imitacién desleal”,
y dice: La imitacidon de bienes y servicios o iniciativas empresariales sera
considerada desleal cuando resulte idénea para generar confusién respecto
de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un aprovechamiento
indebido de la reputacién o el esfuerzo ajeno.

... Realmente esto es una muy mala
copia de la Ley de Competencia
Desleal espanola...

¢{Qué significa esto? ;Yo soy el primero en fabricar zapatillas y nadie mas
puede fabricar zapatillas? No sé. Realmente esto es una muy mala copia
de la Ley de Competencia Desleal espanola, porque tanto la Ley de
Competencia Desleal espanola como la colombiana, este mismo paragrafo
tiene uno anterior que dice: “la imitacién de las prestaciones e iniciativas
empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas
por un derecho de exclusiva reconocido por la ley”. Aca se han olvidado de
este primer parrafo ;Cémo interpretar esto? La verdad tenemos formas de
pelearlo porque una provisiéon asino puede ir contra la Constitucién Nacional
donde todo el mundo es libre de hacer lo que le plazca salvo que haya un
derecho expreso o reconocido por la ley que le dé la exclusiva, (articulo 14)
y también el 17 que dice: “todo autor o inventor es propietario exclusivo de
su obra, invento o descubrimiento por el término que lo acuerde la ley”. Ahi
esta diciendo hay un término, una vez vencido esto cae en dominio publico
y cualquiera es libre de explotar. Este articulo claramente infringe esas
normas superiores, y va a haber que acotarlo. El problema es acotarlo a qué
o aplicarlo respecto de qué.
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En definitiva, como conclusién, para ir cerrando y no aburrirlos mas,
basicamente, la constitucionalidad de este decreto es mas que dudosa, no
habia ninguna necesidad ni ninguna urgencia. Los conceptos se mezclan.
Escasa claridad. ELl tema de superposicion y conflicto de normas no tengo
idea de cdmo lo van a resolver los jueces porque afuera se protege la
propiedad de la marca. Entonces si usan la marca tal cual esta registrada,
entra a jugar la Ley de Marcas, porque tiene la exclusiva del derecho de
propiedad. Si la usan de manera distinta entra a jugar la competencia
desleal, asunto que nosotros hemos solucionado con el tema de marca de
hecho. Y después tenemos las eventuales contradicciones entre distintas
soluciones de acuerdo a las normas que se vayan a aplicar y de acuerdo a
quién vaya a demandar. La conclusién definitiva es rogamos que los jueces
declaren inconstitucional este decreto.

Muchas gracias.

— Julio Lago
Ahora les presento al doctor Ignacio Bereterbide, que también muchos
de ustedes lo conocen, es el socio a cargo de propiedad intelectual en el
Estudio Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno.

Ignacio Bereterbide

G racias Julio. Bueno, tenemos nuevos vecinos en el barrio marcario gracias
al DNU, y si resulta que por este DNU aquellos que no tienen una marca
registrada pueden ahora iniciar reclamos que involucren marcas ajenas.
No me estoy refiriendo a que este DNU traiga legitimaciones nuevas para
acciones marcarias. El legitimado para iniciar una accién marcaria sigue
siendo el titular de una marca registrada, seguin la Ley de Marcas. A lo
que me refiero es que puede haber gente nueva iniciando reclamos por
competencia desleal que involucren marcas y que esa gente no sea titular
de esas marcas y que inicie esos reclamos inclusive a pesar de que el titular
de la marca no quiera hacer nada ante una infraccién. Yo no sé si este DNU
les sirve mucho a los titulares de marca para ampliar su poder. Creo que si,
que como dijo Pedro, el titular de marca tiene ahora acceso a una periferia
de acciones en donde antes le resultaba mas dificil hacer valer su marcay
teniamos que tirar perdigones a ver si bajabamos un pato con la invocacién
del Cédigo Penal, la Constitucién Nacional, la Ley 17.011, etc. No sé si le
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sirve tanto o demasiado a los titulares de marca. Si sé que esto le sirve a
mucha gente que antes no veiamos por el barrio de las marcas para iniciar
acciones que involucren marcas ajenas.

Les adelanto un ejemplo concreto. Un licenciatario de marcas hoy en dia
podria tener sus manos libres para reclamar a un infractor de la marca que
le esta compitiendo deslealmente y podria iniciar ese reclamo contra su
competidor no como titular marcario, no porque le interese defender una
marca que no es suya, sino porque lo que quiere es que ese competidor
le deje de competir deslealmente, le deje de usar una marca que él esta
usando bajo licencia y por la que esta teniendo que pagar un dinero por
mes. Hasta ahora ese licenciatario no estaba habilitado por la Ley de Marcas
a hacer esto. La Ley de Marcas le reservaba ese poder al titular de la marca.
Bueno, este DNU parece que le permitiria a un licenciatario de marca
a hacer algunos reclamos, no acciones marcarias, insisto, para dejar esto
aclarado de entrada.

... Toda infracciéon
marcaria dolosa es a la
vez un acto de competencia
desleal...

Permitanme comentarles una interfaz importante que hay entre marcas
y competencia desleal, porque por algo estamos hablando de esto en un
ambito de propiedad industrial. Toda infraccién marcaria dolosa es a la vez
un acto de competencia desleal. En toda infraccién marcaria dolosa hay un
competidor que imita la marca con mala fe, para que alguien se confunday
ampliar su clientela.

La Ley de Marcas le da herramientas al titular de la marca para defender su
marca y perseguir un cese de uso marcario, por ejemplo. ;La finalidad de la
Ley de Marcas es sancionar actos de competencia desleal? No. La finalidad
de la Ley de Marcas es proteger las marcas registradas, pero cuando el
dueno de una marca logra que un infractor cese en el uso ilegitimo de su
marca, ;no esta logrando en simultaneo el cese de un acto de competencia
desleal? Si. Entonces, la interaccién entre infraccion marcaria dolosa y acto
de competencia desleal es bastante intima.

De hecho, en Estados Unidos, en Alemania, en algunos otros paises, la
normativa marcaria es parte de una normativa mayor que es la de la
competencia desleal.
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Muy bien. Hasta ahora la Ley de Marcas le permitia al titular de una marca
infringida accionar contra quien estuviera violando ese derecho. EL DNU lo
que hace es poner en manos de muchos legitimados, dos acciones legales:
una administrativa y una judicial. De 77 articulos le dedica nada menos que
mas de 50 a regular estas acciones que pone en mano de un montén de
gente nueva, incluyendo ese licenciatario, que ve que la marca que esta
usando bajo licencia esta siendo infringida por un tercero.

Primero. ;Contra qué actos pueden iniciarse estas acciones? Ya lo dijo Pedro,
contra los que la ley define en forma genérica el DNU en el articulo 9y los
que lista en el articulo 10.

Es curioso que la denuncia ante la Direccidon de Lealtad Comercial la
pueden hacer por alguno de los supuestos del articulo 10, en cambio las
acciones judiciales las pueden hacer por todos ellos o algunos de ellos
o por algun otro acto de competencia desleal que no esté entre los que
listamos taxativamente en el articulo 10. No le encuentro otra explicacién
a eso mas que los funcionarios de lealtad comercial no quieren ponerse a
pensar demasiado e interpretar si un caso entra o0 no en un acto genérico
de competencia desleal sino que quieren agarrar el listado de los actos del
articulo 10y ver si califica o no.

49



AAAPI

ASOCIACION ARGENTINA DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Segundo. ;Qué dice el DNU respecto a cada accién? Le dedica un montén
de articulos a la accién administrativa. Si ustedes lo leen no es demasiado
complicado, hay un proceso desplegado que arranca con una denuncia o un
inicio de oficio por el estado, ratificaciéon de la denuncia, inicio del sumario,
un montdn de pruebas que estan a disposicion de los intervinientes en el
sumario, una instancia probatoria intensa, alegatos, resolucion, apelacion,
etc. Es todo un procedimiento que si uno lo lee digamos esta claramente
relatado paso por paso. La innovacién que trae el DNU es que si uno tiene
que recurrir el resultado de esta accién administrativa debe ir a la Camara
en lo Civil y Comercial Federal cuando tiene que apelar una resolucién
sancionatoria.

... parainiciar la accién judicial,
¢hace falta haber iniciado y
culminado la accién administrativa?
No, son independientes...

Con respecto a la accion judicial, el DNU le dedica pocos articulos porque
es un juicio ordinario y la innovacion que también trae aca es que ese juicio
tramita ante el fuero civil y comercial federal, ya no hay mas Contencioso
administrativo y ya no habria mas penal econédmico como lo era antes.
Tercero. Para iniciar la accion judicial, ¢hace falta haber iniciado y culminado
la accion administrativa? No, son independientes. Uno puede elegir, si
cumple determinadas condiciones, ir directamente por la via judicial. No
necesita primero tener el sellito de “me fue bien o me fue mal” en una
accién administrativa.

Cuarto. ;Las sanciones de unay otra accién son iguales? No. Son diferentes.
La acciéon administrativa puede terminar en un simple apercibimiento
o0 en una multa de hasta 260 millones de pesos, incluyendo clausura de
establecimientos, incluyendo rectificacién de publicidades enganosas, hay
todo un set de sanciones bastante completo que estan a disposicion de la
Direcciénde lealtad comercial,que es el drgano ante quien uno deberiainiciar
esa denuncia. En cuanto a la accién judicial, ¢en qué puede terminar? En un
cese o prohibicién del acto de competencia desleal, en danos y perjuicios,
incluyendo medidas cautelares. Si ustedes ven cdémo puede terminar una
accién judicial por este DNU que percibe un acto de competencia desleal
que podria implicar un uso marcario ajeno, y cédmo puede terminar una
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accidén marcaria por cese de uso, ven que ambas terminan practicamente
en un resultado equivalente.

Tengan en cuenta que la accién administrativa puede iniciarla el Estado de
oficio o por denuncia de cualquier persona. EL DNU no exige nada, cualquier
persona es publica, privada, humana, juridica, no tiene que invocar ni menos
probar ningun interés legitimo, ni siquiera precisa patrocinio letrado.
Y el DNU también innova en que ese denunciante es parte ahora de ese
proceso, cosa que no pasaba con lo que regulaba la 22.802, que uno hacia
la denunciay después iba a ver qué tal iba eso y le decian atras: “usted no es
parte”. Bueno, ahora es parte, puedo ver ese procedimiento y le puede hacer
un seguimiento a eso.

... hasta ahora el Estado no
ha iniciado de oficio ningln
procedimiento de investigacion
de un acto de competencia desleal...

Si ustedes me dicen, en realidad estos dos vecinos, estos dos legitimados
para hacer esta denuncia, no son muy distintos a lo que ya se podia y se
puede hacer en términos penales, en cuanto a que, siendo las acciones
penales por infracciones marcarias, delitos de accién publica, el Estado
podria iniciar esas acciones. Lo cierto es que eso no sucede en el terreno
penal. Y hasta donde sé, esto es informacion de ayer, hasta ahora el Estado
no ha iniciado de oficio ningun procedimiento de investigacién de un acto
de competencia desleal. Esto es una confirmacion del director de Lealtad
Comercial de ayer, pero si hay un nidmero importante de denuncias de
particulares basadas en los distintos supuestos del articulo 10. Asi que ya
no es esto una discusién tedrica. Ya hay en curso sumarios que estan siendo
investigados por la Direccién de Lealtad Comercial.

En el club de los afectados hay afectados genéticos y especificos. Entre estos
altimos estan por ejemplo asociaciones profesionales o las asociaciones de
consumidores, que podrian iniciar una accién judicial si pudieran demostrar
que sus miembros han visto afectado un interés econémico o que alguno de
ellossehaconfundido.Midudaescémohariaunaasociacion deconsumidores
para demostrar que un consumidor dijo haberse llevado un producto de una
marca pensando que era el producto de otra, qué nivel de exigencia se le va
a poner a esa prueba, a esa acreditacién para estas asociaciones a la hora
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de iniciar este tipo de acciones judiciales. Si no pudieran demostrar que un
miembro de esas asociaciones, que un consumidor no ha visto perjudicado
un interés econémico, o no ha visto afectado un derecho subjetivo, bueno,
siempre les queda abierta la posibilidad de iniciar la accién administrativa,
en la que como les dije, no hay que invocar ningun interés legitimo. Yendo
a los afectados genéricos, hay que prestar atencién a una frase que tiene el
DNU en la que define como cualquier persona que participe en el mercado
y cuyos intereses se han visto perjudicados o amenazados por un acto de
competencia desleal.

Como les dije al principio, alguien cuyo interés econémico puede haberse
visto afectado o se ve amenazado por un acto de competencia desleal que
consista en una infraccién marcaria puede ser obviamente un licenciatario
de una marca. ;Solamente un licenciatario de una marca? No, detras
de él puede haber otros muchos: distribuidores, agentes comerciales,
representantes comerciales, concesionarios, franquiciados, subsidiarias y
filiales, es decir, todo aquel que tenga un contrato firmado por el cual se
le ha autorizado de una manera mas o menos intensa el uso de una marca
ajena y que ve que le aparece un tercero y le empieza a utilizar esa marca.
Esta gente no tenia como llevar un reclamo judicial a ningun lado, no tenia
legitimacion. Se podia si pelear con la contraparte en el contrato y decirle:
“che, me dijiste que podia usar una marca, pero resulta que enfrente se me
puso un fulano y me esta compitiendo deslealmente. Yo te estoy pagando,
ese senor no, arreglemos nuestras cuentas en el marco de este contrato,
pero no fuera de ese contrato”.

Ahora ese distribuidor, ese franquiciado, ese licenciatario, una subsidiaria,
una filial, cualquiera que tiene mas o menos una autorizaciéon de uso de una
marca ajena esta habilitado por este DNU a enfrentarse cara a cara con un
competidor desleal para solucionar con ese competidor desleal ese acto de
competencia desleal. No estd habilitado para defender la marca de otro.
Esta habilitado para defenderse de un ataque de un competidor desleal que
se hace a través de una infraccién marcaria.

Un licenciatario exclusivo al que en la vereda de enfrente se le pone un
negocio en el que se venden los productos con la misma marca licenciada,
¢no es un afectado por ese acto de competencia desleal que el DNU
sanciona? Si. ;Hace falta que ese licenciatario exclusivo tenga que esperar
que el licenciante titular de la marca se disponga a iniciar una accién
marcaria para solucionar esa infraccién marcaria y él mientras tanto vender
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menos? Hasta ahora él solo podia, en el marco del contrato, decirle: “Vos me
licenciaste en exclusiva esta marca. Yo te pago religiosamente las regalias y
tengo este problemita enfrente”. Y el licenciante de la marca te puede decir:
“no voy a dar un paso en direccién a atacar a ese senor”, por tal motivo.
Puede no interesarle, puede no convenirle mover esa ficha con su marca y
exponerla a un contraataque por caducidad, por falta de uso, por nulidad,
por lo que fuera. Entonces en esas situaciones le quedaba al licenciatario,
o al franquiciado o distribuidor, solamente una discusién contractual con
quien le habia autorizado a utilizar esa marca.

Ahora, como dije, estan los licenciatarios, los distribuidores, etc., esta el
franquiciado también en condiciones de pelearse con un competidor directo.
Una aclaracién. El franquiciado en franquicias internacionales, dice el Cédigo
Civil en el articulo 1514, ya estaba habilitado para agarrarse un poco a las
trompadas en defensa de la marca que integraba el paquete franquiciado
con un competidor desleal. Es mas, el cédigo le dice: “Y si eso sucede, si el
franquiciado decide defender la marca que integra el paquete franquiciado,
el franquiciante titular de la marca lo tiene que apoderar y le tiene que dar
toda la documentacién que el franquiciado necesite para esa accion”. Asi
que ese vecino ya andaba por el barrio marcario a través de esa disposicién
del 1514 del Cddigo Civil.
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Ahora, y tomando como base tipica el contrato de licencia. Ustedes saben
que en los contratos de licencia suele haber una clausula por la cual el
licenciante de la marca, el dueno de la marca, le dice al licenciatario: “Si
vos ves que hay una accién a la marca licenciada, no movés un dedo, no
podés accionar marcariamente contra nadie”. Y en algunos casos, algunas
clausulas dicen: “me avisdas a mi”. Y ahi termina la historia. Ahora, esa
clausula, ¢sirve en el contexto de este DNU que pone en manos de un
licenciatario una accién judicial contra un competidor desleal que esta
utilizando ilicitamente una marca? Esa clausula no sirve. ;No sirve por qué?
Porque tal como esta redactada, no comprende este nuevo supuesto. Es
decir, una accién marcaria es la de la Ley de marcas.

Aca estamos hablando de una accidon judicial referida a una ley diferente.
Entonces el contrato no alcanzaria. Y ustedes me preguntan: “bueno,
estiremos la clausula y agrandemos la prohibicién para que el licenciatario
no sélo no pueda pelearse con el infractor via accién marcaria, sino que

... Aca estamos hablando de una accién
judicial referida a una ley diferente....

tampoco lo puede hacer via ninguna otra accién, incluyendo y poniéndole
nombre y apellido ninguna accién de competencia desleal”. Hago una
salvedad. En licencias de marca bajo legislacién argentina, la verdad que
no era demasiado Util poner esa restriccién de que el licenciatario no podia
atacar a otro con una accidn marcaria, porque basicamente no lo podia
hacer, porque un juez le iba a decir: “¢;Usted quién es?” “Soy licenciatario”.
“Muéstreme el titulo, o muéstreme un documento por el cual el licenciante
lo hubiese apoderado”. Y a veces ni siquiera en esos casos. Pero volviendo,
y si a estas clausulas tipicas de los contratos de licencia donde se le impide
al licenciatario atacar a otro por una infraccién marcaria, le agregamos una
prohibicién de que tampoco puede atacar a otro por un acto de competencia
desleal.

Tengan en cuenta que el DNU, ya en el articulo 2° dice: “yo soy de orden
publico, sefores”. Y las convenciones particulares no pueden dejar sin
efecto las disposiciones de este decreto. Entonces hubo una prohibicién al
licenciatario de marca que le diga “usted no puede accionar por competencia
desleal” corre riesgo de ser atacada de nulidad. Ahora, ;qué haria con un
contrato de licencia de marca? ;Me arriesgo, la agrego o estoy a derecho y
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no ofendo al orden publico que se autoproclama el DNU? Respuesta: No sé
qué vida tendra este DNU, puede estar entre nosotros 50 anos, puede estar
entre nosotros cinco meses mas, no sé. Entonces, en un contrato de licencia
de marca yo lo agrego. Segundo, prefiero pelearme con otro respecto de la
validez de una clausula que esta escrita, y no pelearme con otro respecto
del alcance de una clausula que nunca se escribid. Tercero, el orden publico
del que habla el DNU no es tan comprensivo. Establece alguna pequena
excepcion, que no la aplicaria a este supuesto que estoy hablando, pero
yo puedo decir: si hay una excepcién para aquello, y poniendo un pie en
el articulo 2° del Cédigo Civil que dice: “Senores, el derecho se aplica en
un todo, no me empiecen a hacer trampitas para aplicarlo por partes”, yo
podria decir: “si el orden publico se morigera para aquel caso, quiero que
también se morigere para esto”.

Una alternativa para no estar ofendiendo tan en directo al DNU en cuanto al
orden publico podria decir: “Okey, usted no tiene habilitado del licenciatario
de marca ninguna accién marcaria, no se meta ahi”. El licenciante de marca
siempre quiere tener la rienda corta sobre qué hace con su marca, si acciona,
si no acciona, y si acciona con quién lo hace, porque si dejara en manos de un
licenciatario de marca el accionar contra un tercero por una infraccién en su
marca, se arriesga a que los asesores legales del licenciatario de marca no
entiendan nada de marcas y empiecen a patinar y pisar en falso.

Entonces el licenciante de marca se reserva eso. Pero podria decirle: “Mire,
si usted detecta un acto de competencia desleal” y establecer y reforzar lo
que se llama el deber de aviso: “Usted me avisa a mi, me notifica, y yo me
voy a tomar un tiempo en el cual usted no mueve un dedo”, el licenciatario
asumiriala obligacién de no hacer nada, ni siquiera accionar por competencia
desleal durante un lapso de tiempo, que le permitiria al licenciante de marca,
titular de la marca, pensar bien qué hacer. Si se juega y acciona contra el
infractor para alivianarle un poco la carga o la situacién al licenciatario que
esta inquieto, o no hace nada porque no le interesa, porque no quiere gastar
0 porque no ve un problema, se arriesga a que el licenciatario se corte solo
con una accién que inicie por competencia desleal.

Cuando a veces nos consultan algun cliente que nos muestra un borrador
de contrato de licencia de marca que lo preparan en el extranjero y nos
dicen: “;Funciona para Argentina?” Esos contratos de licencia de marca
donde hay un licenciante extranjero que licencia a un argentino, lo primero
que trata es derecho aplicable y jurisdiccién... eso es California, Nueva
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York. Si después hay que correr e iniciar una medida cautelar, el juez dice:
“pero senores, esta todo afuera. Vaya a pedir una medida cautelar a Nueva
York”. A mi no me interesa si al titular de marca le resulta conveniente,
divertido, interesante suprimir ese caso de infraccién marcaria. Yo quiero
que me solucionen a mi el problema de un acto de competencia desleal.
Por supuesto ustedes diran “en un contrato de licencia las cosas se pueden
arreglar también con un corte de la licencia”. El licenciante de la marca
puede decir: “Si yo te dije que no iniciaras ninguna accion, inclusive la de
competenciadesleal,ysilainicias, te corto lalicencia. Te trazounalineay te
dejo en offside”. Bueno, ahi podria haber un contraataque del licenciatario
diciendo: “Me cortaste la licencia de una manera abusiva, porque me la
cortaste so pretexto de una imposicién que era invalida porque afectaba
una norma de orden publico”.

Para terminar, les voy a mostrar un poco el berenjenal que se podria armar
por culpa de este DNU. Tenemos una marca registrada A, infringida por
una marca idéntica. El titular de la marca registrada ataca con una accién
marcaria de Ley de Marcas al infractor. El infractor se defiende como puede,
o por las buenas o contraataca. Le dice: “La marca con la que me atacas
estd caduca por falta de uso o es nula”. Hasta ahi tenemos un caso marcario
tipico. Bueno. Ahora aparecen los nuevos vecinos. Podria suceder que ese
caso de infraccién el Estado diga: “A ver, a ver, vamos a ver ese caso de
confusién marcaria. Me parece que es un caso de competencia desleal. Lo
quiero investigar”. Les repito, hasta ayer la posicién de la Direcciéon Nacional
de Marcas era: “no hemos iniciado ninguno y no nos interesa demasiado
iniciar”, palabras de funcionarios de la Direccién de Lealtad Comercial de la
Nacién. Esto es asi, con esta administracién, Dios sabrd cuanto impetu de
iniciar cosas de oficio tenga una eventual nueva administracion.

Pueden a aparecer los terceros, que sin ninguna molestia de decir: “Tengo
un interés legitimo, acd esta mi abogado que me patrocina, etc.,” diga
“;sabés qué? A se confunde con A, tengo dudas sobre el origen de esos
productos, vengo a iniciar una denuncia”. Dos carillas y arranca el proceso.
La cosa no termina ahi. Puede aparecer un afectado, un licenciatario de
la marca afectada que diga: “esa infraccion por la que se estan peleando
el titular y el infractor a mi me pega por otro lado, yo quiero que esto se
investigue, se sancione,y puedo ir o al fuero civil y comercial federal a iniciar
una demanda, si tiene fuerza, demanda que puede pedir el cese del acto de
competencia desleal y danos y perjuicios, o puede decir: “No, no me la voy
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a jugar tanto. Voy a simplemente presentar una denuncia” que se acumula
con la que hubiera presentado el tercero y se hace una sola.

Observan que por el mismo hecho ya tenemos a varios merodeando. ;Qué
licenciatarios podrian iniciar eventualmente esos reclamos? En exclusiva
parece que sin lugar a dudas si, porque si hay algo que le garantizé el titular
de la marca, el licenciante es: “vas a ser el Unico, no va a haber otro tercero
que use la marca que te estoy licenciando.” ;Y el licenciatario no exclusivo?
Ese me parece que no, porque, al contrario, el titular de la marca no le
aseguré que iba a ser el Unico utilizando la marca, salvo que en la licencia
no exclusiva hubiera habido algin tipo de pacto de licenciatario mas
favorecido. Pero si no, en términos generales el licenciatario no exclusivo no
podria hacer uso de la accién judicial del DNU. ;Qué puede hacer? También
presentar una denuncia en Lealtad Comercial.

... en términos generales el
licenciatario no exclusivo no
podria hacer uso de la accién
judicial del DNU. ;Qué puede
hacer? También presentar
una denuncia en Lealtad
Comercial...

Podria haber un distribuidor, podria estar la subsidiaria que como parte de
su nombre tiene la marca de la casa matriz y que dice: “Yo me llamo XX
S.A” ;Coincide ese XX S.A. con la marca XX que es de mi casa matriz en
Alemania? Y aparecio aca a la vuelta alguien con la marca XX, y Alemania
no me da bolilla, y yo la marca de XX pagué y no la puedo utilizar porque
no me estan dando bolilla desde Berlin. Pero es parte de mi razén social, es
parte de mi nombre. Yo podria tener a disposicion las normas que protegen
el nombre, la razén social, lo que fuera, pero también tengo esta. Pueden
aparecer las camaras profesionales, pueden aparecer las asociaciones de
consumidores, todas, también, iniciando acciones.

El afectado podria atacar al infractor, pero el DNU permite en uno de sus
articulos sobre legitimacién pasiva que se inicien acciones contra el que
realiza el acto de competencia desleal y contra el que hubiera cooperado o
estuviera cooperando con él. Es decir, agencias de publicidad, agencias de
marketing, agencias de diseno y afines.
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Pueden estar en la mira de alguien que ataque judicialmente un acto
de competencia desleal y diga: “Ese senor que hizo esa publicidad y esta
usando la marca y estd confundiendo a la gente. Lo quiero ver sentado en
Tribunales, y a su agencia de publicidad y de marketing también”.

Ahora, todo esto puede estar sucediendo en paralelo al juicio marcario
entre el titular y el infractor o podria estar incluso sucediendo si no hubiera
ningln juicio entre el titular y el infractor. Y podria suceder que cuando un
afectado, un licenciatario atacara al infractor, el infractor dijera: “Yo me voy
a defender atacando la marca”. Si este sefior me dice que la marca esta
generando confusiéon y a mi me parece que la marca es nula o esta caduca
por falta de uso, le voy a tirar un misil a la marca.

¢Pero cémo se lo va a tirar a una accién entre un licenciatario y el infractor,
si el titular no es parte? ;Qué se hace? ;Se plantea la suspensién de ese
juicioy el licenciatario y el infractor y dice “pard un momento, esperame que

...el DNU permite en uno de sus articulos sobre
legitimacion pasiva que se inicien acciones
contra el que realiza el acto de competencia
desleal y contra el que hubiera cooperado o
estuviera cooperando con él. Es decir, agencias
de publicidad, agencias de marketing, agencias
de diseno y afines...

ataco la marca por caducidad, por falta de uso y vuelvo con el resultado?
¢Se cita como tercero al titular de la marca? Si estuvieran transcurriendo
en paralelo un juicio civil entre el licenciatario y el infractor, y en el mismo
edificio de Libertad un juicio por violacién de marcas entre el titular y el
infractor, obviamente que podria haber unaincidencia entre lo que se defina
en uno respecto de lo que se esta decidiendo en otro.

Ahora, si esto estuviese sucediendo ¢se pide la suspensidn del ataque del
licenciatario con el infractor hasta ver qué pasa con el resultado de la accién
marcaria? ;Qué pasa si esa marca infringida no tiene un titular sino que
tiene dos, y un cotitular dice “yo inicio la accién marcaria, el articulo 9° me
dice que puedo actuar solo” pero su cotitular dice “yo no voy a defender la
marca, yo me voy a quejar por un acto de competencia desleal y voy a hacer
0 una denuncia o voy a interponer una demanda”? No esta claro, y es algo
para conversar.
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Y si el titular marcario inicia una denuncia, ¢qué le va a decir Lealtad
Comercial? “No, senor, no, usted tuvo que haber ido a iniciar una accién
marcaria”. No. Va a decir: “Ah, ;su marca esta siendo infringida y usted me
dice que hay una confusién sobre el origen de los productos? Investiguemos”.
Porque el DNU es deficiente en cuanto a regular la concurrencia de marcay
dice: “pueden concurrir sanciones de distintas normativas”. Es el articulo 7°
del que hablaba Pedro, salvo cuando estamos ante un acto de defensa de la
competencia en cuyo caso pase para la otra ventanilla. No se entiende nada,
y hasta que eso no se aclare la verdad es que no hay un impedimento para
este tipo de vias alternativas.

Asi que imaginense los desafios en cuanto a cosa juzgada que plantean
todo este berenjenal de acciones superpuestos, en donde la administracién
publica puede decir: “Si,la verdad es que hay un acto de competencia desleal,
es dramatico,lo sanciono, 100 millones de pesos”y el denunciante puede con

... Y si el titular marcario inicia una
denuncia, ¢(qué le va a decir Lealtad
Comercial? “No, sefor, no, usted tuvo que
haber ido a iniciar una accién marcaria”.
No. Va a decir: “Ah, {su marca esta
siendo infringida y usted me dice que
hay una confusién sobre el origen de los
productos? Investiguemos”...

esa resolucién ir al fuero civil y pedir una reparacién de danos y perjuicios. Y
en paralelo, una accién judicial que hubiese iniciado un licenciatario termina
mal y dice “no, yo no veo nada, aca no pasa nada, no veo que haya un acto
de competencia desleal por esa infraccién sobre la que usted se queja”. Este
es un tipico panorama, lo que se denomina strepitus fori, strepitus juri, esos
volcanes que se van armando y que le daran de trabajar mucho a los jueves.
Conclusion: creo que si, efectivamente tenemos nuevos vecinos en el barrio
marcario. Nos guste o no, este DNU le permite a bastante gente meterse en
temas marcarios sin tener marcas registradas y aun con la negativa de los
titulares marcarios. El impacto que eso pueda tener en los temas marcarios
es algo que habra que ver pero que les acabo de anticipar que por lo menos
serd una cuestion judicialmente o procesalmente entreverada. Como decia
Cantinflas, esto que hace el DNU con estos nuevos legitimados no es ni
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bueno ni malo sino todo lo contrario: para unos va a ser un problema,
para otros va a ser una oportunidad. ;Quién sabe? Lo que si sé es que para
nosotros como especialistas va a ser un doble desafio.

En las estrategias litigiosas vamos a tener que desplegar un mapa mas
complejo, va a ser como un “Elige tu propia aventura”, si voy por aca, abro
esta puerta, si voy por alld, abro aquella otra y se me cierra la otra. Voy a
tener que pensar bien si pongo un pie en el territorio administrativo o se me
puede acumular con una causa que inicié otro o voy al territorio judicial. Y
también es un desafio en el escenario contractual, porque vamos a necesitar
hacer algunos ajustes a los modelos de contratos que manejamos y que
involucran marcas.

... Como decia Cantinflas, esto que hace
el DNU con estos nuevos legitimados no
es ni bueno ni malo sino todo lo contrario:
para unos va a ser un problema, para otros
va a ser una oportunidad. ;Quién sabe?
Lo que si sé es que para nosotros como
especialistas va a ser un doble desafio...

Para terminar, avisos parroquiales. Mil gracias a la asociacién por haberme
invitado a participar, es siempre un honor. Y en un panel en el que se ha
hablado de competencia y de marcas, yo me quiero tomar la licencia de
desearle un muy feliz aniversario a un estudio colega, a un competidor leal
y honorable que todos nosotros tenemos en nuestro ejercicio profesional,
que cumple 150 anos, y que cuando se fundé en 1869, no habia ninguna
maquina de escribir todavia en el continente americano, no habia alumbrado
eléctrico en las calles de Buenos Aires. Asi que al estudio Breuer, muy feliz
aniversario.

— Julio Lago
Tenemos ante nosotros una norma que implica meternos en otro tipo de
régimen que puede afectar a todos nuestros clientes. En general yo les diria
que si alguno de ustedes todavia no intenté hacer algun tipo de tramite
en Lealtad Comercial, tampoco se hagan los monos, porque son tramites
administrativos que hay que impulsar,quiza mas que los judiciales en muchos
casos. Pero por otro lado fijense que apenas rascando superficialmente la
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norma encontramos muchos problemas. Dicho esto, queda abierto el panel
a las preguntas.

— Jorge Otamendi

El tema que ustedes han tratado hoy nos afecta directamente. A muchos de
nosotros nos van a venir a preguntar: ;y qué hacemos? Y la verdad es que
después de leer este mamarracho no sabemos.

Han puesto en manos de ignorantes del derecho, de gente que no sabe
escribir (porque la técnica legislativa es pésima), y les dijeron “Flaco, tenés
via libre, hacé un copy and paste”. Tomaron la ley espanola, la copiaron
pésimo, le agregaron supuestos y nos entregaron una bomba atémica. Por
ejemplo, para que vean ustedes el nivel de ignorancia de esta gente, es
que castigan los actos de competencia desleal por omisién. Yo no conozco
cémo, sin hacer algo, puedo incurrir en un acto de competencia desleal,
cuando todos los actos de competencia desleal que se conocen son actos
que implican la realizacién de algo.

... Y laverdad es que después de leer
este mamarracho no sabemos qué
tenemos que hacer...

Ignacio vos te referiste al tema de los licenciatarios. Yo te voy a poner un
problema nada mas de los licenciatarios o de los particulares. Me hace
poner piel de gallina que el Estado pueda actuar de oficio. Viene un senor,
hace una denuncia, y dice: “Acd yo me confundi”. Se aplica una sancién, no es
apeladay surge esta otra maravilla del derecho que dice que las decisiones
hacen cosa juzgada administrativa. En teoria ya estd, eso esta firme. Ahora,
va el titular de la marca, hace la accién que la Ley de Marcas le permite, el
juez y la cdmara dicen “no se confunden”. ;Qué pasa ahi?

— Ignacio Bereterbide
La cosa termina bien en sede administrativa y hay una sancién pecuniaria,

u otra, y en sede judicial, si eso no es apelado por el sancionado, queda ahi.

— Jorge Otamendi
Claro, eso es lo que yo llamo escandalo juridico.
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Ignacio Bereterbide

Ahora, queda ahi, el tema es que, si sigue desapelado, termina todo en
la misma camara, que va a tener que decir: “Sefores, ;nos ponemos de
acuerdo?”

Jorge Otamendi
Justamente estoy diciendo el caso donde no termina en la misma camara
porque no es apelado.

Ignacio Bereterbide
Strepitus fori.

Jorge Otamendi

No es apelado. Pero fijate lo que pasa con la defensa de la competencia. La
defensa de la competencia es el reconocimiento al error mas grande del
mundo. ;Por qué? Porque ellos ponen alli una serie de actos de temas de
defensa de la competencia y después dicen: “bueno, pero los que caigan
en la ley, exactamente todos caen en la ley de Defensa de la Competencia,
los que son de Defensa de la Competencia, lo va a decidir la Comisién de
Defensa de la Competencia”. ;Qué es lo que estan haciendo hoy? Hoy todo
lo que venga por esos incisos los mandan para el otro lado, entonces yo
me pregunto, ;para qué los pusieron? Creo que la Unica solucidén para este
mamarracho es que se derogue lo antes posible.

Gustavo Sena

Lo que ocurre es que pareciera que teniamos una falencia al no tener un
cuerpo sistematico, organico, etc., que trate la competencia desleal y da mucha
pereza ir a buscar todas las normas de competencia desleal que hay en todo
el ordenamiento juridico. Entonces dijeron: “Deroguemos todo lo que hay y
hagamos una norma nueva”. Ya desde el vamos, y empiezo por el final, creo que
lo mas aberrante es que me digan que se puede restringir los derechos de una
propiedad de una persona sobre una cosa, o el mismo derecho de propiedad
sobre el derecho en si, por un DNU. Si eso se hace es porque esta de por medio
un derecho constitucional. Hay cosas muchisimo mas graves que una licencia
de marca. Creo que como API tenemos que prestar atencién, y luchar contra
este cuerpo organico, buscando rescatar lo que realmente vale la penay exigir
que se derogue o se corrija lo que esta mal.
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— Carlos Castrillo

Un comentario. Me voy a poner en la linea de fuego de Jorge cuando dijo
“no descubro un acto de omisién en la competencia desleal”. Es un anticipo
un poco de lo que vamos a hablar esta tarde, pero en el nuevo Cédigo
Civil casualmente la omisién se pone a la par de la accién. Un acto de
competencia desleal se podria dar cuando yo termino siendo confundido
con mi competencia, y aprovecho, por asi decirlo, esa confusién. En el
nuevo Cédigo Civil de alguna forma estos actos van a ser responsabilidad
mia, porque pese a que yo actué legitimamente, estoy viendo el dano alla
y no estoy haciendo nada para evitarlo. Temo que estas leyes nos estan
empujando a cambiar totalmente la vision del derecho. Muchas veces
pueden ser absurdos totales, y no me quiero meter con esta ley porque no
la he analizado, pero en otras uno a veces pasa por estos procesos donde
primero le da mucha bronca que le cambien todo, y después empieza a
descubrir que se pueden encontrar algunas interpretaciones que son muy
beneficiosas. Solamente me enfocaba en ese aspecto.

Gracias.
... después empieza a descubrir
que se pueden encontrar algunas
interpretaciones que son muy
beneficiosas...
— Julio Lago

Yo creo que el que hizo esta norma no tuvo malas intenciones, incorporé
normas que vienen del Convenio de Paris, pero la posibilidad de conflictos
es enorme. Muchas gracias a todos por su presencia.
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Jueves 29 de agosto

PROTECCION DE LAS CREACIONES
OBTENIDAS A TRAVES DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Gabriela I. Musante. (Hausheer, Belgrano & Fernandez. Argentina)
Panelistas
Pablo Armando. (Noetinger & Armando. Argentina)

Marcos M. Santivanez Vieyra.
(Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi. Argentina)

Gabriela Musante

Vamos a continuar con estas jornadas con un panel sobre inteligencia

artificial. Como ustedes saben, esta tecnologia esta creciendo en forma
exponencial. Desde 1950 a esta parte se han presentado 340.000 solicitudes
de patentes relacionadas con inteligencia artificial, y de ellas el 50% data de
2013 al presente. Y la realidad es que todos los dias vamos conviviendo con
mas sistemas que son mas o menos inteligentes, por ejemplo, nos preparan
una lista de reproduccién de musica en Spotify que puede ser de nuestro
agrado, o ya nos estacionan el auto sin que tengamos que tocar el volante.
Pero hoy en este panel no vamos a hablar de cémo se protegen los sistemas
de inteligencia artificial en si mismos, sino de las creaciones o invenciones
que se realizan utilizando inteligencia artificial. Y es que como en tantos
otros campos, los avances tecnolégicos van planteando nuevos desafios en
el campo del derecho de la propiedad intelectual y de las invenciones.
Las maquinas han comenzado a crear obras, por ejemplo, este cuadro,
llamado “The Next Rembrandt”, en realidad fue pintado por una maquina
que tiene un algoritmo que fue alimentado con decenas de obras de este
pintor.Y para los que no lo conocen, se lo vamos a presentar mas de cerca.
Otra obra, ademas, que se ha vuelto famosa, también es un cuadro pintado
por una maquina, que se llama “El retrato de Edmond Belamy”. Y tiene la
particularidad de que fue rematado por la casa Christie ‘s, en octubre de
2011, por la suma de 432.500 dédlares.
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En el campo de la musica, los sistemas de inteligencia artificial, en particular
el Flow Machines de Sony, ha compuesto la canciéon Daddy’s Car, al estilo de
los Beatles, y Deep Bach es una armonizacién realizada con la técnica que
utilizaba Johan Sebastian Bach.

Finalmente, tenemos que en el campo de la literatura ya en el ano 2010
el espanol Pablo Gervas, cred Wasp, que es un robot poeta, que compone
poemas al estilo de Lorca. Estos son algunos de los tantos ejemplos. Aca
estamos con Marcos y Pablo, con quienes hemos tratado de analizar este
nuevo universo. Marcos Santivahez Vieyra, es abogado, recibido en la
Facultad de Derecho de la Universidad Catélica Argentina, es agente de
la propiedad industrial, cursé el posgrado de Especializacién en Derecho
de Alta Tecnologia, en la UCA, y el programa de Estudios Hispanicos
Latinoamericanos Europeos del Centro de Estudios Internacionales de la
Fundacién Ortega y Gasset.

Actualmente, lidera el area de propiedad intelectual, privacidad y nuevas
tecnologias del estudio Bruchou, Fernandez Madero y Lombardi, al que
ingresé hace mas de once anos. Pablo Armando es abogado, también
recibido en la UCA, agente de la propiedad industrial, realizé el curso de
posgrado en el instituto Franklin Pierce, y tiene un master en Derecho
Empresario de la Universidad Austral Argentina. Para empezar, nos
parecié que lo mejor era comenzar por definir qué es la inteligencia
artificial.

Marcos Santivanez Vieyra

Vamos primero a descartar qué no es inteligencia artificial y después vamos
a ver qué si lo es. Estamos acostumbrados hoy en dia a ver un montén
de sistemas que nos dicen que son inteligentes: ascensores, aspiradoras, el
smartphone, el teléfono y las tabletas. Todas estas cosas que nos dicen que
son inteligentes, en realidad no lo son, pero estan utilizando el término en
el sentido que lo hacen los sistemas de computacidn. Esos objetos no son
inteligentes en sentido técnico. Pueden ser asombrosos, pueden hacer una
serie de funcionalidades que nos dejan con los ojos abiertos, pero no son
inteligentes, en el sentido de que no razonan lo que nos estan diciendo,
hacen todo lo que hacen solamente porque alguien les dijo que lo tenian
que hacer. Tienen cualquier cantidad de respuestas ya precargadas, o
capacidad para buscar esas respuestas en algun lugar, pero lo hacen de
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manera automatica, o sea, sin intervencién de ninguna voluntad o de ningln
proceso de razonamiento.

Entonces, ;cuando hay inteligencia artificial? Nos conviene primero recordar
el concepto deinteligencia. La Real Academia define inteligencia, entre otras
acepciones, como la capacidad de entender y comprender. La capacidad de
resolver problemas. Como un acto de conocimiento,comprension, habilidad,
destreza y experiencia. La Real Academia también define a la inteligencia
artificial como la disciplina cientifica que se ocupa de crear programas
informaticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la
mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lbgico. Wikipedia,
que para esto es bastante Gtil y precisa, nos dice que la inteligencia artificial
se da cuando una maquina imita las funciones cognitivas que los humanos
asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo ‘aprender’y ‘resolver
problemas’.

... La Real Academia también define
a la inteligencia artificial como la
disciplina cientifica que se ocupa de crear
programas informaticos que ejecutan
operaciones comparables a las que realiza
la mente humana, como el aprendizaje o
el razonamiento légico...

Esto es lo que caracteriza a la inteligencia artificial, esto de imitar a la mente
humana, esto de poder aprender, razonar, vivir experiencias y en funcion de
ellas aprender para después aplicar lo que aprendié en una nueva situacion.
Sobre todo la capacidad de tomar decisiones frente a una situacion.
Esto es lo que diferencia a los sistemas de inteligencia artificial con los
sistemas que pueden ser muy avanzados pero que no son de inteligencia
artificial propiamente dicha, en el sentido de que los otros sistemas siguen
instrucciones y no resuelven nada o pueden resolver una situacién, pero
solamente porque estan programados para resolverlas de esa forma, y no
van a poder resolverlo de otra.

Pasamos entonces al concepto de Machine Learning, que como se pueden
imaginar, es un concepto importante en el sistema de inteligencia artificial.
El proceso de aprendizaje y toma de decisiones que hace un humano se
hace por partes:

66



XXX JORNADAS ANUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Lo primeroque hacemos es percibir lasituacion.

2. Para poder determinar frente a qué situacién
estamos, las comparamos mentalmente con
otras que hayamos vivido, o que nos hayan
contado.

3. Evaluamos las alternativas que tenemos para
solucionar esa situacién o ese obstaculo.

4. Unavez que evallo cuales son las alternativas,
elijo la que mejor considero que se aplica a esa
situacion.

5. Laejecuto.

Los sistemas anteriores a la |A, que se llamaban cominmente inteligentes,
pero que en realidad no lo eran, hacian todo esto que acabamos de
mencionar.

Ahora, el humano (y acd es donde la inteligencia artificial se equipara a la
mente humana), da un paso mas, que es aprender de esa situacion. Es decir,
en funcién de todo lo que vivi, la préxima vez que esté en el campo numero
1, voy a tener en cuenta lo que aprendi antes, y voy a ejecutar mejor, se
supone, en funcién de lo que ya aprendi. Y esto es lo que en cierta forma
asimila la inteligencia artificial a la inteligencia humana. Esto de que la
inteligencia artificial imita las redes neuronales, se dice, imita la forma en
que funciona la mente. Es el caso de los robots de la policia francesa que
tienen sistema de inteligencia artificial, y que fueron desplegados cuando se
incendié Notre Dame hace poco. Estos robots estan preparados para poder
entrar al lugar donde se estad produciendo un incendio o una catdastrofe,
poder determinar en funcién de lo que observan cual es la situacién, y
aplicar el método que consideran mas adecuado para resolver esa situacion,
tirar agua, tirar agua con un compuesto quimico, cuanta cantidad de agua,
o lo que sea. Pero, ademas, aprenden de esa situacion, cosa que la proxima
vez el robot se vea enfrentado a una situacién parecida ejecute de mejor
manera las instrucciones porque ya incorpord la experiencia previa.

Los sistemas de inteligencia artificial tienen vision de computadora. Por
lo general, a través de camaras, pueden observar de la misma forma que
observamos nosotros, y pueden detectar objetos, pueden aprender acerca
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de nuevos objetos, tienen sistemas de reconocimiento de voz para recibir
instrucciones por parte de los humanos, tienen ademas lenguajes propios
que ellos desarrollan para poder comunicarse con otros sistemas. Hace
unos anos vimos una noticia en donde Facebook tuvo que desconectar a
dos robots porque habian empezado a hablar entre ellos y no se sabia qué
estaban haciendo, y la solucién fue apagarlos antes de que se produjera
algun resultado fuera de control.

... Si a la capacidad de aprender de experiencias
pasadas le sumamos la capacidad de computo
que tienen estas computadoras, y el hecho de

que no se cansan, no estan preocupados por

alguna cosa que les pasé, no tienen vacaciones y

estan permanentemente funcionando, tenemos

una capacidad de acciéon y de generacion de
resultados y de aprendizaje que es increible...

Si a la capacidad de aprender de experiencias pasadas le sumamos la
capacidad de computo que tienen estas computadoras, y el hecho de
que no se cansan, no estan preocupados por alguna cosa que les pasd, no
tienen vacaciones y estan permanentemente funcionando, tenemos una
capacidad de accién y de generacidén de resultados y de aprendizaje que
es increible.

Los sistemas de inteligencia artificial se suelen dividir entre los que son
semiauténomos, y los sistemas que son mds auténomos. Los sistemas que
son semiauténomos son sistemas que requieren mas una direccién humana,
mas alla de la direccién inicial, de la programacion y el entrenamiento que
puede requerir un sistema. Pero hay otros sistemas de inteligencia artificial
que son completamente auténomos, que una vez que se lanzan y son
cargados con informacién, desarrollan sus funciones de manera totalmente
independiente. Un ejemplo son las sondas espaciales que manda la NASA
a Marte. Por la distancia es practicamente imposible que en tiempo Gtil un
humano desde un centro de control en la Tierra le esté dando instrucciones
al sistema paratomar muestras, realizar andlisis, hacer mapeos. Son sistemas
que fueron preparados para tomar decisiones y realizar todas sus funciones
sin necesidad de que haya un humano atras dirigiéndolas. Lo Unico que se
limitan a hacer es a reportar a medida que van consiguiendo informacién.
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Como dijimos, los dos sistemas pueden aprender, pero en el primer caso,
en los sistemas semiauténomos, estamos en sistemas que se parecen mas
a una herramienta de la que se vale el hombre, para generar un resultado
si se quiere potenciado. En el segundo caso, tenemos un sistema que actla
basicamente como un hombre, que se parece a un humano y que puede
tener capacidad creadora o inventiva.

Gabriela Musante
Y esto de la autonomia puede llegar a tener mucha importancia, a la hora
de determinar el tipo de proteccién.

Marcos Santivanez Vieyra

Asi es, y esto es porque a mayor grado de autonomia, mas implicancias o
mas problemas podemos tener cuando decidamos acerca de la proteccién
de una obra que fue generada por un sistema de inteligencia artificial,
al menos bajo la mayoria de los sistemas legislativos. Aca cuando nos
referimos a autonomia, nos referimos no tanto a la capacidad de decidir,
si no a la capacidad de crear auténomamente, a la capacidad de inyectar
fuerzainventiva,fuerza creadora,en una accién para conseguir un resultado,
asumiendo que ese resultado es una obra o es una invencién. Como en el
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cuadro de Rembrandt, ;hasta donde afecté la intervencidon del hombre?
¢podemos decir que es un cuadro que credé el sistema de inteligencia
artificial tal y como creaba Rembrandt? O estamos frente a un caso en
donde el sistema ejecuté una instruccion e hizo lo que tenia que hacer y
no podia hacer otra cosa. Estos son los interrogantes que hay que despejar
para determinar si se le va a conceder proteccidon y qué proteccion se le va
a conceder. Y esto es sumamente novedoso, porque hasta hace pocos anos,
si bien de inteligencia artificial se viene hablando desde los anos 50, hasta
hace poco las maquinas o los sistemas realizaban tareas mas mecanicas,
automatizadas, no creaban, nadie hablaba de que una computadora creé
algo, de la nada.

... O estamos frente a un caso en donde el
sistema ejecuté una instruccién e hizo lo que
tenia que hacer y no podia hacer otra cosa...

De repente se le ocurrié inventar algo o concebir una obra. Hoy vemos que
los sistemas pintan, hacen obras musicales, hacen poesias, ganan premios
literarios. En Japén un sistema de inteligencia artificial gané un premio de
una novela, uno no sabe hasta dénde hay un marketing, pero son cosas de
las que se esta hablando, y como vamos a ver hay paises que adoptaron
soluciones que son bastante avanzadas, y que deberian despejarnos varias
dudas a los que somos escépticos al menos. Entonces, teniendo en cuenta
que estos sistemas pueden crear obras, o tienen potencialidad para crear
obras, o llegar a invenciones, claramente esas obras, al menos en los
ejemplos que estamos viendo, si hubieran sido creadas o concebidas por
humanos hubieran sido obras protegibles.

Entonces, ;hasta qué punto les vamos a conceder proteccidn a las obras que
fueron generadas o a los inventos que fueron generados por los sistemas
de inteligencia artificial? ;Vamos a concederles proteccién o no vamos a
concederles proteccién? ;Vamos a considerar cual fue el aporte humano? O
podemos prescindir del aporte humano. Esos son los interrogantes que nos
planteamos hoy, y que pretendemos darle alguna respuesta, al menos inicial.

Gabriela Musante

Entonces, Pablo, ;nos podés contar cémo se esta regulando este tipo de
situaciones en los paises donde ya tuvieron algunos avances en estos
temas?
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Pablo Armando

Como decis, desde hace unos anos se esta empezando a debatir si vamos a

regular o no la actuacién de la inteligencia artificial, o los llamamos robots
0 maquinas, que tengan incidencia en la vida humana. Como venimos
diciendo, la inteligencia artificial replica la inteligencia humana. Incluye en
esa réplica su forma de aprendizaje, la forma de resolver problemas, cémo
se toman decisiones y la forma de crear obras autorales o invenciones, entre
otros. La cuestién esta en ver cuando tenemos un sistema semiauténomo, y
cuando tenemos un sistema mas auténomo. Cuando estamos en presencia
de un sistema, un robot que vamos a definir como auténomo, vamos a tener
que concluir que se van a generar resultados sin la intervencion humana.
Esto significa que de alguna manera vamos a aceptar que hay un nuevo
jugador en la vida cotidiana. Ya no va a ser solo el hombre y en algidn punto
los animales quienes interactien en el mundo de hoy, sino que vamos a
tener estos robots, estos softwares que van a jugar un rol protagénico.

... Como venimos diciendo, la inteligencia
artificial replica la inteligencia humana.
Incluye en esa réplica su forma de
aprendizaje, la forma de resolver
problemas, cd6mo se toman decisiones
y la forma de crear obras autorales o
invenciones, entre otros...

Esta inteligencia artificial va a realizar todo tipo de actos, algunos sin
relevancia, y otros con mucha relevancia ;Quién va a ser responsable por
los actos juridicos que tengan origen en esta inteligencia artificial? Cuando
hablamos de responsabilidad, pensemos en los vehiculos auténomos. El
sistema que conduce estos vehiculos puede equivocarse, puede tomar
una decisién errénea que lleve a tener algun accidente. Este es el caso de
un vehiculo auténomo de Uber, que tuvo un accidente, chocd y maté una
persona, esto fue en Estados Unidos, en Texas. Cudl es la primera pregunta
que surge. A quién metemos preso. Vamos a ver una noticia que informa
que a Uber no se le reconoce responsabilidad penal por este accidente.
Cudl es el fundamento detras de esta decisién, obviamente que no existe
la posibilidad de achacar responsabilidad penal objetiva, no podemos ir tras
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Uber Corp. o Inc. para meterla presa por el dano que provocéd o el delito que
llevd a cabo este sistema de inteligencia artificial.

Y esto lo vemos también en otros rubros, en otras industrias, los robots
también tienen presencia en el mundo de las finanzas. Por ejemplo, hay
bots financieros que pueden a partir de ciertas preguntas y definir un
perfil, establecer una estrategia de inversiones, proponérsela al usuario
que lo contrata y llevarla a cabo. Y puede ocurrir que en alguna situacién
el rendimiento de esa cartera, de esa estrategia de inversién, no genere el
resultado, el rendimiento que se esperaba. Los algoritmos de trading, son
programas que llevan a cabo las transacciones de compray venta de titulos
a nivel mundial. Por algln error en la codificaciéon o algun error propio del
sistema, en febrero de 2018, el sistema provocé transacciones sin control
y generd una caida abrupta de todos los mercados en el mundo. Se estima
entre un 4,5% y un 5% la baja de las bolsas del mundo.

Este escenario también lo podemos ver en la medicina. Vamos al médico y
que en vez de recibirnos un médico vestido de blanco con el estetoscopio
colgando, tenemos una computadora que empieza a hacer preguntas sobre
nuestros sintomas, y elabora un primer diagnéstico, un primer tratamiento
preventivo o preliminar,y ordene algunas medidas mas de estudios y demas.
Puede ocurrir por errores en la codificacién o un error en la toma de decisién,
el sistema de inteligencia artificial erre en el diagnéstico y provoque la
muerte o danos irreparables en la persona, o peor, una epidemia.

La pregunta que nos hacemos es, y si el dano lo provocd la inteligencia
artificial, ¢adénde apuntamos, a quién vamos a ir a buscar?

Aca tenemos a Sofia, robot, con claramente rasgos y apariencia humana,
que cuenta con una gran cantidad de sistemas de inteligencia artificial que
logran emular al humano en un montén de procesos y de reacciones. Habla,
dialoga, da respuestas no preparadas. Desde el ano 2017 es ciudadana
de Arabia Saudita. Es decir, hace dos anos un pais le reconoce los mismos
derechos que al resto de la poblacién de Arabia Saudita. Entonces, aca
vemos un primer caso de cdmo se empieza a resolver, o qué es lo que se
esta debatiendo o discutiendo en los distintos paises, sobre qué hacer con
estos sujetos nuevos, jugadores nuevos, que son las maquinas, los robots,y
demas.

En Estonia, que parece ser un pais muy de avanzada en materia de legislacién
y regulacién tecnolégica, para tratar de traer inversién y de beneficiarse
econédmicamente de los desarrollos tecnolégicos, comenzd en 2018 un
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debate acerca de la conveniencia de reconocerle personeria juridica a la
inteligencia artificial. Es decir, de la misma manera que creamos la ficcién
para las sociedades, podria haber una similar para un sistema de inteligencia
artificial, un robot o una maquina. Y si logramos que tenga personeria
juridica, entonces le podriamos reconocer derechos y obligaciones como
contratar un seguro y ser responsable de los danos que provoque. Incluso se
podria desconectar como pena por haber provocado un dano o la muerte de
un transelnte. Pero en ese pais el caso se resolvié este ano y se dijo que por
el estado de la evolucion de la tecnologia, “todavia no es necesario avanzar
de esta manera”, y parece que por el momento no le vamos a reconocer
personeria.

En Malta ocurrié otro caso. En el ano 2018 se empezéd a llevar a cabo una
suerte de prueba o de test para ver de qué manera se le puede reconocer
ciudadania a los robots, imitando el criterio o la solucidon que tomara Arabia
Saudita para el caso de Sofia. Seria buscar igualar de alguna manera en
materia de derechos de ciudadania a los robots con los humanos y los
ciudadanos de Malta.

En el ano 2017, el Parlamento Europeo eleva una consulta a una de sus
comisiones, preguntandole si conviene establecer un estatus juridico
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especifico para los robots mas sofisticados y auténomos. Se sostenia
que si van a tomar decisiones, hagadmoslos responsables. Esto provocé la
respuesta de una gran cantidad de expertos en materia de inteligencia
artificial, entre ellos algunos miembros y empleados de Google, quienes
afirmaron que la inteligencia artificial por el momento es una herramienta,
no tiene esta capacidad de toma de decisién que estamos hablando, no
son tan autbnomos como creemos, por lo que reconocerles algun nivel de
personeria juridica podria distorsionar los conceptos de responsabilidad
moral, de responsabilidad legal, y también las causales de imputacién.

Del otro lado, quienes plantean que es un tema a cuestionarse dicen quessi la
inteligencia artificial actia en forma auténoma, entonces puede ser injusto
responsabilizar al hombre por algo en lo que no intervino. Ademas puede
ser complejo decidir a quién responsabilizamos: al que creé la maquina o al
que comproé la maquina.

... La cuestion es que, si estas medidas van
avanzando, y finalmente se reconoce que la
inteligencia artificial puede adquirir derechos y
contraer obligaciones, entonces se nos allana el
camino para reconocer que puede ser titular de
una invencién o que puede ser autor de
una obra artistica...

La cuestién es que, si estas medidas van avanzando, y finalmente se
reconoce que la inteligencia artificial puede adquirir derechos y contraer
obligaciones, entonces se nos allana el camino para reconocer que puede
ser titular de una invencion o que puede ser autor de una obra artistica.

Gabriela Musante

En realidad, entonces, lo que tenemos que definir es si la intervencion
humana resulta ser un rasgo esencial para que una invencién o una obra
creada a partir de inteligencia artificial pueda ser calificada de tal. ;Qué
habria que analizar bajo el derecho de autor, Marcos?

Marcos Santivanez Vieyra

El elemento principal bajo el derecho autoral siempre es el de autor. Hay
algun caso que puede empezar distinto, pero generalmente tenemos la
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figura del autor como primer eslabén en la concepcién de cualquier obra.
La Constitucién Nacional dispone: “Todo autor e inventor es propietario
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le
acuerde la ley”. Esta disposicidon se mantiene casi inalterada desde 1853.
La Ley 11.723 también hace referencia al autor, diciendo que es titular del
derecho de propiedad intelectual el autor de la obra. Desde 1933 esta esta
definicién en la ley.

La ley no dice qué se entiende por autor, pero se presume que el autor es
el que podia ser en ese momento: un autor humano, una persona humana
que después de un proceso creativo, crea, y genera una obra. En esa época
no habia lugar para otras interpretaciones. Una novedad vino en agosto
de 2015 cuando entré en vigencia el nuevo cdédigo. El nuevo Codigo, mas
de cien anos después de estas normas, reemplaza el concepto de persona
fisica y de existencia visible por el de persona humana. Llamativamente no
encontré en los debates parlamentarios del momento ninguna referencia
a la razén de este cambio, como que de buenas a primeras desaparece el
concepto de persona fisica y aparece el concepto de persona humana, lo
que nos lleva a preguntarnos si esto es porque queda clarisimo entonces
que si alguien es persona, no siendo una persona juridica, no puede sino
ser una persona humana, o porque deja la puerta abierta, en un sentido
flexible, a otras personalidades que no sean las humanas. Insisto, en los
debates parlamentarios no se traté el tema, aunque si a los pocos dias de
la sancién del nuevo Cédigo aparecieron articulos de doctrina haciendo
hincapié sobre todo en los animales y en los robots.

Entonces, nos preguntamos, ;autoralmente existen las personas no
humanas? Este caso seguramente muchos lo recuerden, porque se dio
dos meses y medio después de la sancidon del nuevo Cédigo. Una jueza
de la ciudad de Buenos Aires le reconoce, (y el fallo esta firme), cierta
personalidad a la orangutana Sandra.La orangutana Sandra era un ejemplar
de orangutan que vivia en el zooldgico porteno. Fue un caso novedoso en
todo el mundo. Lo mismo pasé con la chimpancé Cecilia, en Mendoza. Fue
una noticia importante, no solamente en Argentina sino también en el
resto del mundo. Estos son los autos por si alguien los quiere buscar, fue un
habeas corpus, por eso tramitd bajo la figura del amparo, iniciado por una
asociacion de derechos de los animales. Hay varios argumentos, pero a mi
el que me parecié mas representativo es este, donde la jueza Liberatore de
la ciudad dice “No se advierte impedimento juridico alguno para concluir
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que la orangutana Sandra es una persona no humana, y por ende sujeto de
derechos y consecuentes obligaciones hacia ella por parte de las personas
humanas”. El fallo cita a quien por entonces se habia desempefado como
juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien se habia manifestado a
favor de reconocer derechos a ciertos animales.

¢Cuales son los principales argumentos en los cuales se basaron estos
antecedentes? El mas comun fue el del ADN compartido, parece que con
los simios compartimos el 98% del ADN. Aca en las maquinas no tienen
nada que decir. Otros fallos se basaron en la capacidad para sentir. Aca
las maquinas dificilmente podemos decir que tienen capacidad de sentir
algo. Pero muchos se basaron en la capacidad de inteligencia, es decir, en
la caracteristica esta de que los animales, o al menos ciertos animales,
poseen una inteligencia parecida a la del hombre, no tan avanzada, pero
tienen inteligencia, porque toman decisiones, y razonan, y aprenden de
la experiencia. Y es aca en donde se nos mete el tema de la inteligencia
artificial, porque si unimos este argumento podriamos concluir que un
sistema de inteligencia artificial que comparte esta caracteristica de la
inteligencia con los humanos porque asi fueron creados (toman decisiones,
razonan, aprenden de la experiencia y vuelven a aplicar el aprendizaje en
nuevas decisiones y se comportan de manera auténoma). ;Por qué no les
vamos a reconocer el caracter de sujetos de derechos?

El parlamento europeo recomienda lo siguiente: crear a largo plazo una
personalidad juridica especifica para los robots, de forma que como minimo
los robots auténomos mas complejos puedan ser considerados personas
electrénicas responsables de reparar los danos que puedan causar y
posiblemente aplicar la personalidad electrénica a aquellos supuestos en
que los robots tomen decisiones auténomas inteligentes e interactien con
terceros en forma independiente.

Gabriela Musante

Bueno, es un poco fuerte, evidentemente si les reconocemos personalidad
a los sistemas de inteligencia artificial no cabe duda de que también le
podemos reconocer la titularidad de las obras. Ahora bien, supongamos que
Argentina adopta la otra alternativa que es no reconocerles personalidad
juridicaalos sistemas deinteligencia artificial,entonces,a quién le podriamos
en ese caso atribuir la autoria o la titularidad de las obras creadas por estos
sistemas de inteligencia artificial auténomos.
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— Marcos Santivanez Vieyra

Como dijimos antes, el principio general es que autor es quien concibe la
obra,y hasta ahora casi todos los sistemas se basan en el concepto de autor
como persona humana, con capacidad creativa o fuerza inventiva en el caso
de las invenciones. Entonces es la creacién humana un requisito ineludible
o puede haber supuestos en donde se puede flexibilizar este concepto.
Siempre volvemos al caso de la selfi del mono, pero es importante porque
en este caso se determiné que no habia habido ninguna fuerza creativa por
parte del humano, en ese caso el fotégrafo, en la generacién de esta obra.
La foto fue tomada por el mono.

La oficina de Copyright dice que solamente va a registrar una obra autoral
original siempre que la misma haya sido creada por un ser humano, esto
es porque la ley, norteamericana al menos, protege los frutos de la labor
intelectual que tengan origen en los poderes creativos de la mente, y no
parece que alguien no humano pueda tener estos poderes creativos de la
mente. “La oficina no registrard obras producidas por una maquina o por
un proceso meramente mecanico que opera aleatoria o mecanicamente sin
la intervencién de un humano autor”. Lo que nos lleva al problema de hasta
ddénde tiene que intervenir el humano autor, para que pueda considerarse
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una creacién autoral. Llegamos al punto de qué hacemos entonces con una
obra, asumiendo que es generada por un sistema de inteligencia artificial
auténomo e independiente. ;Desde que nace esa obra esta en el dominio
publico?, Porque si no hay autoria, dificilmente pueda atribuirse una
titularidad da alguien, al menos bajo el concepto autoral. Hay excepciones,
y las vamos a ver. Se va a tratar de una obra huérfana, que es una categoria
especial que hay en algunas jurisdicciones, en donde se reconoce la
existencia de un autor, solo que no se sabe quién es el autor o no se puede
determinar con exactitud, y goza de un régimen juridico especial, hasta
tanto aparezca o se dilucide el tema de la autoria.

... “La oficina no registrara obras producidas
por una maquina o por un proceso meramente
mecanico que opera aleatoria o mecanicamente
sin la intervencién de un humano autor”...

Espana tiene un concepto mas o menos parecido, porque la ley espanola
habla de persona natural que crea alguna obra literaria, artistica o cientifica.
En Australia en el ano 2000 se dio uno de los primeros casos en donde se
denego el registro de un software por haber sido creado por un sistema de
inteligencia artificial. El fallo habla sobre el tema de la autoria, porque la
empresa que se presentod a registro declaré como coautores a los humanos
que habian desarrollado el sistema de inteligencia artificial que después
desarrollé otra obra. Y fue muy practico.

Distinto es el caso de Reino Unido, que tiene una legislacion avanzada en este
sentido desde 1988. En el caso de obras literarias, dramaticas, musicales,
artisticas, que son generadas a través de computadoras, se considera autor
a la persona que realizé los arreglos necesarios para la creacion de la obra.
Hong Kong, India, y Nueva Zelanda tienen sistemas mas o menos parecidos.
Sin embargo, no podemos dejar de lado que por lo general en los sistemas
de inteligencia artificial no hay una persona, no hay un organizador, sino un
montén de personas las que intervienen para permitir que un sistema de
inteligencia artificial nazca y genere obras, el que pone la plata, parecido al
productor de una obra cinematografica. El desarrollador o el programador
que escribe el cédigo. Dijimos que estos son sistemas que con base en la
experiencia y la informacién que tienen empiezan a aprender, mejorar, y
tomar decisiones.
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Se observa que el “data finder” cumple un rol primordial, porque si se
alimenta mal al sistema, éste va a ejecutar mal la operacién. También hay un
coach o entrenador, que debe estar constantemente entrenando al sistema
para que siga funcionando de la manera que queremos que funcione.Y qué
pasa con el concepto de originalidad, ;podemos decir que un sistema de
inteligencia artificial que genera una obra es un reflejo de la personalidad
del sistema de inteligencia artificial?

En nuestro derecho, como vimos, esta bastante claro que el autor debe ser
una persona humana, pero habria que ver qué sucede cuando aparezca el
primer caso en la Argentina.

... “para los robots, para su posteridad y para
todos los robots del mundo que quieran habitar

Quiza podriamos tomar algln supuesto en donde se presume la titularidad
en cabeza de una persona distinta al autor, como puede ser el caso del
articulo 4.d, en donde la ley presume la titularidad a favor de quien encargé
esa obra de software en la medida en que sean dependientes, hayan sido
contratados para ello. ;Estamos hablando de dependientes humanos? Si,
estamos hablando de dependientes humanos. {Pero podria forzarse un
poco la interpretacién? ;Podemos considerar un sistema de inteligencia
artificial como una suerte de agente o instrumento creador de que se vale
el organizador, el famoso organizador que tiene el Reino Unido, como figura
para concebir una obra? ¢Es justo no reconocer algun tipo de proteccién a
estas obras, a estas interpretaciones, solamente porque fueron generadas
sin la intervencion, si se quiere préxima o directa de un humano?

Gabriela Musante
Y desde el punto de vista de las patentes, ;como estamos?

Pablo Armando

Parece bastante dificil que se reconozca el caracter de patente a una
invencidén que tenga origen en inteligencia artificial y si no reconocemos un
inventor entonces aquella creacién producto de la inteligencia artificial no
va a ser patentable. Marcos hizo mencién del articulo 17 de la Constitucién
Nacional, y yo queria referirme al Preambulo de la Constitucién, que
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claramente nos indica que esa norma es la ley fundamental para los
hombres. Habria que, como propuso un autor argentino, reformar esta
norma si queremos empezar a reconocerles a los robots cierta personeria
en el marco de la Constitucién,y ciertos derechos, y tendria que ser algo asi,
“para los robots, para su posteridad y para todos los robots del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino...”.

Yendo a la ley de patentes, tenemos en el articulo 42 los tipicos requisitos de
la invencién (debe ser novedosa, tiene que tener altura inventiva, aplicaciéon
industrial), y el mismo articulo dispone que la invencién debe ser una
creacién humana. Entonces, aca tenemos el primer y ultimo obstaculo para
seguir avanzando en este tema. Destaco, y esto es importante, que cuando
estamos hablando de estas obras, de las invenciones producidas por la
inteligencia artificial, no estamos diciendo que la inteligencia artificial se
us6é como herramienta, sino que el proceso creativo realmente lo llevé a
cabo la maquina. En el caso seria que un robot o un sistema que obtenga
un nuevo compuesto farmacéutico para el tratamiento de una enfermedad
determinada, sin intervencion del humano, es decir, en forma auténoma.

... Y un poco mofandose de quienes dudan, o los
que son mas escépticos a estos sistemas, dicen
que no podriamos reconocerle el caracter de
inventor a aquellos que entrenaron a Dabus,
porque seria lo mismo que reconocerle el
caracter de inventor al profesor que enseiié a
sus alumnos, y que fue el alumno después el que
llevd a cabo el proceso creativo...

¢Qué pasa en otros paises? En Estados Unidos se establece que el primer
propietario es elinventor de una patente,y que inventor es aquel que concibe
y baja a la practica la invencién. Hasta acd podriamos decir que ahora o
en algunos anos mas la inteligencia artificial va a poder llevar a cabo esta
concepcién de obray de creacién, y bajarla a la practica. EL problema viene,
como en el caso de la legislacién argentina, un paso después, al determinar
quién es inventor para la legislacion de Estados Unidos. Alli se define
inventor como la persona humana que descubre el objeto de la invencién.
Si estamos fuera de la especie homo sapiens, como claramente estamos
ante un sistema de inteligencia artificial, pareceria que no tenemos inventor
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para la legislacién de Norteamérica y en consecuencia, no tenemos patente
tampoco.

En Canada ocurre algo similar, no se define de esta manera, pero el concepto
creativo tiene que estar originado en un individuo, y se entiende y se ha
definido jurisprudencialmente, que el individuo tiene que ser una persona
fisica o una persona humana. Entonces, podemos concluir que en Argentina
Europa, Estados Unidos, y algunos otros paises un robot con inteligencia
artificial no puede tener la calidad de inventor, y si la inteligencia artificial no
es inventora, entonces no habria patente.

Vamos a ver un caso que es bastante reciente. Dabus es el nombre de una
inteligencia artificial que sus creadores definen como creativity engine, es
decir, una maquina creadora. En las ultimas semanas se depositaron dos
solicitudes de patentes en Estados Unidos, en Europa y en el Reino Unido,
una de ellas reivindica un contenedor de bebidas, y la otra un sistema de
iluminacién que tiene un ritmo especial, que permite ser captado facilmente
por la mente humana, muy util para los temas de rescate de personas y
demas. Hasta acd tenemos dos objetos de patentes que vamos a ver si
cumplen o no los requisitos, pero pareceria que es un objeto tradicional.
¢Cual es el problema? Es que en las solicitudes de patentes se declaré que
el inventor era Dabus. Dabus es el nombre del software de inteligencia
artificial. No de quienes participaron del proyecto, ni del finder, el trader o
el coach, no. Dabus. Entonces, ;puede ser un robot un inventor? Hay todo
tipo de argumentos a favor (Dabus esta programado para crear) pues fue
quien identifico la novedad y la prominencia de las invenciones, y no los
que participaron de este proyecto. Y un poco mofandose de quienes dudan,
o los que son mas escépticos a estos sistemas, dicen que no podriamos
reconocerle el caracter de inventor a aquellos que entrenaron a Dabus,
porque seria lo mismo que reconocerle el caracter de inventor al profesor
que ensend a sus alumnos, y que fue el alumno después el que llevd a cabo
el proceso creativo. Esto es muy reciente, no hay decisiones todavia, pero
en algunos medios se han publicado algunas manifestaciones de voceros
de la EPO, de la Oficina de Patentes de Europa, y de la oficina de patentes
del Reino Unido. En la Oficina de Patentes de Europa hay consenso mas
0 menos en que el inventor tiene que ser una persona fisica, una persona
humana, que el estado actual de la tecnologia demuestra que la inteligencia
artificial es todavia una herramienta, no tiene esta capacidad de inventiva
que le estamos queriendo reconocer, y que cualquier cambio que se genere
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en materia de la legislacion de patentes no va a tener solo consecuencias
a nivel de patentes, sino también en el régimen de responsabilidad, en el
régimen de proteccién de datos personales, en las cuestiones morales y
otras normas civiles que pueden verse incididas por el hecho de reconocerle
a una inteligencia artificial el caracter de inventor.

El Reino Unido no expresa una opinién tan contundente, pero explica que
el gobierno esta muy interesado en el hecho de que la inteligencia artificial
puede generar un incremento muy grande en el PBI del Reino Unido. Con lo
cual, me da un poco la idea de que estarian mas abiertos a eventualmente
considerar a Dabus como el inventor de esta patente, con tal de no empezar
a poner obstaculos para este tipo de desarrollos. Entonces Marcos nos
contaba cémo desde la éptica del derecho de autor el Reino Unido pareceria
que también puede reconocer a una inteligencia artificial como un creador
de obra artistica. Aca pareceria también que se abre una puerta para el
reconocerle caracter de inventor.

... En algun punto me parece que dan
reconocimiento moral, pero cuando se
trata de obtener lucro con la patente, ahi
si la invencién estd en su cabeza...

Estas son solicitudes bastante recientes, no se espera una decision formal
de la oficina de patentes hasta el aino que viene, pero es un antecedente
interesante.

Pareceria que en algldn punto estamos poniendo en jaque el sistema
de propiedad intelectual tal como lo conocemos hoy. Es decir, estamos
integrando este nuevo jugador, que lo llamamos maquina, robot, inteligencia
artificial. Estamos ya en un estado de la tecnologia que, supuestamente, la
maquina puede elaborar algunas creaciones y la Pl se nos queda un poquito
chica para cubrir esto. Entonces, un dato mas de color interesante, me
parecié por lo menos cdmico, los creadores de Dabus, los que administran
esta inteligencia artificial, dicen que Dabus es el inventor pero que no puede
ser titular de esas patentes porque no es sujeto de derecho. En algun punto
me parece que dan reconocimiento moral, pero cuando se trata de obtener
lucro con la patente, ahi si la invencidn esta en su cabeza. Finalmente nos
preguntamos si no habran cambiado los fundamentos que dieron origen
a la propiedad intelectual y si la humanidad no ha modificado algo su
concepcion.
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Pablo Armando

Si, pareceria que hay tres caminos, aceptar que no tengan proteccion, dejar
que las creaciones que tengan origen en la inteligencia artificial queden en
el dominio publico o la reformar el sistema de propiedad intelectual y meter
a ese nuevo jugador (un régimen sui generis).

Brevemente, pusimos en jaque el sistema de propiedad intelectual porque
estamos ante la cuarta revolucion industrial y la Pl nace en la primera,
como una respuesta a la necesidad del hombre de empezar a proteger ese
conocimiento industrial que tenia.

Vemos que la propiedad intelectual nos acompand también en la segunda
y en la tercera revolucién industrial, aunque la tercera vemos que a nivel
mundial no hay un consenso definido sobre cémo proteger los sistemas
de computacién. Hay algunos que los protegen por el lado del derecho de
autor, otros por patente, pero la realidad es que podemos decir que la Pl nos
acompand bien hasta este punto, por casi mas de dos siglos.

... Si, pareceria que hay tres caminos,
aceptar que no tengan proteccién, dejar
que las creaciones que tengan origen
en la inteligencia artificial queden en el
dominio publico o la reformar el sistema
de propiedad intelectual...

El tema ahora es aceptar que estamos ante la cuarta revolucién industrial,
que tiene como elementos fundamentales la actuacién de los sistemas
ciber fisicos que mezclan lo fisico, lo digital y lo biolégico. Tenemos
blockchain, computacién qudantica, biotecnologia, inteligencia artificial, y
todas estas tecnologias trabajan sobre el espacio ciberfisico. Es decir, en
un mundo virtual y en un mundo fisico, aunque parezca ciencia ficcién,
en simultaneo, y como decia Marcos, se nutre la interaccion entre los
hombres, el hombre y las cosas, el hombre y la maquina, las maquinas y
las maquinas, las maquinas y las cosas. Entonces, en algun punto si bien el
hombre sigue siendo protagonista de esta era y todo lo que crea es en pos
de facilitar, mejorar la calidad de vida, mejorar el estandar del desarrollo
humano, la realidad es que estamos viendo también que estamos pasando
de un antropocentrismo, como viviamos en el siglo XVIII, por ahi a un
maquinocentrismo. Por ejemplo vemos hoy que Google tiene una primacia
sobre la informacion y los datos, nadie duda de lo que dice Google, si en

83



AAAPI

ASOCIACION ARGENTINA DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

una reunién de amigos o familia hay algun dato que se pone en jaque,
alguno lo busca en Google y se acaba la discusién, no importa si tenemos
el especialista en ese tema, si lo dice Google ya esta. Entonces, le estamos
dando una valoracion extra o un poder grande a la tecnologia y la pregunta
seria quiénes van a ganar esta vez, si las maquinas o los hombres.

Esto nos lleva a plantearnos cémo podemos proteger las creaciones que
tengan origen en inteligencia artificial. Si la Pl nace de una vision enfocada
en el hombre, y hoy estamos viendo que las creaciones pueden venir de
un sujeto no humano, ;vamos a seguir usando la misma herramienta? ;O
convendria buscar algo nuevo? ;Qué conviene, abrir el debate para ver si
los robots son sujetos de derecho y pueden ser titulares de una patente o
inventores, o mejor prepararles un sistema de proteccién especifico para
ellos?

Hay quienes afirman que la Pl no protege las creaciones provenientes de la
inteligencia sino solo aquellas provenientes de la inteligencia humana. Ya
reconocemos que hay una inteligencia que no es humana, y que es capaz de
crear. Otros expertos dicen que la inteligencia artificial no alcanzé la calidad
de los procesos humanos todavia y que sigue siendo una herramienta. Pero
se estima que para el 2040 hay una gran probabilidad de que la inteligencia
artificial supere a la humana, en lo que respecta a la toma de decisiones.
Entonces, si la evoluciéon del hombre va a estar dada por las creaciones con
origen eninteligencia artificial, ;¢qué vamos a hacer, no las vamos a proteger?
Porque siguen siendo importantes para el desarrollo.

Marcos Santivanez Vieyra

Es posible que haya obsolescencia en los conceptos de inventor y autor.
No tiene mucho sentido empezar a reconocer personeria o ciudadania al
robot Sofia, pero debe haber una situacion intermedia. Quiza la solucién
podria ser centrarnos en la figura del organizador para estos casos, como
hizo Reino Unido, de manera tal que no se limite la protecciéon de una obra
o de una invencién solamente porque nos falta una persona humana bajo
el actual, pero también anticuado, concepto de inventor. Y flexibilizar la
interpretacion solamente en estos casos, quizad por un sistema sui generis,
con distintos plazos, que establezca presunciones, por ejemplo, como que
se presume titular al programador, salvo pacto en contrario.

Por ejemplo, en el caso de la foto tomada por el mono no se puede hablar
de mucho impacto econémico (no todos los dias los monos andan sacando
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fotos,y desconocer la titularidad de una foto que sacd un mono en Indonesia
no impacta en la economia global). Pero recién Gaby mencionaba un caso
de que se subasto en Christie’s por 500 mil délares un cuadro que hizo un
robot. Entonces, cual es el impacto econémico de desconocer la proteccion.
Hay quinientos mil dolares, en este caso que no se hubiesen generado, que
no hubiesen tributado, que no hubiesen pasado de mano, que no hubiesen
pagado comisiones de toda la gente que intervino.

... Pero se estima que para el 2040 hay una
gran probabilidad de que la inteligencia
artificial supere a la humana, en lo que

respecta a la toma de decisiones (...) quiza
por un sistema sui generis, con distintos
plazos, que establezca presunciones, por
ejemplo, como que se presume titular al
programador, salvo pacto en contrario...

Y lo ultimo que quiero decir es que hay casos ya donde se reconoce una
proteccién autoral, entre comillas, a obras que no son autorales, sin ir
mas lejos el caso de los eventos deportivos. Nadie va a desconocer que
al organizador de un evento deportivo le corresponde la titularidad de
los derechos de transmision. No hay una obra en sentido estricto pero se
le reconoce un tema de esfuerzo, de haber invertido, de haber dispuesto
los elementos necesarios para que pueda producirse, en este caso, un
espectaculo deportivo.

Pablo Armando

Coincido y me sumo a las conclusiones de Marcos. Francis Gurry, director
general de la OMPI, habla de la incidencia que va a tener la inteligencia
artificial en cuestiones econémicas, mercados, competencia, y si bien no nos
da una pauta de qué es lo que va a hacer la OMPI, o qué va a sugerir a nivel
propiedad intelectual, si lo que nos esta alertando es que esta tecnologia,
estos desarrollos, crecen a una velocidad que el hombre ya no la puede ni
seguir. Entonces, mal podriamos intentar regular y legislar, y crear sistemas
para tecnologias que nos superan antes de que la ley pueda haber sido
redactada, debatida y sancionada.
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— Pregunta

Primero quiero felicitar a Pablo, Marcos y a Gabriela, porque la verdad me
parecié excelente la manera en que plantearon la exposicién, lo claro, lo
interactivo. He ido a muchas de estas charlas en los ultimos dos ahos y esta
fue muy dinamica, muy profunda, el estudio comparativo fue excelente.
Queria hacer dos comentarios. Esta claro que hoy, segun la ley argentina,
no se pueden proteger las invenciones obtenidas mediante inteligencia
artificial. Esta claro ademas que la cuarta revolucién industrial, la quinta,
todo el desarrollo tecnolégico, lo que puede hacer un robot es innegable, y
eso no lo podemos frenar, aunque queramos. Pero la primera cuestién rara
que me pareci6 es esta reforma del Cédigo Civil. Vélez Sarsfield nos hablaba
de persona fisica, y la ley 27077 nos habla de persona humana. Me da la
sensacion de que lo que esta detrds de esto es mas una cuestién filoséfica.
Personalmente creo que la maquina imita la naturaleza racional pero desde
el punto de vista filosoéfico el ser humano es Unico e irrepetible. Un robot
lo puedo repetir en serie. Después le tendré que ensenar. Entonces, a mi
humilde modo de ver, es un simple comentario, creo que estamos forzando
el concepto de persona, tal como lo entendié el mundo hasta hace muy
poco, cualquiera sea la orientacion filoséfica, para atribuirle caracteristicas
a estas maquinas que tienen la inteligencia artificial. No se trata de detener
el progreso de toda esta evolucidn tecnoldgica, pero paremos un poquito la
moto y analicemos.

— Pregunta
Gracias por este panel de avanzada. Un comentario que hizo Pablo sobre
Estonia. Da la casualidad de que yo soy cénsul honorario de Estonia en
Bolivia, y estoy al tanto de lo que esta pasando en temas de inteligencia
artificial en Estonia. Lo que ocurre es que mas alld de darle otorgarle
personalidad juridica a la inteligencia artificial, bien sea como persona
juridica o como sujeto de derecho, o como objeto de derecho, se esta
planteando mas el tema de la utilidad. ;La inteligencia artificial nos puede
beneficiar econédmicamente? Desde luego ustedes han escuchado hablar
del Programa Watson, que dice que los préximos cinco anos, por lo menos
en Estados Unidos, mas de cincuenta mil abogados van a estar en la calle,
porque Watson va a hacer el trabajo de ellos. En temas de investigacién
de precedentes, o en investigacién de patentes, o las reivindicaciones de
las patentes, ¢ayudaria al examinador para que pudiera acelerarse este
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trabajo? No sé si seria mejor, igual o peor que el examinador. En todo caso
me pregunto de qué manera nosotros, los abogados de IP, podemos estar
mas metidos en el tema de la inteligencia artificial.

Marcos Santivanez Vieyra

Acerca del comentario sobre los despachos que usan inteligencia artificial
hace dos anos se decia que iba a ver despidos masivos en las agencias
de la Pl, y no ha sucedido. Hoy en dia implementar Watson cuesta unos
500.000 délares, sin contar los recursos que hay que destinar para entrenar
el sistema, por lo que tal vez se va a demorar. Pero no incorporar estas
tecnologias no pasa por ser una opcién para los despachos. Con Pablo
hace unos meses estuvimos en Boston, hablando con una persona que se

ocupaba de comercializar sistemas de inteligencia artificial menores, no era
Watson, pero era un sistema accesible, que se pagaba por hora de uso, una
suerte de licencia. Uno siempre tiende a escuchar con pinzas lo que le dice
un vendedor, pero habia abogados que también estaban en la charla, que
después de la charla comentaban y decian que ellos habian experimentado
con estos sistemas, y que era la primera vez en muchos anos en que el
estudio de ellos, que quiza era mediano o pequeno, podia competir, o podia
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salir a competir, por casos o transacciones que antes les estaban totalmente
prohibidas, porque no tenian fuerza de trabajo. En cuanto a la utilizacién
de los sistemas de inteligencia artificial en la justicia, uno siempre escucha
que se usa en Estados Unidos, que yo sepa en la justicia nacional no esta
implementado. Si tienen un sistema que se llama Prometea, en la Ciudad, no
sé qué resultado les esta dando. Son estas noticias que por lo general salen
o se informa mucho cuando se implementa, por la novedad, pero luego no
hay un seguimiento, o al menos yo no accedi a informacién acerca de la
efectiva utilidad de estos sistemas, o qué buen resultado les esta dando. Lo
que no sé es el tema de las patentes y de la utilizacion de estos sistemas.
Que yo sepa el INPI no esta implementando nada.

Pablo Armando

Por lo que sé, Prometea redacta el 50% de los dictdmenes que presenta la
Fiscalia ante la Procuracion. Es decir, estos documentos son redactados por
un software, que tiene inteligencia artificial. Y nos dicen que cercadel 95% de
esos dictdmenes creados por la inteligencia artificial fueron aceptados por
la Procuracion. Asi que, en algun punto, segun lo que ellos cuentan, hay una
buena cantidad de casos de éxito todos los dias. Y en materia de inteligencia
artificial y la Pl, sé que la OMPI estd investigando incluir procesos para hacer
el “research” de antecedentes de patentes y demas, y me imagino que en
los préximos anos va a ser tal vez una herramienta que sea un “must”, por lo
menos para las solicitudes que tramiten PCT.

Gabriela Musante

Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos
por asistir, espero que lo dicho en este panel haya sido de utilidad para
ustedes.
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Jueves 29 de agosto

IMPLICANCIAS DEL NUEVO
CODIGO CIVILY COMERCIAL
EN LA RESPONSABILIDAD DE LOS
BUSCADORES DE INTERNET

Laura de Achaval. (Ferrer Reyes, Tellechea & Bouché. Argentina)
Panelistas
Carlos Castrillo. (Castrillo & Castrillo. Argentina)
Fernando Tomeo. (Abieri Fracchia & Tomeo Abogados. Argentina)

Laura de Achaval

uenas tardes a todos. Bienvenidos al ultimo panel del dia de hoy, no
por ello menos importante. EL tema es sumamente actual porque como
ustedes saben, la actividad de los buscadores de internet no esta regulada
por lo que hubo que recorrer un largo camino judicial. Sobre esto nos va
a ilustrar Fernando en la primera parte del panel. Como bien sabemos,
el sistema de responsabilidad del Cédigo Civil tuvo un cambio radical,
poniendo el foco en la prevencion del dano en lugar de la reparacion,
como estaba previsto en el viejo Cédigo de Vélez. Carlos nos explicara
cdmo cambiaria la responsabilidad de los buscadores de internet a partir
del deber de prevencién que hoy esta expresamente regulado en nuestra
legislacidon. Después, el panel nos ilustrara sobre coémo esto no sélo se
aplicaria a los buscadores de internet sino a actores tales como Facebook,
Google y sitios de venta de internet. Ya para dar comienzo, presento
brevemente a los expositores. Fernando Tomeo es abogado especialista
en tecnologias de la informacién, privacidad de datos personales, autor del
libro “Redes Socialesy Tecnologias 2.0”. Es columnista de Diario La Nacién,
de CNN en espanol, escribe para Infobae y es consultor del Senado de la
Nacién. Tiene escritos varios articulos respecto de la responsabilidad civil
por el uso de marcas y sobre la responsabilidad civil de los servidores de
internet.
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Fernando Tomeo

uenas tardes, muchas gracias por la invitacion. Entramos en un tema
muy particular como es la responsabilidad de los buscadores de internet
por contenidos publicados por terceros que tiene un toque especial por la
problematica de las fake news. Esto es la difusion de informaciéon falsa a
través de diversos canales. Observan la foto de una senorita bonita, porque
esta problematica se desarroll6 inicialmente con base en juicios de modelos
contra buscadores de internet, en particular contra Google y contra Yahoo
Argentina. Cuando cualquiera de nosotros, a fines de 2006, googleabamos
por ejemplo a una modelo como Liz Solari, por decir un nombre, Google
con su algoritmo de busqueda nos remitia a sitios de contenido erético o
pornografico. Por supuesto que esta modelo, como cualquiera de las otras
modelos que estuvieron implicadas en estos juicios, no tuvo nada que ver
con la pornografia ;Qué pasaba? Ponian la foto de la modelo para trackear
clientelay cuando alguien llamaba al 0800 y preguntaba: “;Esta esta chica?”
“no, no la tenemos, no esta disponible hoy porque tiene mucha demanda”,
pero estaban Marta, Cristina, Nélida y otras tantas que seguian en el listado.
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Entonces, el senor que llamaba elegia a la nimero 3y se utilizaba la imagen
de la modelo para trackear. Evidentemente, cuando se hicieron los planteos
de demandasy medidas cautelares contra Google, los derechos que estaban
involucrados eran la afectacién al honor y a la imagen personal, porque se
estaba utilizando la imagen de esas personas, modelos, famosos, etc., en
forma indebida o no autorizada. ;Qué decian los buscadores que fueron
demandados en el 20077?

Auditorio
Decian. “Nosotros no somos responsables”.

Fernando Tomeo

Si. No somos responsables porque no creamos el contenido. No tenemos
nada que ver porque solo somos intermediarios. El robot de Google es un
algoritmo de busqueda que funciona solo (A ustedes les parece légico ese
planteo, de que el algoritmo funciona solo? No ;Quién disefna el algoritmo?
Personas. Alguien en el panel anterior hablé de Prometea, un mecanismo de
inteligencia artificial que estd instrumentando el Ministerio Publico Fiscal,
que permite rearmar resoluciones judiciales a medida. Esto es verdad, esto
lo he visto. Pero nadie considera que el algoritmo funciona solo. Lo mismo
pasa con Google. Esto de que Google tiene un algoritmo que nadie controla
es falso.

... Esto de que Google tiene un algoritmo
que nadie controla es falso...

No sé si alguna vez escucharon esa metafora de “somos como una libreria”.
Cuando nosotros vamos a una libreria, el librero no es responsable por los
contenidos de los libros. Esta es la analogia procesal que utilizan. Dicen: “yo
no tengo nada que ver. El contenido que afecta el honor de tu clienta esta
en un servidor alojado en los Estados Unidos, yo no hice nada”. En realidad,
Google es una sociedad local, una SRL local controlada en los términos de
la Ley 19.500, porque tiene mas del 90% de la participacién social en la
sociedad de responsabilidad limitada, Google Argentina SRL.

Con base en estos juicios se fue desarrollando la jurisprudencia, porque
como bien dijo Laura al inicio, no hay en Argentina una ley que establezca
reglas de juego claras para los buscadores de internet y para las redes
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sociales por lo que los jueces han llenado las lagunas del derecho aplicando
los principios generales ;Cudles son los principios generales del derecho?
Son: actuar de buena fe, ser un buen padre de familia y ser un buen
hombre de negocios. Bueno, los jueces tenian entonces que resolver estas
situaciones. Pero por supuesto como los jueces son personas, entonces
vinieron sentencias contradictorias (Cual es la primera sentencia que
marca un hito en esta tematica? Es la de Virginia da Cunha, contra Yahoo
de Argentina o Yahoo Inc., Google y otros sobre danos y perjuicios de la
Sala D de la Camara Civil. Esta chica es una ex integrante de Bandana,
un grupo musical. En la sentencia de instancia, Virginia Simari la juez,
que desarrollé la figura del facilitador, esto es, aquel que contribuye a la
generacion del dano. No es responsabilidad directa sino responsabilidad
indirecta, como el que contribuye a, los americanos le llaman contributor
infringement. Si bien el fallo de primera instancia desarrollé esta doctrina, el
fallo de camara absolvié a Google, porque probé que supuestamente habia
actuado en forma diligente al dar de baja los contenidos, las paginas webs,
que vinculaban a esta senorita con actividades de sexo explicito. Luego
vino un segundo precedente, que es el de Paola Andrea Krum, de la Sala
J, seguin el cual el buscador desarrolla una cosa riesgosa, y como tal debe
responder en los términos del 1113 del Cédigo Civil de ese momento por
los dafos y perjuicios causados. Entonces, teniamos un fallo que dice “se
aplica responsabilidad subjetiva, se actué en forma diligente, se notificd
y el buscador dio de baja el contenido”, 512 del Cédigo Civil. El otro fallo
decia “Tiene que pagar porque es una cosa riesgosa”. Dos sentencias de la
misma cadmara contradictorias. Para complicar aln mas las cosas, en un
fallo de la Sala A, con un voto que para mi es brillante de Sebastian Picasso,
a quien admiro mucho, se plantea que Google actué diligentemente en el
retiro de contenido que vinculaba la senorita del caso a sitios de contenido
pornografico por lo que no era responsable de danos y perjuicios. Pero
introdujo una cuestion nueva: la cuestion de laimagen. Sostiene que Google
si tiene que responder porque indexa imagenes de las personas sin su
consentimiento. Indexar es traer a la luz, hipervincular. Google hipervincula
lo que se esta buscando a un resultado de bUsqueda. En este caso Picasso
dijo que la indexacién de imagenes implicaba una violacién al articulo 31 de
la Ley 11.723, que ahora recoge el articulo 52 del Cédigo Civil y Comercial
de la Nacién, segun el cual nadie puede usar la imagen de otra persona sin
su consentimiento.
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Para seguir complicando la situacién los fallos siguieron saliendo.
Mencionaré dos fallos de dos modelos muy conocidas. Una es Jessica Cirio
y la otra es Evangelina Carrozo. Ellas obtuvieron un fallo de la Sala L. en el
que se condend a Google por aplicacién del 1103 y ademas, por violencia de
género por vincular a una mujer a sitios de contenido erético.

Ante esta situacidon de sentencias contradictorias, la doctrina empezé a
ensayar algun tipo de solucion. Desde mi punto de vista la responsabilidad
de los buscadores se tiene que tratar bajo el marco de las normas de
responsabilidad subjetiva porque no puede pedirse a los buscadores que
estén constantemente monitoreando el contenido que se sube a la red
para verificar si contenido viola o no viola una norma, a menos que sean
manifiestamente ilegales, caso en el cual el buscador los tiene que dar de
baja en forma inmediata con una notificacién extrajudicial, como sucede
por ejemplo, con pornografia infantil.

¢Cudl seria el mecanismo de notificacién extrajudicial? Avisarle al buscador.
Le mandas un mail y punto. Ahora, cuando el contenido no es manifies-
tamente ilegal, ahi se requiere una orden judicial.

Finalmente, después de 200 fallos distintos, llegamos a la Corte, Sala A., la
cual en un fallo bastante cuestionado (caso de Belén Rodriguez) sentencié
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que los derechos en conflicto eran el derecho a la libertad de expresién por
un lado y el derecho al honor por el otro. También dice que los buscadores
no estan sujetos a la obligacidon de monitorear ex ante los contenidos que se
suben a la web pero que responden por contenidos publicados por terceros
cuando hayan tenido conocimiento efectivo de la ilicitud (esto es cuando
fueron notificados).

También sostiene que cuando el buscador tiene conocimiento de la
existencia del contenido ilicito debe bloquear el resultado de buisqueda
cuando el damnificado le remite una simple notificacién privada, siempre
que el contenido sea “manifiestamente ilicito”. La Corte describe de manera
ejemplificativa esta expresion y sostiene que incluye pornografia infantil,
informacién que ponga en peligro la vida o la integridad fisica de las personas,
que hagan apologia del genocidio, racismo, discriminacién manifiesta,
perversidad, incitacion a la violencia y lesiones contumeliosas al honor.

... contumelioso es algo grosero, patente,
evidente, insultante...

Aca es donde estimo que la Corte se equivocd: lesiones contumeliosas al
honor.Siyo les digo a ustedes, ;qué les parece a ustedes que son las lesiones
contumeliosas al honor? ;Alguien tiene alguna opinién? Me enteré por
Wikipedia que contumelioso es algo grosero, patente, evidente, insultante.
Entonces, la realidad es que al poner esta férmula tan genérica la Corte lo
que hace es ponernos a discutir si algo es contumelioso o no. En definitiva,
mas de lo mismo. ;Se entiende lo que quiero decir?

La Corte también se refirié a la indexaciéon de contenidos e imagenes y
dijo que “el buscador de imagenes de Google todo lo hace bien” porque
nosotros, de alguna manera, prestamos nuestro consentimiento para que
nuestras imagenes estén en Google y en consecuencia cuando Google las
indexa sin nuestro consentimiento, eso no es una infracciéon.
Posteriormente en abril de 2018 se dicté un fallo bastante interesante en
una sala civil, el caso de Analia Mariorana donde se dijo que Google tiene
que pagar por reproducir imagenes nuestras sin nuestro consentimiento.
Esta afirmacién es razonable por varios motivos:

Uno, el buscador actia como editor de imagenes, que reproduce y que
monetiza. ;Qué quiere decir esto? ;Alguna vez se buscaron en el buscador
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de imagenes? ;Te buscaste alguna vez? ;Tenés imagenes en internet tuyas?
Bien. La imagen que vos googleds, ;siempre sale en el mismo lugar? No.
A veces puede salir aca o a veces puede salir aca. ;Saben por qué es esto?
Porque hay un algoritmo que desarrollé Google que determina que la
imagen salga ubicada en un determinado lugar en detrimento de otro, ergo
Google edita la imagen a través de su algoritmo. En ese sentido, si usa la
imagen nuestra sin nuestro consentimiento tiene que pagar, por el articulo
31 delaley 11.723.

— Dos, el tamano de las imagenes es relevante. La Corte decia: “no podemos
equiparar una imagen grande a una imagen pequena”. Ustedes son
especialistas en propiedad intelectual. ;Hay una diferencia entre imagen
grande o chiquita? ;O no es lo mismo? Son imdagenes. ;Entonces qué quiere
decir que hay una diferencia en el tamano y que eso justifica que no se
aplique la norma del 31?

— Tres, que el consentimiento tiene una interpretacion extensiva. Esto es que si
Analia Maiorana prestd su consentimiento para que su foto aparezca en un
lugar ese consentimiento es extensible a otros casos. Yo creo que no es asi. Siyo
te doy mi consentimiento para que vos pongas mi foto en las publicaciones de
este seminario no es lo mismo que autorizar que aparezca en “Gente” después.
Para mi es al contrario, el consentimiento se tiene que interpretar en forma
restrictiva y asi lo dice el articulo 55 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.
Estas son todas las criticas, hay un proyecto de ley que no voy a comentar
porque creo que no se va a votar. Con esto termina esta parte de la
exposicion, les agradezco mucho que me hayan escuchado.

Carlos Castrillo

Gracias Fernando. Gracias a todos por poder estar aqui presentes. Para
empezar, mi planteo hoy va a ser que los buscadores de internet y
muchas de las plataformas que hoy actian en internet no sélo tienen una
responsabilidad subjetiva sino también una responsabilidad objetiva. Pero
el camino para llegar a esta posicion ha sido largo. En el ano 2010 sale el
primer fallo de los buscadores de internet de primera instancia donde se
dice que los buscadores de internet no son responsables ni subjetivamente
ni objetivamente. Me parecié muy certero el fallo porque yo coincidia con
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esa posicion. Vino el fallo de 2014 de la Corte, donde se ratificé todo eso y
me parecié que no habia nada que decir.

Al poco tiempo se dicta el nuevo Cédigo Civil y Comercial. Yo sentia que se
destruia todo el sistema ordenado de responsabilidad civil. Y ahi es donde
empecé a vivir una especie de duelo, de negacion. Me dije: el nuevo Cédigo
Civil y Comercial no existe, yo no lo voy a leer, no me interesa. Y seguia yo
con el 1074, 1066, total, ademas todos los fallos seguian repitiendo 1113,
tenia alguna esperanza de que por ahi la Ley de Riesgos de Trabajo pudieran
interpretarla bien de nuevo.Y asiva pasando el tiempo y este ano a principio
de ano sale el fallo Taringa, donde yo también tenia una posicion muy
similar a la que habia salido. Me parecié que, desde el punto de vista penal,
era muy acertado lo que se estaba haciendo al despenalizar a los autores.
Otra cuestion era la civil. Y me puse a investigar y tratar de escribir sobre ese
tema. Conclui que los buscadores de internet a la luz del nuevo Cédigo Civil
y Comercial son responsables subjetivamente y objetivamente. Después de
mucho investigar conclui que el derecho que hoy nos rige es superior al
derecho que nos regia.

... Conclui que los buscadores de internet a
la luz del nuevo Cédigo Civil y Comercial son
responsables subjetivamente y objetivamente.
Después de mucho investigar conclui que el
derecho que hoy nos rige es superior
al derecho que nos regia...

Obviamente tiene consecuencias muy complicadas para mucha gente,y eso
es lo que como abogados vamos a tener que analizar. Vamos al articulo
19. Mas o menos dice que “en tu vida privada yo no me voy a meter salvo
que afectes el orden, afectes la moral o perjudiques a un tercero. En esos
tres casos yo voy a invadir tu privacidad”. ;Cémo la voy a invadir? ;Te voy a
meter preso? No. Te voy a quitar el derecho.Y si vos me decis que en el seno
de tu casa te defendiste de un criminal y ejerciste tu derecho a legitima
defensa, no te va a pasar nada. No va a ser una accién privada. ;Por qué?
Porque danaste a un tercero, ;pero vas a tener una causal de justificacion?
Por supuesto, la legitima defensa.

¢{Qué va a pasar con las omisiones? En el viejo Cédigo Civil (articulos 1076y
1074), se discutia si el derecho civil tiene que ser tipico o atipico en el ilicito.
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En el penal no tenemos ninguna duda. Pero en el derecho civil habia una
interpretacién estricta que era la mas antigua, una interpretaciéon amplia
(que es la mas moderna), y una interpretacion modernisima, que a mi
siempre me causé espanto, que es la que referian los especialistas en danos
¢Qué decia esta gente? Que no importa la antijuridicidad. Lo que importa
es el dano y el factor de atribucién, culpa. Si una persona sufrié un dano,
por el solo hecho de haber dano habia antijuridicidad, y ahora habria que
encontrar el culpable. Y en la cadena de causalidad, sea por omisiéon o por
accioén, al primero que encuentre con bolsillo profundo, lo obligo a pagar.
Ahora, simplemente para que vean, el 1109 dice: “Todo el que ejecute un
hecho que por su culpa o negligencia pueda ocasionar un dano a otro”, no
se esta hablando de una antijuridicidad. Entonces los especialistas en danos
dijeron “el 1109 se asocia con el 19 y con este podemos meter presos a
todos los que causen dano”, basta con que sean culpables.

En el nuevo Cdédigo no va a haber diferenciacién, accién y omisién van a
quedar igualados. Aqui tienen los articulos, se repiten muchos: 1109, 1074,
1113 bis de alguna forma repiten a los efectos del factor de atribucién, y
el 900 simplemente nos dice que los hechos involuntarios no generan
responsabilidad, haciendo lugar a una posible indemnizacién por equidad.
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¢{Qué haciamos desde el viejo Cédigo? Mirabamos la accién, definiamos si
era legal o ilegal, nos decian que era legal, listo. No te preocupes, ya estas
libre. Salvo por equidad. Nos decian que era ilegal. Analicemos entonces
el factor de atribucién: culpable, doloso o involuntario. Si es involuntario,
caso fortuito o fuerza mayor, si es factor de atribucién, culposo o doloso,
seguimos avanzando. Relacién de causalidad, ;es inmediata? ;Es mediata?
¢Es casual? Nos lleva finalmente a ¢hay danho? Hay dano, responde.
Claramente Google no estaba en esta linea, y ya ninguna de las plataformas
reconocemos en internet. ;Qué nos dice el nuevo Cédigo Civil? Y aqui viene
el salto total que tenemos que hacer, que es copernicano, que es jexiste la
antijuridicidad? Porque, porque si no existiera la antijuridicidad, el 19 de la
Constitucién Nacional esta siendo violado. Yo no puedo llevar presa a una
persona simplemente porque no ayudd. Se ira al infierno si son creyentes
o serd una mala persona si son agnésticos, no importa. Pero el derecho no
habla de bondad o maldad. El derecho habla de juridicidad. Entonces, al
derecho le preocupa analizar la antijuridicidad. ;Pero ahora de dénde la va
a analizar? Desde la consecuencia final, desde el dano o desde el posible
dano, que justamente lo quiere prevenir.

... Toda persona tiene un deber en cuanto de
ella dependa de adoptar de buena fe conforme
a las circunstancias las medidas razonables para
evitar que se produzca un dano...

Entonces pregunta: shay dano? Si. ;Quiénes estan en esta cadena de
causalidad? Todas estas personas, sea por accién o sea por omision.
Perfecto. Entonces ya por existir dano y por estar dentro de la causalidad,
estamos dentro de una no presuncién, porque de alguna forma el dano ya
se considera que es antijuridico. Pero entonces nos vienen a preguntar a
cada uno de nosotros: ;tenés justificado tu accionar? Fijense como define la
antijuridicidad el Cédigo Civil nuevo. Cualquier accién u omisién que cause
un dano a otro es antijuridica si no esta justificada.

Fijate en la cadena de causalidad todas las personas que podian haber
evitado este dano, ya sea actuando o por omisién, y empecemos a analizar
quiénes de ellos tienen justificaciéon. ;Qué hemos hecho? Hemos hecho mas
laxa la interpretacion de la antijuridicidad, pero no la hemos dejado de lado.
El 19 esta siendo respetado. Fijense ademas el 1750, lo que nos da la idea
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del Cédigo Civil cémo avanza, que quiere de alguna forma cubrir el dano,
pero ya no lo quiere cubrir con responsabilidad sino por equidad. El autor de
un dano causado por un acto involuntario responde por razones de equidad.
Ya no dice que de acuerdo a la fortuna del danante y la no fortuna del
danado, ahora dice que hay que responder por equidad, hagamos un Cédigo
mas solidario: Toda persona tiene un deber en cuanto de ella dependa de
adoptar de buena fe conforme a las circunstancias las medidas razonables
para evitar que se produzca un dano.

Yo les pregunto, si Google pudiera actuar, ;qué tendria que hacer? ;Cuantas
veces recibimos WhatsApp de fake news? Hace poco me pasé. Un tema en
Facebook dice: “;Viste lo que hizo el marido de tal, que violaba a las hijas
de la amiga?” Era la mujer que se habia peleado con el tipo en un divorcio
terrible y empezé a circular la noticia de que el padre era un abusador. jLe
destruyd la vida! Y hubo amigos mios que recirculaban esa noticia.

... pero si ustedes se ponen a analizar después
temas de inteligencia artificial, temas de
servidores de internet y muchos temas de
responsabilidad civil, esta solucién es mucho
mas solidaria y nos hace mucho mas humanos...

La pregunta que yo les hago es, cada uno que recircula esa noticia, ¢no es
corresponsable? ;Y cudl seria la causa de esa obligacion? 850, Nuevo Cédigo
Civil, obligaciones concurrentes: Son aquellas en las que para los deudores
deben el mismo objeto en razén de causas diferentes. Uno, por haber
redactado la noticia falsa. Otro, pudiendo no haberla distribuido, porque la
distribuyé. Ahora, ;es cierto que no va a ser lo mismo el canillita que reparte
diarios que el programa que distribuye noticias falsas por internet y que
para eso ademas usa un algoritmo, para saber qué esta distribuyendo? EL
canillita por ahi ni sabe leer, entonces va a haber mucha cuestién de hecho
y prueba en todas estas cuestiones. Vamos a tomar a muchos potenciales
deudores y va a haber que analizar si estan justificados o no, si tuvieron la
posibilidad de analizar la informacién, si forma parte de su deber analizar la
informacién.

Miren el 1110 cdmo sigue.“Sitales medidas evitan o disminuyen la magnitud
de un dano del cual un tercero seria responsable, tiene derecho a repetir”.
Esto nos da mucho trabajo a los abogados, porque trae una interpretacion
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mas amplia que restringe mas el “derecho a la libertad”, restringe mas el
derecho a “no me importa” en realidad. Es un derecho poco solidario.
Habrd que esperar lo que dice la jurisprudencia. Tenemos 50 a normas
internacionales dicen otra cosa, no sé si Argentina se animard a ser
precursor en esto, pero si ustedes se ponen a analizar después temas de
inteligencia artificial, temas de servidores de internet y muchos temas de
responsabilidad civil, esta solucion es mucho mas solidaria y nos hace
mucho mas humanos. Muchas gracias.

Laura de Achaval

A mi una de las cosas que me llamé la atencién del fallo de Maria Belén
Rodriguez fue la disidencia, que considerd procedente la tutela preventiva
ante una amenaza cierta de dano. Claramente estan haciendo ya mencién
al derecho preventivo, que después fue plasmado en el Cédigo unos meses
después. Te pregunto Fernando, si esto nos da pie a que pueda haber un
cambio en la jurisprudencia de la Corte

Fernando Tomeo

Yo lo que creo es que en materia de responsabilidad de buscadores por
contenidos publicados por terceros y afectacién al honor, y también en
relacién al tratamiento de imagenes, los hechos sobrepasan el derecho. ;Y
a qué me refiero puntualmente? A las fake news, no nos vamos a poner a
hablar de datos personales. Les recomiendo ver el documental de Netflix
de Cambridge Analytica, para entender la verdadera dimensién de lo que
pasé en Estados Unidos en el 2016 como consecuencia de la difusiéon de
noticias falsas a través de redes sociales e inclusive de buscadores. Mas
de 2.000.000 de ciudadanos americanos votaron a Donald Trump y no
por Hillary Clinton. Evidentemente, esto no es ya una cuestién de interés
particular de afectacién al honor de una modelo. Estamos hablando, me
parece, de una cuestion de orden publico, donde esta en juego el interés
general, el interés de la sociedad, el Estado de derecho. Entonces, estas
nuevas situaciones que nos esta planteando internet nos sobrepasan. La
pregunta que yo me hago es: de toda esta doctrina de la Corte, ¢aplica a
la difusién de informacién falsa en redes sociales y buscadores o aplica la
doctrina de Carlos? Lo que yo entiendo es que las tecnologias en general
tienden a lavarse las manos. Uber hace tres anos llegé al pais, todavia nos
seguimos peleando si es legal, no es legal, pero hace tres anos que factura.
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— Carlos Castrillo

Yo quiero hacer mucho hincapié en que a mi no me preocupa que la gente
haga plata. Lo que pasa es que, si haciendo plata yo puedo prevenir un dano
y no lo hago pudiendo hacerlo, el derecho de acuerdo al nuevo Cédigo Civil
y Comercial me va a pedir justificaciones, y cuando yo no las pueda dar me
va a hacer responsable. Y si esas justificaciones yo me voy a escudar en que
hay un algoritmo y yo no lo puedo controlar, pasa lo mismo que cuando
manejo un auto y me dicen: “yo estoy con un auto y necesito tres segundos,
300 metros”. “Senor, el auto lo puso usted. Vaya caminando y no va a tener
estos problemas. Hagase cargo de los problemas que le ocasiona al otro”.

... Lo que pasa es que, si haciendo plata yo
puedo prevenir un dano y no lo hago pudiendo
hacerlo, el derecho de acuerdo al nuevo Cédigo
Civil y Comercial me va a pedir justificaciones,

y cuando yo no las pueda dar me va a hacer
responsable....

Lo que me interesa es que haya justicia. En el 2010 yo estaba totalmente
a favor de todas las plataformas tecnoldgicas porque no entendia esto.
Hoy, luego de estudiar, pienso que hay que incorporar a este problema una
especie de solidaridad de hecho sin desvirtuar la legalidad. A nosotros no
nos pueden obligar a ser buenos, esa es una decisién de cada uno. Lo que si
nos pueden obligar es a ajustarnos a derecho. Si yo manejo mas informacion,
si manejo mas dinero, tengo mas responsabilidad.

Piensen ;Por qué se esta buscando esta responsabilidad corporativa?
Porque ya no sirven respuestas como:”Yo no respondo, yo no tomé una
decisién ahi”. “No, no. Usted si responde. Traigame el cuaderno donde
hizo las anotaciones en la reunién de directorio”. Expliqueme por qué voté
a favor, por qué voté en contra”. El derecho de alguna forma quiere que
seamos responsables y eso me parece que es interesante. Y de nuevo, no
pasa si ganamos millones o si nos va mal. Eso al derecho no le tiene que
importar, al contrario, habria que felicitar a la gente que le va bien pero que
no dand a otros.

— Laura de Achaval
Bueno, damos lugar a las preguntas.
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— Pregunta
Es una pregunta sencilla para Carlos. Entiendo que el 1710 que es una
solucién, pero me parece que la valvula de escape o la discusion va a pasar
por otro lado y es el de si adopté o no medios razonables para evitar el
dano. Lamentablemente creo que la Corte va a disparar por ahiy los jueces
van a discutir sobre lo que es razonable. Habra escritos y hojas y hojas de la
razonabilidad sobre lo que siempre es irracional.

— Carlos Castrillo

Cuando Fernando empezé su charla dio dos conceptos que son los que
creo que debemos tener en cuenta: buen padre de familia, buen hombre de
negocios. Yo la pregunta que me haria es, si yo a mi hija la dejo manejar, me
voy a preocupar de que el auto esté en condiciones de manejo, que ella sepa
manejar bien, que sepa responder, que no esté cansada ;Por qué? porque
la quiero, no quiero que le pase algo. (Va a impedir que le pase algo? No.
Esto, la diferencia es que aca no va a ser un tema emocional donde yo voy
a sufrir una pérdida. El tema va a ser un tema judicial donde un juez me va
a venir a decir: “ese sefor que a usted no le importa sufrié un dano y usted
se podria haber hecho cargo y no lo hizo porque no ejercié, como vos bien
decis, medidas razonables de buena fe y de acuerdo a las circunstancias”.

Yo digo: “si Google hoy puede indexar, y para indexar debe conocer el
contenido, ¢por qué no le puede sonar una alarma cada vez que vea sitio
porno y decir ‘che, acd yo tendria que preguntar si esta persona es o no es?”.

— Pregunta
Yo no estoy en contra de tu posicién. Simplemente te estoy diciendo cual
va a ser la valvula de escape y por dénde van a querer disparar, nada mas.

— Laura de Achaval
A mi lo que me parece es que, hasta antes de la sancion de este Cédigo,
bajo el paraguas de la libertad de expresién se escudaban y no se tomaba
ninguna medida. Este Cédigo ahora claramente les impone la obligacién de
adoptar una medida razonable, que como bien decis vos, bueno, sera una
cuestion de interpretacion judicial.

— Pregunta
Lo que a mi no me gusta es ¢(Por qué tiene que haber un caso de Cambridge
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Analytica? ;Por qué tiene que haber una multa de 5 mil millones de délares,
que paraellos son como cinco pesos para nosotros,que leimpuso a Facebook
la Federal Trade Commission hace diez dias para que los tipos reaccionen?
Porque esto va en contra de la conceptualizaciéon de lo que es el derecho
europeo de proteccién de datos, y el principio estructural es la proactividad.
O sea, el empresario que gana mucha plata tiene que tener una conducta
proactiva para evitar que otra persona sufra un dano. Y lo que yo veo en el
mundo de las tecnoldgicas es que hasta que no estan por caerse al abismo
no toman ninguna medida razonable.

Pregunta

Me quedé pensando un poco lo que hablaban de las fake news. Estoy de
acuerdo con que claramente Facebook es el responsable con Cambridge
Analytica porque utiliza los datos personales de las personas de una forma
abusiva. Pero me preocupa que quiza la consecuencia de delegarle este
tipo de responsabilidad a Facebook es que esta empresa ex ante analice
o monitoree la informacién pueda atentar contra la libertad de expresion.
Facebook seria como un veedor de la verdad y en realidad, nadie tiene la
verdad.

... Facebook seria como un veedor de la verdad...

Fernando Tomeo

Bueno, es muy bueno tu argumento, pero fijate que es el mismo argumento
de Google de hace anos. Te voy a contar el primer caso que tuve en el
2006. Un profesor de la universidad de San Juan, me llama y me dice que
los alumnos habian creado un sitio, un blog, donde decian que tenia sexo
con animales. Entonces el tipo decia: “che, yo quiero eliminar eso”. Yo le
decia: “Tenés que interponer una medida cautelar”. El decia: “No puedo
pagar la medida cautelar”. Entonces quedd el sitio que decia que tenia
sexo con animales. Cuando yo le digo a Google: “Che, ;pueden eliminar
esto por favor?” Si acaso te contestaban (ahora si lo hacen, antes no), ellos
te decian: “No, no, la libertad de expresiéon” o decian: “no, yo no puedo ser
juez, yo no puedo decir qué contenido bajo y qué otro no”. Y yo les decia
“yo no pretendo que vos seas juez, yo pretendo que vos soluciones lo que
estas generando”. Lo mismo pasa con las fake news. Yo no pretendo que el
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Facebook sea juez y que determine qué esta bien y qué esta mal. Yo lo que
pretendo es que le dé una solucion a lo que ellos mismos generaron. Ahora
vos me decis ;qué solucidon podrian dar? Muy facil. Contratan a todos los
abogados especialistas en propiedad intelectual que hay aca y les pagan
100 mil délares a cada uno para que estudien cada una de las notas que
se suben a Facebook y evallen si son licitas y si reproducen informacién
verdadera o no. De esa manera, con un grupo de expertos, se define el
asunto (esto ya lo hicieron en la Unién Europea). Entonces vos ahi tomas
una decisién obrando razonablemente en forma proactiva. Y no son jueces,
simplemente estan evaluando y tomando una decisién razonable. ;Pero por
qué no lo hacen? Les pregunto a ustedes.

— Auditorio
Porque es caro.

— Fernando Tomeo
Entonces, ¢qué hacen? Dejan que circule. Mientras nosotros seguimos
debatiendo sobre si tienen que ser juez o no ellos estan desarrollando
inteligencia artificial avanzada para prolongar la vida de la gente mas rica.
Nosotros seguimos discutiendo si Belén Rodriguez, en la foto estaba o no
desnuda. Sivos difundis noticias falsas, paga los danos y perjuicios causados,
hacete cargo, la teoria preventiva del dano.
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Carlos Castrillo

Piensen ahora en el derecho de consumo. (Por qué tenemos que sufrir
nosotros los mortales comunes cuando la ganancia se la llevan ellos? Y
de nuevo, no es estar en contra del lucro, es repartir igualitariamente las
cargas.

Auditorio

Y si en lugar de atacar la tecnologia, atacamos al que hace mal uso de la
tecnologia. Por ejemplo: “sefor tecnologia, digame quién puso la fake news.
Sefnor Mercado Libre, digame quién subié la zapatilla trucha con la foto
legitima”. (No seria mucho mas transparente?

... ({Por qué tenemos que sufrir nosotros
los mortales comunes cuando la
ganancia se la llevan ellos? Y de nuevo,
no es estar en contra del lucro, es repartir
igualitariamente las cargas...

Fernando Tomeo

Si.Y de hecho si vos vas a interponer una cautelar cualquiera, vas a ver que
el primer argumento de Google es “citen al autor del contenido ilicito”. Lo
que pasa que el autor del contenido ilicito muchas veces es anénimo. Vos
generalmente no podés determinar cudl fue el ruso que creé la noticia falsa
y pago la publicidad con una cuenta offshore a Facebook para que Facebook
publicara esa noticia falsa. ;Y a quién le vas a reclamar entonces? Al que
viraliza el dano, a quien potencia el dano, como decia Carlos. Ojo, si podés
identificar al autor, fantastico, pero si no...

Google argumenta: “me estan atacando la industria”. Nadie quiere atacar
la industria. Lo que queremos es que la gente tenga soluciones a sus
problemas sin atacar la industria.

Carlos Castrillo

Un tema para tener en cuenta. Fijense que el derecho no esta diciendo que
esa persona actua ilicitamente. Yo no puedo repetir por una causa que es
ilicita. Aca la norma esta diciendo “vos tenés mas posibilidad de maniobra,
vos ocupate, respondéy manejalo”. Fijense que,en el 52 de la Ley de Defensa
del Consumidor, cuando se aplica el dano punitivo, se aplica a toda la cadena
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de comercializacién por hechos graves y si no es efectivamente responsable,
puede repetir ese dano punitivo contra el otro. Es como que la humanidad
inconscientemente va hacia un lugar que parece muy razonable, donde nos
debemos hacer responsables de los actos y evitar danar a la gente.

Auditorio

Bueno, antes que nada, debo decir que soy abogado de Google. En general
no me gusta hablar ni generar controversias, pero hay varios derechos
fundamentales involucrados. El derecho a la informacién y el derecho al honor.
No se puede simplificar diciendo “Google es el que tiene mas plata. Vamos
contra Google”. Cuando Google muestra una cosa que es falsa, es responsable,
cuando La Nacién dice una cosa que en realidad la Corte Suprema no dijo, no
pasa nada porque es La Nacién. A menos que queramos un régimen totalitario
no se puede restringir la informacién”.

... Es como que la humanidad
inconscientemente va hacia un lugar
que parece muy razonable, donde nos
debemos hacer responsables de los actos
y evitar danar a la gente...

Fernando Tomeo

Podriamos enredarnos en un debate, pero voy a ser sintético. Nadie, y
menos yo, desconoce el derecho a la informacion y la libertad de expresién
como sustento basico de un Estado de derecho. Yo soy te diria uno de los
principales defensores. No estoy de acuerdo con ninguna dictadura ni
gobierno autoritario. El derecho a la informacién es esencial y estructural
para todos nosotros y todos lo tenemos que defender, pero como todo
derecho, no es un derecho absoluto. La ley no ampara el ejercicio abusivo
de los derechos. Si la libertad de expresién afecta el derecho al honor
entonces hay que repensar en sus limites y llegar a una solucién en cada
caso. Solamente tenemos un leading case que tiene sus zonas grises y
sus ambitos de debate. Lamentablemente no hay una ley. La verdad que
estaria bueno tener reglas de juego claras, pero no las tenemos. El punto
es que cuando vos le pedis a Google a través de una investigacion criminal
que te colabore para identificar a una persona que afecta grave, injusta
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y falsamente el honor de otra, que te diga cual es la direccién de IP, ellos
te dicen que no pueden, por el derecho a la libertad de informacién, o
que vayan a los servidores extranjeros porque ellos no controlan ningun
servidor local. Eso es falso, y eso es entorpecer la accién de la justicia. Me
parece que Google tiene que tomar una conducta proactiva, como sucede
en otras partes del mundo para colaborar para que estas situaciones no
sucedan.Y esto no es afectar el derecho a la informacién. Es colaborar para
que los derechos individuales de una persona sean protegidos.

Laura de Achaval

Desafortunadamente no podemos atender mas preguntas porque se acabé
el tiempo. Muchas gracias y con esto damos por terminada la jornada de
hoy.
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Viernes 30 de agosto

Desayunos de trabajo

Vias recursivas administrativas
Coordinacion
Santiago O’Conor / Alejandra Aoun
Redactora de guia
Verénica Scotti
Facilitadores
Azul Alvarez / Hernan D'Urso / Barbara Porcario

Conclusiones

Los recursos se presentan ante actos administrativos del INPI en que el

solicitante considera que se afectan sus derechos, o con los cuales esta
en desacuerdo. Son herramientas de defensa del administrado contra
la Administracién para que ésta revise, revoque o reforme un acto
administrativo.

Caracteristicas
Son instrumentos juridicos entre el Administrado y la Administracién
(sujetos) que atacan actos administrativos y no pueden ser interpuestos
contra hechos u omisiones de la Administracion.

Requisitos
En asuntos de P.l. la representacion profesional es obligatoria (Res. N°
P-101/06), deben formularse por escrito, con referencia al expediente en
cuestién y debe abonarse un arancel por presentacioén de recurso.
Cabe destacar que si el INPI hace lugar al recurso se puede pedir la
devolucién de este arancel.

Sujeto activo El administrado

Sujeto pasivo La Administracién
Los recursos pueden presentarse ante quien lo haya dictado (recurso de
reconsideracién), el Presidente del INPI (recurso jerarquico) o ante el
Ministro de Produccién (recurso de alzada).

Normativa vigente
Ley de Marcas y Designaciones N2 22.362.
Ley de Patentes y Modelos de Utilidad N2 24.481 y Decreto Reglamentario
N2 260/96.
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Decreto Ley N2 6673. Patentes y Marcas. Modelo o Diseno industrial.
Resolucion INPI P-123/19
Ley de Procedimiento Administrativo N2 19.549, y Decreto Reglamentario
de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 1759/72 (T.0.1991).

Efectos

Interrupcién del plazo para recurrir incluso si estuviera mal calificado,
adolezca de requisitos formales o por error excusable se presente ante un
érgano incompetente.
Facultades del 6rgano decisorio
Se podra obtener la revocacién del acto administrativo, la modificacién del

acto administrativo o la confirmacién del acto administrativo. No podra

tomar ninguna decisién de oficio.
El Reglamento de Agentes de la Propiedad Industrial,art. 4,inc.e) no admite
la facultad de recurrir del “autorizado” quien si puede por ejemplo desistir,
retirar oposiciones y contestar vistas. La razén es que el solicitante debe
tomar conocimiento del acto a impugnar.

Recurso Comentarios Plazo para Plazo para Resuelve
interponerlo resolver
Recon Opcional 10 dias habiles después | 30 dias Dictamen
sideracion | (siempre de transcurridos habiles emitido por
es con 30 dias corridos (aunque el Examina-
jeradrquico en | desde publicacién INPI demora | dores
subsidio aun | de la denegatoria mucho mas Firma Refren-
cuando no se | por boletin. (Art. 84 enresolver). |dante Legal
lo solicite). Decreto 1759/1972y del sector.
Art. 5 Resolucién INPI Notifican por
No se P-123/19). cédula.
aceptan
recursos de Se puede notificar
econderacién | por nota, por lo que a
firmados por | partir de ese momento
autorizados. | comienza a correr el
plazo de 10 dias habiles.
Recurso Comentarios Plazo para Plazo para Resuelve
interponerlo resolver
Jerarquico | Conel En subsidio: Si al 30 dias Dictamen
recurso resolverse el recurso habiles emitido
jerarquico se | de reconsideracién se Notifican por | por Sector
agota la via confirma la denegatoria, | cédula Legales INPI.
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Recurso Comentarios Plazo para Plazo para Resuelve
interponerlo resolver
adminis- las actuaciones se No es Firma
trativa si remiten al Superior necesario Presidente
se opta por dentro de los 5 dias pedir pronto | INPI.
recurrir habiles. despacho
administra- Luego hay 5 dias para que se
tivamente. habiles para ampliar produzca la
fundamentos desde denegatoria
que el Superior por silencio
recibe el expediente. (art. 91
Segun Dictamen de decreto
Procuracién del Tesoro 1759/72).
los dias se cuentan
desde la notificacion
de la recepcion de las
actuaciones. EL INPI no
notifica la recepcion
del expediente, por lo
que el plazo se cuenta
desde la notificacion de
la resolucién del recurso
de reconsideracion. (Art.
88 Decreto 1759/1972).
Directo: 15 dias
habiles después
de transcurridos
30 dias corridos
desde publicacion
de la denegatoria
por boletin. (Art. 90
Decreto 1759/1972y
Art. 5 Resolucién INPI
P-123/19).
Recurso Comentarios Plazo para Plazo para Resuelve
interponerlo resover
Alzada Opcional Plazo: 15 dias desde 30 dias Ministro de
la notificacién de la habiles. Produccién

resolucién.
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Recurso

Comentarios

Plazo para
interponerlo

Plazo para
resover

Resuelve

Aclaratoria

Se puede
plantear
este recurso
contra
decisiones
definitivas

Dentro de los 5 dias
desde la notificacién del
acto definitivo.

La aclaratoria
debera
resolverse
dentro del
plazo de
cinco (5) dias.

cuando exista
contra-
diccién en

la parte
dispositiva,

o entre su
motivacién

y la parte
dispositiva

o para suplir
cualquier
omisién
sobre alguna
o algunas de
las peticiones
o cuestiones
planteadas.
(Art. 102
decreto
1759/1972).

Marcas

En lo que respecta a marcas, al tratarse el tema referente a prontos

despachos, en virtud de la excesiva demora en la resolucidén de recursos la

mesa concluyé que en la practica los mismos no son efectivos. Sin perjuicio

de ello, se habld acerca de la sugerencia de presentarlos a fin de:

1. Posteriormente recurrir a la justicia

2. Impulsar el tramite y evitar declaraciones de caducidades por inaccion
del administrado de los tramites en virtud del art. 21 de la Ley de
Procedimiento Administrativo N2 19.549.

Asimismo se recalcd el aspecto negativo de que las resoluciones a los

recursos presentados son demasiado escuetas.
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Patentes

Las resoluciones de caducidad, nulidad o abandono se recurren a través
del recurso de reconsideracion prevista en la LPA pero las denegatorias se
apelan a través del recurso previsto en el Articulo 72 de la ley de Patentes,
las que siempre son confirmadas.

Los clientes de los estudios de los miembros de la mes, por lo general,
deciden no presentar éste recurso, toda vez que dificilemnte se revierta una
denegatoria.

Modelos

Como no hay analisis de fondo las denegatorias sélo obedecen a
incumplimientos en los requisitos de forma (Art. 12 Decreto Ley 6673), que
sonrecurribles ante el INPI con obligatoriedad de agotar la viaadministrativa
antes de recurrir a la Justicia.
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Viernes 30 de agosto

Desayunos de trabajo

¢Qué cambios haria a la actual ley de marcas?
Coordinaciéon
Santiago O’Conor / Alejandra Aoun
Redactor de guia
Juan Carlos de la Vega
Facilitadores
Patricio Albornoz / Dolores Cavoti

Conclusiones

Se analizaron los siguientes temas:
Las amplias facultades del Articulo 47 de la Ley 22362
(modificada por Ley 27.444):

rente a este tema se destacé cierta preocupacién del sector privado por
la amplitud de las facultades, pero también hubo consenso respecto de
que si las facultades son usadas de forma moderada, en pos de facilitar
los principios de celeridad, sencillez, simplificacién, desburocratizacion
y economia procesal, puede ser una muy buena herramienta para lograr
regulaciones normativas que ayuden a mejorar los procedimientos y
gestiones ante el INPI, morigerando las consecuencias negativas de la
burocracia, de cierta falta de tecnologia y de lo lentos que son los procesos
legislativos ante el Congreso.

Ademas, se concluyd que seria positivo que, en base al art. indicado, el INPI
pueda regular aspectos o cambios que seran vistos como necesarios sobre
la marcha de la implementacién del nuevo paradigma, con complejidades
que podrian ir surgiendo y ser paleadas/mejoradas con resoluciones/
disposiciones coherentes y que faciliten positivamente los procedimientos
tanto para la Administracién como para los administrados.

En otras palabras, se vio en esa apertura/flexibilidad normativa como un
condimento funcional a las adaptaciones que serdn necesarias sobre la
marcha, siempre en un marco de legalidad y respeto de las normas.
Ademas, el personal del INPI destacé que no debe dejarse de tener en
cuenta que el INPI esta condicionado por el control de los propios usuarios,
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que constituye un limite necesario y positivo para la mejora del Estado y
para que el mismo no se extralimite en sus funciones.

Plazos

Hubo consenso por parte del sector privado presente, respecto de que los
plazos se han acortado mucho para los administrados pero no asi para el
INPI, lo que no ayuda

para nada a superar el atraso y que, asimismo, puede generar un “cuello de
botella” dificil de solucionar.

Hubo consenso del sector privado sobre la necesidad de aumentar los
plazos y hacerlos en dias habiles.

Nuevo proceso administrativo de resolucion de oposiciones

(resolucién p 183/18):

Se destacé la problematica que generan los casos de solicitantes sin
agente, quienes perdieron interés en su marca, pero que no han realizado el
desistimiento pertinente, situacién que lleva a los agentes de los oponentes
a insistir a dichos solicitantes, situacién que provoca una gran pérdida de
tiempo a los fines de lograr la instrumentacién de dichos desistimientos.

... Hubo consenso en lo positivo de
evaluarse la posibilidad de implementar
un arancel diferenciado (de menor valor)
para casos de oposiciones conexas...

A su vez se hablé de lo util que podria ser agregar, mediante normas a
ser dictadas por el INPI (haciendo uso de las facultades, anteriormente
mencionadas, del articulo 47 de la Ley de Marcas), el requisito de un ACTO
IMPULSORIO del solicitante, el cual permita que solamente lleguen a
procedimiento de resolucién de oposiciones los casos donde haya habido
claramuestraen la prosecucién del tramitey,de esta forma, evitar malgastar
los escasos recursos del Estado. Asimismo, lo antedicho permitira la baja del
excesivo caudal de trabajo que esta enfrentando el INPI, en parte por abrir
procedimientos de oposiciones en casos no impulsados por los solicitantes.
Asimismo, algunos asistentes propusieron la posibilidad de que puedan
darse suspensiones conjuntas de plazo en otras instancias, por ejemplo
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dentro de los tres meses de plazo para negociar, o cuando el oponente es
notificado de los 15 dias habiles para confirmar su oposicién.

Hubo consenso en lo positivo de evaluarse la posibilidad de implementar un
arancel diferenciado (de menor valor) para casos de oposiciones conexas
(cuando se trate de mismas partes, misma marca, distintas clases), a fin
de que dichos procesos se acumulen, a los fines de obtener una Unica sola
resolucién.

Declaracién Jurada de Uso de Medio Término

En virtud de las ultimas modificaciones normativas, ha quedado claro
que se debe presentar la DJUMT una vez cumplido el 52 ano y antes del
vencimiento del 62. También sabemos que la no presentacién implicara una
presuncién “iuris tantum” de su falta de uso. Conocemos ademas que si la
DJUMT no es presentada en la oportunidad antedicha, aln podra efectuarse
en los anos siguientes (abonando la sobretasa correspondiente) y que no
sera permitida su renovacién si antes no se cumple con tal obligacién.
Personal del INPI informé que, de acuerdo a su criterio, es conveniente
Indicar los Productos y Servicios en las Declaraciones de Uso de Medio
Término.

Renovacioén - Plazos para su presentacion

Ante hipétesis de conflicto entre una renovacion presentada de buena fe
en plazo de gracia contra una nueva solicitud marcaria y en tramite que
hubiera sido interpuesta ya sea después de la fecha de vencimiento o
inclusive antes, pareceria que lo légico

y justo es que prevalezca la primera (es decir la renovacién presentada de
buena fe en plazo de gracia).

Hubo bastante debate sobre el criterio que deberia tomarse respecto de
dejar sentado que el derecho adquirido (la renovacién presentada en plazo
de gracia) tiene preponderancia por sobre el derecho en expectativa. No se
llegd a conclusiéon especifica, porque no habia un acuerdo concreto sobre
el alcance del parrafo en cuestion (personal del INPI tampoco destacd el
alcance).
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Viernes 30 de agosto

Desayunos de trabajo

Evolucién de las oficinas virtuales de PI
Coordinacion
Santiago O’Conor / Alejandra Aoun
Redactor de guia
Sergio M. Ellmann
Facilitadores
Ricardo E. Amigo / Ricardo Richelet IlI

Conclusiones

S e hablé mayormente de las experiencias argentinay uruguaya ya que, segun

indicaron los participantes de Costa Ricay Paraguay, en dichos paises no hay
posibilidad de tramites online en lo que respecta a Propiedad Intelectual.
En cuanto a Bolivia, se indicé que los agentes son los encargados de cargar
los datos en la base de datos virtual de la Oficina Boliviana. Se coincidié
que, al cobrarse un arancel, deberia ser la administracién la encargada de
ese trabajo.
No hay mayores posibilidades para acceder a la base de datos publica. Las
presentaciones y notificaciones son en formato papel y presencial.

... No hay mayores posibilidades para
acceder a la base de datos publica. Las
presentaciones y notificaciones son en

formato papel y presencial...

En cuanto ala experienciade Uruguay, los agentes de aquél pais comentaron
que el sistema informatico comenzé a aplicarse por etapas, en donde en un
comienzo un sistema “beta” era probado y revisado por los mismos agentes.
En virtud de la experiencia positiva de éste método, los presentes en la
mesa consideraron que éste método podria ser aplicado en Argentina.

En Argentina, se indicé que los estudios grandes no utilizan mucho el
sistema, a los fines de efectuar nuevas solicitudes. Sin embargo, los
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presentes en la mesa coincidieron que lo estan usando para carga de
escritos y contestaciones de vistas.

Encuantoalacargay presentacion de modelos multiples online,se concluyé
que hay grandes inconvenientes técnicos y que, por lo tanto, no siempre
es posible (a pesar que el INPI determind que sélo se pueden presentar
online). En cuanto a los modelos divisionales solo puede procederse en
formato papel.

En lo que respecta a patentes, en la mesa se comenté que la mayoria adn
presenta en formato papel la solicitud y la documentacién adjunta.

Se indicé que el sistema informatico se “cae” bastante seguido, incluyendo
casos en los cuales desaparecen resultados existentes previamente. Se
concluyé que, en este aspecto, el sistema on line adn no es confiable.



AAAPI

ASOCIACION ARGENTINA DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Viernes 30 de agosto

Desayunos de trabajo

Gestion de tramites ante la Direccién Nacional
de Derechos de Autor

Coordinacion
Santiago O’Conor / Alejandra Aoun
Redactora de guia
Fabiana Fernandez
Facilitadoras
Lilia Rosales / Rita Colombo

Conclusiones

ecientemente por medio de la Disposicién 4/2019 se establecié que a partir
del 1 de julio del presente ano, la totalidad de los tramites de inscripcién
ante la Direccion Nacional del Derecho de Autor deberdn ser iniciados
exclusivamente mediante la Plataforma de Tramites a Distancia (TAD) del
Sistema de Gestion Documental Electrénica (G.D.E.).

Anteriormente, se habia habilitado la inscripcidén de determinadas obras
por ese medio de manera conjunta con la forma presencial, durante la
etapa de transicién, pero partir de la fecha mencionada (1/07/2019) solo se
podran iniciar estos tramites exclusivamente mediante la Plataforma TAD,
la atencién presencial quedara limitada Unicamente a la recepcién fisica de
ejemplares de obras y publicaciones periddicas.

Las presentaciones mediante el sistema de gestion TAD incluyen los
tramites correspondientes al depésito en custodia y renovacion de obras
inéditas e inscripcion de obras publicadas (que ya se hallaban habilitados
opcionalmente mediante la Disposicién 2 E-17) también quedan incluidos
las solicitudes de inscripcidon de contratos que habian sido habilitados de
manera opcional mediante la Disposicion 3/2018.

Recordemos que el registro constituye un medio de prueba de la autoria y
de la fecha de creacién de la obra. Acuerda una presuncién iuris tantum de
la autoria hasta tanto se pruebe en juicio lo contrario. De ello resulta que
el registro invierte la carga de la prueba, correspondiendo a aquél que lo
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cuestiona demostrar que la autoria pertenece a una persona diferente a la
que figura como autor en el registro.

El registro es voluntario para las obras inéditas y es obligatorio para las
obras publicadas nacionales.

El registro de la cesién de derechos es obligatorio a fin de oponerla a
terceros, pero los contratos de cesién son validos entre las partes aun
cuando no hubiesen sido registrados.

Finalmente, en el mismo contexto el articulo 13 de la Ley 11.723 prevé que
a la obra extranjera se le aplican todos los articulos de la norma, salvo el
articulo 57 de registro y depésito legal obligatorios.

... El registro de la cesion de derechos
es obligatorio (...) pero los contratos de
cesion son validos entre las partes aun
cuando no hubiesen sido registrados...

Vale decir que, con relacién a las obras de otros paises, rigen los Tratados
Internacionales en la materia, de modo tal que no se exige prueba de
registro para aquellas obras originarias de los paises miembros de la Unién
de Berna (articulo 5.2 Convenio de Berna). Si se tratara de un pais que no
fuera miembro de Berna, Convencion Universal, OMC o TODA, se aplica el
articulo 14 de la ley 11.723 conforme el cual “para asegurar la proteccién
de la Ley argentina, el autor de una obra extranjera sélo necesita acreditar
el cumplimiento de las formalidades establecidas para su proteccién por las
Leyes del pais en que se haya hecho la publicacion”.
Este nuevo régimen de gestién para la inscripcién de obras inéditas, obras
publicadas y contratos ante la DNDA tiene particularidades que generan
dificultades al momento de la inscripcion mediante esta plataforma
tecnoldgica, generando preocupacién acerca de cdmo gestionar correc-
tamente estas inscripciones.
Por otra parte, el nuevo sistema de gestion de inscripcién on line de
obras ante la DNDA resulta medianamente amigable y agil. Entre los
inconvenientes mas frecuentes en su uso se advierten los siguientes:
a) Escaso tiempo de duracion de la sesién, perdiéndose la informacion al
expirar la misma;
b) Imposibilidad de hacer “pre-guardado” de los datos ingresados para
evitar perder la informacién ingresada en el tramite;
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c) Dificultad de los clientes (especialmente, particulares) en comprender e
interpretar el instructivo de utilizacién del sistema;
Por el contrario, el sistema evidencia sus ventajas en lo que refiere a los
siguientes puntos:
a) Agilidad en los tramites de inscripcion de contratos;
b) Prescindencia de otorgar la Nota de Autorizacién, cuando el cliente ya
efectuado el apoderamiento via TAD.
En cuanto a la necesidad de concurrir presencialmente ante la Direccién
Nacional de Derechos de Autor a los efectos de entregar los ejemplares
fisicos de las obras, se han expuesto posturas disidentes. Hay quienes
consideran que el tramite presencial ya no se encuentra justificado luego de
la implementacion del sistema TAD para el caso de las obras inéditas. Como
sostén de esta postura, se cita la experiencia satisfactoria de Colombia,
donde se prescinde de dicho tramite presencial. Por el contrario, hay
quienes sostienen que sigue siendo necesario acompanar presencialmente
el material fisico o bien en su defecto, contar con medidas de seguridad
tendientes a preservar el archivo que contiene la obra, como seria una debida
encriptacion o cifrado de los archivos en cuestidn. A este respecto, puede ser
de utilidad en un futuro la tecnologia Blockchain, cada vez mas usada.

... puede ser de utilidad en un futuro la
tecnologia Blockchain, cada vez mas usada...

En lineas generales, se concluye que la adopcién del sistema del TAD,
sin perjuicio de los ajustes o mejoras que pueden y deben realizarse, ha
mejorado la realizacién de los tramites ante la Direccion Nacional de
Derechos de Autor.

Las principales dudas que genera hoy el nuevo sistema de gestion a

distancia son:

a) Coémo corregir los tramites cuando los mismos han recibido vistas o
una “tarea de subsanacion”. Sigue siendo necesario alin comunicarse
telefénicamente o bien acudir personalmente para evacuar las dudas,
lo cual es lo que tiende a evitarse con la implementacién del nuevo
sistema;

b) No detectar de manera facil, rapida y sencilla el estado de un tramite.
Falta la indicacion de un campo que establezca el estado del tramite de
manera clara. Ej: “Registrado”.
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c) Necesidad de realizar tramites individuales cuando se trata de varios
trdmites del mismo autor; debiéndose ingresar en cada caso los datos
comunes en cada oportunidad. Simplificaria el tramite, la posibilidad
de que el sistema tome por “default” al ingresar los datos del mismo
titular/autor, los datos ya ingresados en la plataforma previamente; y

d) Limitaciéon en la modalidad de efectuar el pago de los tramites: no se
admite pagar con tarjeta de crédito o generar un VEP

e) Necesidad de cargas los datos del autor que ha dado la autorizacién en
el TAD, cuando todos los datos los tiene el sistema.

Asimismo, se han evidenciado inconvenientes al momento de gestionar la
inscripcién de las obras publicadas e inéditas representando a un tercero. El
principal obstaculo refiere a la inscripcién de obras publicadas y/o inéditas a
nombre de titulares extranjeros no residentes en Argentina. La exigencia de
tramitar la “Clave de Identificacion” (CDI), torna sumamente engorroso el
tramite al punto que los clientes se desmotivan y no prosiguen los tramites.
Ello repercute en la escasa registracion de obras publicadas e inéditas a
nombre de titulares extranjeros. En lo que hace a las personas fisicas
extranjeras no residentes en Argentina, se ha compartido la experiencia
exitosa de haberse realizado el tramite de inscripcién via TAD, indicando el
Nro. de Pasaporte de dicho titulary el CUIT y Clave Fiscal de la persona que
realizaba el tramite en caracter de apoderado; indicAndose expresamente
en el campo “observaciones” que dicha persona actuaba por Poder.
Como sugerencias,a modo de posibles soluciones a adoptarse, se proponen
las siguientes: (i) posibilidad de utilizar el CUIT Genérico Pais, como en los
tramites relativos a Transferencia de Tecnologia; (i) Replicar la experiencia
de NIC Argentina, que permite asigna un ID para el caso de titulares
extranjeros de nombres de dominio; o bien (iii) tomar como valida la simple
manifestacion del apoderado.

En los casos de Obras inéditas y publicadas de caracter colectiva han

surgido dudas respeto a determinar la titularidad y autoria de las obras.

En efecto, se senala que es dificultoso identificar y saber a ciencia cierta

quién es el titular, especialmente en lo que refiere a las renovaciones de

obras colectivas. En la practica (a sugerencia de la atenciéon telefénica de
la DNDA) se suele optar por consignar los datos de un gerente o empleado

con cargo jerarquico del cliente, pero esto presenta contingencias legales a

la hora de una eventual desvinculacién, fallecimiento, etc. de esta persona.

En otros casos, se ha optado por consignar los datos del profesional que
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asiste en el tramite, pero tampoco esta libre de contingencias ni es prolijo,
este punto aconsejados por la misma DNDA.

Las modificaciones que podrian hacerse al sistema del TAD para que sea
mas agil y mas facil podrian ser las siguientes, en linea con lo discutido en el
desarrollo del presente, son:

Incluir la opcién/funcién de “pre-guardado” para evitar perder los datos ingre-
sados de un tramite si no se llega a terminar el mismo antes de que expire
la sesion;

Incluir la opcién/funcién de “auto-completado”, completandose por “default”
los campos de informacién cuando la misma responde a un titular ya
ingresado en el sistema previamente (Ej: cuando se realizan varios tramites
a nombre del mismo titular, o cuando se actda con autorizacidon expresa en
el TAD);

Tomar como vdlido a los efectos del Poder, la simple manifestaciéon del
profesional que realiza el tramite;

Prescindir de la presentacion de ejemplar fisico -mediante tramite presencial-
en el caso de las obras inéditas. Sugerencia que no es uniforme y ha dado
lugar a opiniones disidentes;

Indicacién mas clara del estado del tramite: Ej: Registrado.

... La opcién de registrar los
contratos de cesion de derechos de
autor no se considera usual...

La opcién de registrar los contratos de cesién de derechos de autor no se
considera usual. Las principales causas son, en primer lugar, el reparo de
confidencialidad por parte de los clientes, que no quieren ver revelados
datos sensibles de los contratos, tales como el precio; y luego, en menor
medida, que los clientes no lo consideran de importancia. Se destaca que
esta posibilidad sies ofrecida expresamente en elasesoramiento profesional,
pero el cliente no lo considera entre los temas prioritarios.

De manera unanime se comenta el temor de los clientes a la hora de mostrar
los contratos y el monto/precio pactado. Ello, ha llevado a que en algunos
casos se declare un precio menor al real, pero esto puede representar una
potencial contingencia si luego dicho contrato o la obra objeto de este es
parte de un litigio, en donde lo declarado o la diferencia con el monto/
precio efectivamente acordado es invocado en perjuicio de quien realizé la
inscripcion del contrato.
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Se aclara ademas que el porcentaje sobre el monto del contrato/tasa que se
abona, segln corresponda, no tiene la misma finalidad nireporta a las partes
el beneficio fiscal que si confiere el registro del contrato ante la Direccién
Nacional de Transferencia de Tecnologia, por lo que se sugiere que dicho
porcentaje/tasa tenga un valor Unico, es decir, sea una tarifa plana.

La posibilidad de hacer oposiciones a un depdsito (inscripcién) de una obra
es conocida por los profesionales, que estan al tanto de la publicacién de
las obras en el Boletin Oficial y del plazo de 15 dias existente a tal fin, pero
en la practica no es utilizada. En efecto, no es usual de verse en la practica;
al punto tal que, entre los asistentes, ninguno ha interpuesto ni recibido una
oposicion en dicho sentido. No obstante, se indica que si es habitual que
las editoriales tengan este reflejo y se menciona el antecedente de un caso
entre dos empresas locales en materia de software.
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Conclusiones

as modificaciones introducidas a la Ley de Marcas 22.362 por la ley

27.444 y la Resolucién INPI P183/2018 dictada en consecuencia, que trajo
sustanciales cambios en el procedimiento de oposiciones a solicitudes
marcas, suscita algunas dudas y reflexiones que merecen ser tenidas en
cuenta en torno al punto de honorarios por la actuacién del profesional en
ese procedimiento, que es muy similar en cuanto a sus etapas respecto del
procedimiento ordinario de la primera instancia judicial.

... De acuerdo con la informacién que se ha
podido recabar, las oficinas latino-americanas
que cuentan con procedimientos de resolucion
de oposiciones similares al recientemente
incorporado en nuestro pais no fijan costas
ni regulan honorarios a los profesionales
intervinientes por las partes al dictar
resolucion...

De acuerdo con la informacién que se ha podido recabar, las oficinas latino-
americanas que cuentan con procedimientos de resolucion de oposiciones
similares al recientemente incorporado en nuestro pais no fijan costas ni
regulan honorarios a los profesionales intervinientes por las partes al dictar
resolucién. Tal seria el caso también de la Oficina de Patentes y Marcas de
Estados Unidos (USPTO).
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En cambio, el Reglamento de Procedimiento de la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) contempla en el procedimiento
de oposiciones el reembolso de costas. Los puntos 5.4, 5.5 y 5.6 de ese
Reglamento establecen los casos en que procedera, quién los soportara y
estandariza los importes a reembolsar. En particular, el reembolso de costos
por representacién se limita a EUR 300 y siempre que, ya sea el solicitante
u oponente, haya sido representado por un profesional. Ese limite es
independiente de los gastos en que efectivamente hayan incurrido. En suma,
de la lectura del Reglamento pareciera ser claro que el reembolso de costos
por honorarios profesionales es a favor de las parte y no del profesional.

... en nuestro ordenamiento juridico no existe
norma -ni tampoco se ha podido encontrar
jurisprudencia- que convalide el pedido o
recupero de costas a la parte vencida en un
procedimiento administrativo...

A su vez, el articulo 170, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
establece que, en caso de discrepancia sobre las costas recuperables, y
entablada la demanda por la parte interesada, el Tribunal General de la
Unién Europea (6rgano jurisdiccional) decidira tras haber ofrecido a la parte
afectada por tal demanda la posibilidad de presentar sus observaciones.
No obstante, en esos casos el juez de la Unidn Europea no es competente
para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios abogados, sino
para determinar la parte de tales retribuciones que puede recuperarse de la
parte condenada en costas. Una vez mas, no son los profesionales los que
promueven la demandada sino la parte.

Lo precedente resulta interesante ya que, como se dijo, en nuestro ordena-
miento juridico no existe norma -ni tampoco se ha podido encontrar
jurisprudencia- que convalide el pedido o recupero de costas a la parte
vencida en un procedimiento administrativo. De hecho, las resoluciones
administrativas se limitan a resolver la cuestién de su competencia, pero no
se prevé la condena de costas.

En particular, en lo que atane al INPI, entre las facultades conferidas al
Instituto (Capitulo IV de Ley de Marcas) no se encuentra la regulacién de
honorarios, por lo que ello excederia sus potestades, respecto de lo cual
tiene competencia el fuero federal.
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También es pertinente considerar que el nuevo procedimiento en materia
de resolucién de oposiciones determina que las decisiones de la Direccién
de Marcas podran ser objeto de recurso directo ante la Camara Federal Civil
y Comercial. En principio, el INPI no seria parte de ese recurso, sino que se
sustanciard entre el solicitante y oponente.

A la fecha la Direcciéon de Marcas no ha dictado ninguna resolucién en el
marco del nuevo procedimiento por lo que aln quedan varias incégnitas
que se irdn resolviendo a medida que avance el nuevo sistema.

Sin perjuicio de ello, la experiencia de la Ley N° 24.065 (marco regulatorio
de la energia eléctrica) y Ley N° 24.076 (marco regulatorio del gas natural),
que establece un mecanismo similar por el cual las controversias entre
los sujetos de la ley deben ser sometidas en forma previa y obligatoria
a la jurisdiccién del ente y las decisiones de naturaleza jurisdiccional del
ente son luego apelables ante la Camara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, senala que una vez interpuesto el
recurso las actuaciones se elevaran a la cdmara, tras lo cual se dara traslado
a la otra parte, es decir, el ente queda desvinculado.

... El ente regulador tampoco
cuenta con facultades para
regular honorarios...

Esos procedimientos tienen mas de 30 anos de experiencia. ELente regulador
tampoco cuenta con facultades pararegular honorarios y si bien es claro que
en la instancia jurisdiccional ello es parte esencial de la sentencia, no se han
podido encontrar antecedentes en los cuales se haya regulado honorarios
considerando también la labor desarrollada por el profesional en sede
administrativa conforme las pautas del art. 17 de la Ley de Honorarios CABA
(monto del asunto, valory extensién de la labor,complejidad y novedad de la
cuestion, responsabilidad derivada para el profesional, resultado obtenido,
trascendencia de la resolucién y trascendencia econémica y moral para el
interesado).

Sobre la intervencién de otros profesionales distintos de los letrados y en
atencién a que el procedimiento de resolucién de oposiciones contempla
una instancia de prueba, es importante tener presente que el Decreto
Reglamentario 1759/72 de la Ley de Procedimiento Administrativo
N° 19.549 (norma que se aplica supletoriamente al procedimiento de
resolucién de oposiciones), reza expresamente que “Los administrados
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podran proponer la designacion de peritos a su costa...” (art. 54), por lo que
no pareciera debatible quién debera afrontar esos costos.

Sin perjuicio del marco regulatorio existente, se consideré que el INPI no
deberia regular honorarios porque no tiene competencia para hacerlo, y
que asimismo no seria conveniente que en el futuro lo hiciera.

Asimismo, la mayoria de los presentes consideré que seria abstracto si se
implementara, ya que no hay una base para imponer costas a la vencida
en sede administrativa. Sin embargo, una minoria consideré que deberia
aplicarse supletoriamente el principio del Cédigo Procesal Civil y Comercial
de la Nacién en virtud del cual las costas se imponen a la vencida.

A su vez, se sostuvo que, seria procedente el reclamo en sede judicial de
honorarios a la parte vencida en virtud de la disputa dirimida en sede
administrativa, toda vez que la Ley de Honorarios prevé la posibilidad de
pedir la regulacién. Sin embargo nadie hace uso de este mecanismo, tal vez
justamente porque no hay una base para imponer costas a la vencida en
sede administrativa.
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INTERPRETACION RAZONABLE
DE LA RESOLUCION
CONJUNTA PARA EL EXAMEN
DE SOLICITUDES DE
PATENTE EN EL AREA
QUIMICO - FARMACEUTICA

Moderadora
Monica Witthaus. (Witthaus & Asociados. Argentina)
Panelistas

Ignacio Sanchez Echagiie. (Marval, O°Farrel & Mairal. Argentina)

Alicia Alvarez. (Berken IP. Argentina)

Ménica Witthaus

amos a comenzar con este panel sobre una posibilidad de interpretacién

Vrazonable de la resolucion conjunta para el examen de patentes en el area
quimico farmacéutica. Tengo el honor de presentarles al doctor Sanchez
Echagle, abogado, socio del estudio Marval, O’Farrell y Mairal, y master en
propiedad intelectual de la Universidad George Washington.

Ignacio Sanchez Echaglie

a charla de hoy va a estar dirigida a presentar una posible interpretacién,
I_ razonable, por supuesto de acuerdo a nosotros, sobre lo que podria
ser la resolucién conjunta, obviamente, dirigido al INPI. Para comenzar
quisiéramos recordar todos juntos como es que llegamos hasta aca. Como
muchos recuerdan, la primera ley de patentes fue dictada en el anho 1864 y
llevé el ndmero de 111, 1864. Los legisladores se juntaron y consideraron
que era necesario tener una norma que incentivara la creacién de inventos.
Esta norma no permitia la patentabilidad de productos farmacéuticos, pero

si permitia la patentabilidad de procesos. Hay que entender que en 1864

no se permitia la patentabilidad de productos farmacéuticos porque no
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habia industria farmacéutica como la conocemos hoy. Lo cierto es que esta
situacion se mantuvo relativamente inalterable hasta aproximadamente el
ano 95, producto de la adopcién del acuerdo de los ADPIC, o acuerdo TRIPS.
Este acuerdo en su articulo 27 obliga a los Estados miembros a proteger
todas las invenciones sin ningun tipo de discriminacion. Argentina tuvo que
modificar laley 111,de hecho la abrogé, y dictar una nueva ley que estuviese
de acuerdo al TRIPS. Por supuesto que el proceso legislativo de adopcién
de la actual ley de patentes tuvo algunos problemas pero llegamos a la
actual 24.481 y sus diversas modificaciones, y al decreto reglamentario,
el 260 del 96. A partir de aqui se permite la patentabilidad de productos
farmacéuticos, patentabilidad que entré en vigor finalmente en el afo 2000,
porque Argentina hizo uso parcial de la posibilidad de prorrogar la entrada
en vigencia del acuerdo ADPIC. El pais comenzé a transitar el camino de
adoptar estandares internacionales similares a los estandares de la Oficina
Europea de Patentes. Lo cierto es que en la primera versién de las guidelines
o las guias para el estudio de patentes del afno 2003 habia parrafos y/o
paginas enteras copiadas de las guias europeas. Y asi es como llegamos al
ano 2012, cuando se juntaron dos ministerios, el Ministerio de Industria,
Salud y el INPI, y decidieron dictar la resolucién conjunta que motiva la
charla de hoy. Esta resolucidon conjunta establece los estandares para
analizar la patentabilidad de invenciones farmacéuticas. Segun ella, todas
las invenciones caracteristicas de esta industria dejan de ser patentables.
Esta no es solo mi opinidén. Si uno analiza el expediente administrativo en el
cual se dictaron las nuevas pautas o la resolucién conjunta, observa que el
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mismo INPI lo dice. ;Dénde nos pone esta situacién? En una comparacién
regional, (no nos estamos comparando con Europa, Estados Unidos, Japén,
Corea del Sur, ni siquiera con China), observamos que solo hay dos paises
en situacién similar: Argentina y Venezuela. Este ultimo pais ni siquiera
tiene ley de patentes posterior al TRIPS porque cuando Venezuela eligié
salir del Pacto Andino le dejé de ser aplicable la decision 486. Entiendo
que Venezuela volvié a una ley de los anos 50 en la cual no se permite la
patentabilidad de productos farmacéuticos. Es decir, Argentina esta en una
situacion comparable a la época previa al TRIPS, y en consecuencia, no
cumplimos con ese tratado.

Ménica Witthaus
Les presento a la ingeniera quimica Alicia Alvarez. Ella tiene un posgrado
en Metalurgia y otro en Politica y Gestién de la Ciencia y la Tecnologia. Es
socia del estudio Berken IP, y vice-chair del Comité de Tecnologias Verdes y
Patentes de AIPPI.

Alicia Alvarez

uenos dias, muchas gracias. Como de este tema ya hemos escuchado
mucho, para esta presentacion intenté hacer un estudio cuantitativo de
las patentes que se han concedido o denegado en el INPl. Como habran
escuchado, en estos ultimos meses se dictd una nueva y promisoria ley de
economia del conocimiento. Se dice que Argentina tiene la oportunidad
de alcanzar el desarrollo sustentable promoviendo la innovacién. Como
las patentes son un indicador de la actividad innovativa de un pais, busqué
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patentes de solicitantes argentinos en el area farmacéutica para tratar
de ver cémo las pautas han impactado en la actividad innovativa de las
empresas argentinas. Para comprender de qué estamos hablando, primero
voy a hacer una breve definicién de algunos conceptos de innovacién y
después voy a presentar ejemplos de patentes de solicitantes argentinos.
En las areas donde hay mas solicitudes es en la de composiciones y
formulaciones. Encontré también unas cuantas patentes de polimorfos,
de empresas argentinas. La innovacién es un proceso que consiste en
introducir productos, ya sean bienes o servicios, que sean nuevos y valiosos
en el mercado. Cuando hablamos de innovaciones radicales hablamos de
cambios disruptivos. Cuando hablamos de innovaciones incrementales nos
referimos a mejoras en un producto o un proceso que ya existia.

... los indicadores de I+D en Argentina
muestran que el 80% de la inversion en
innovacién proviene de fondos publicos

y el 20% proviene de fondos privados,

o sea, tampoco los fondos privados
aportan mucho...

Aplicado a la industria farmacéutica podemos asociar una innovacion
radical con la introduccién de una nueva molécula, una droga, un producto
bioldgico nuevo para tratar una enfermedad determinada, que no existia
previamente, y luego vendran una serie de mejoras incrementales sobre ese
producto, que son mejoras en procedimientos, en formulaciones, inclusive
nuevos usos de un producto conocido. El costo que tiene en la industria
farmacéutica introducir un nuevo producto, una nueva molécula en el
mercado y lograr su aprobacion de comercializacién, se estima hoy que esta
en elorden de los 2.600 millones de délares. El presupuesto anual de ciencia
y técnica de la Argentina estd estimado a valores de 2017 en mil millones de
délares. De esos mil millones el 95% se destina a sueldos y becas. Por otro
lado, también los indicadores de I1+D en Argentina muestran que el 80% de
la inversion en innovacién proviene de fondos publicos y el 20% proviene de
fondos privados, o sea, tampoco los fondos privados aportan mucho. ;De
qué hablamos cuando decimos formulaciones galénicas? Son un producto
activo con excipientes. Esos excipientes son generalmente inertes y en
general hacen posible o facilitan la administracion del medicamento.
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Las pautas sobre las formulaciones y composiciones recogen estas
definiciones, pero después tienen una frase que quiero leerles: “lograr
tales efectos forma parte de la capacidad habitual de una persona versada
en la formulacién de productos farmacéuticos, que puede seleccionar de
manuales existentes el excipiente adecuado y lograr el efecto deseado”.
Después habla de técnicas de formulacion, de las mejoras que pueden
encontrarse, y dice “las formulaciones y composiciones nuevas, como
también los procesos para su preparacién, se deben considerar por regla
general obvios, teniendo en cuenta el arte previo”.

Estas definiciones entiendo que son simplificaciones de un tema que es muy
complejo en laindustria farmacéutica, ya que solucionar los problemas para
la administracion correcta, la eficacia, la estabilidad, la biodisponibilidad
de un principio activo, requiere conocimientos y, no siempre, pero puede
entranar una actividad inventiva. Les voy a mostrar unos ejemplos de
formulaciones.

... Mi conclusién seria que si hay un problema
que se soluciona de una manera inventiva
deberia ser patentable, y para esto el examen
de fondo deberia ser decisivo...

En el ano 74 ALZA Corporation patentd y divulgd unos dispositivos
osméticos que deja entrar fluidos pero no los deja salir. Van entrando los
fluidos en el organismo muy lentamente, van disolviendo el principio activo
y van saliendo por un agujerito de manera que el efecto de ese comprimido
dure 24 horas. Solucionaron un problema: ya no hay que tomar mas tres
comprimidos si hay un dispositivo osmético que se puede tomar uno por
dia. En los 80 aparecieron las primeras formulaciones de polvo seco para
inhalacion, que fueron desarrollos de Aventis y de algunas otras compaiias,
donde hubo luego muchisimas patentes que le siguieron. Es una dosificacion,
una formulacién que divide finamente un principio activo en polvo y lo
mezcla con excipiente.

Estos dos ejemplos muestran que es posible solucionar problemas de
formulacién o problemas existentes en laindustria de una manerainventiva.
Ambos productos han tenido un gran ndmero de patentes en todo el mundo
y también en la Argentina.

Mi conclusidn seria que si hay un problema que se soluciona de una manera
inventiva deberia ser patentable, y para esto el examen de fondo deberia
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ser decisivo. Por ejemplo, qué dicen hoy los examinadores, tenemos una
patente, una solicitud de patente que menciona un compuesto Ay en otra
reivindicacién dice tenemos una composicion farmacéutica que comprende
ese compuesto A mas excipientes adecuados. El examinador reconoce
la novedad y la actividad inventiva de los compuestos pero dice que la
formulacién no se puede patentar, que hay que quitar esa reivindicacion
de formulacién porque una formulacién era obvia...si cuando presento la
solicitud de patentes, si el compuesto es nuevo, ninguna formulacién puede
ser obvia, ninguna formulacién puede haberla conocido el experto de la
técnica en el momento de presentacion de la solicitud.

En conclusién, no existe una forma de reivindicar una composicién o una
formulacién farmacéutica, por aplicacién de las pautas.

... En Europa, en Brasil, en Estados Unidos, los
polimorfos si son considerados invenciones....

El segundo tema que voy a comentarles es el tema de polimorfos,
productos sélidos cristalinos, que pueden tener varias formas. ;Todos los
productos tienen polimorfos? No, no todos, algunos si, ;se puede predecir
la existencia? No, hay que buscarlo, puede que los encontremos, ;una
forma cristalina se puede convertir naturalmente en otra? Si, se puede, es
probable, hay cristales que coexisten en dos formas, que una es estable, la
otra no. Depende de las condiciones termodinamicas, de la temperatura,
de la presién, y de condiciones cinéticas, que quiere decir la velocidad de
enfriamiento, la velocidad de calentamiento de esos cristales. Para dar un
ejemplo el grafito y el diamante son formas poliméricas del carbono, ;se
convierten uno en otro naturalmente? Si, podria ser, pero en condiciones
extremas de temperaturay de presiény en millones de anos, con lo cual seria
muy bueno si todos pudiéramos pasar a tener unas pequenas fabriquitas
para transformar carbono en diamante, pero no lo veo técnicamente muy
posible. ;Qué dicen las pautas sobre los polimorfos?, que el polimorfo es
una propiedad inherente del estado sélido, es decir no es una invencién
realizada por el hombre, sino que es una propiedad de las sustancias.

En Europa, en Brasil, en Estados Unidos, los polimorfos si son considerados
invenciones. Cuando recién empezaron a aparecer en la industria
farmacéutica era comin que las solicitudes de patentes dijeran “forma
alfa del polimorfo tal”. Eso ya no se acepta tampoco en ningun lugar, ahora
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lo que se pide es que se defina cuales son los pardmetros de esa forma
cristalina, y habra actividad inventiva si ese polimorfo muestra que tiene un
efecto técnico distinto o inesperado. Para probarlo en la solicitud de patente
se valoran mucho los ensayos comparativos que muestran las ventajas
de una forma cristalina sobre otra. Los polimorfos generan mejoras en
la estabilidad, en la forma, en la hidroscopia, es decir si absorben o no la
humedad, etc. En general en los paises que reconocen la patentabilidad de
los polimorfos dicen que si no hay indicios de que una determinada forma
cristalina aporte una propiedad, puede reconocerse actividad inventiva. Dos
ejemplos, del Boards of Appeal. Uno, polimorfo de atorvastatina, donde
habia una provisién de una nueva forma cristalina pero no se demostré
que tuviera una propiedad o una ventaja inesperada, por lo tanto no se
reconocio la patentabilidad y el caso del armodafinil,donde a patentabilidad
el polimorfo era impredecible, (esa fue la palabra que se utilizd).

... Las pautas sobre el sistema de patente
han distorsionado la importancia del
examen de fondo...

Aqui les muestro un grafico de lo qué pasd con los solicitantes argentinos
en polimorfo. Venian de 25 casos al ano y en 2017 bajaron a cero. Encontré,
buscando patentes de polimorfos, que una empresa argentina, Gador,
habia presentado un ndmero interesante de solicitudes de polimorfo,
ocho solicitudes, las dos primeras en la lista, previas a las pautas, una esta
concedida, otra esta denegada. Luego todas las demas, desistidas.Y también
encontré una de CONICET por un polimorfo que también fue denegada.
Las pautas sobre el sistema de patente han distorsionado la importancia
del examen de fondo, se ha roto el principio del didlogo que rige en la
actividad entre el solicitante y el examinado, el examinador cuestiona, el
solicitante presenta sus argumentos de defensa, y el examinador deberia
responder a los argumentos presentados por el solicitante. No es lo que
vemos hoy, argumentamos y volvemos a recibir lo mismo que en la primera
accién oficial, el examinador no responde a lo que estamos planteando. Y,
por otro lado, no hay una discusion de fundamentos técnicos, se repiten lo
que dicen las pautas o se hace mencién de los articulos de la ley a los cuales
se contrapondria, pero en ningin momento hay un aporte técnico que uno
pueda debatir, coincidir o rebatir.
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En mi opinién, las formulaciones, composiciones, polimorfos, deberian ser
patentables si tienen novedades, si tienen la caracterizacién adecuada, y si
resuelven de una manera no evidente un problema técnico.

Excluirlos de la patentabilidad sin posibilidad de discusién técnica se elimina
el incentivo a la resolucién de problemas en la industria. A mi entender,
las pautas han tenido el efecto contrario al fundamento del sistema de
patentes, que es precisamente promover la innovacion.

Muchas gracias.

— Ignacio Sanchez Echaglie

Como es tan costoso llevar un producto nuevo al mercado, Argentina
deberia incentivar las innovaciones incrementales, no las radicales. Sin
embargo, y a través de la resolucién conjunta y de la interpretacion que le
ha dado la autoridad de aplicacién a la resolucién conjunta, estamos en esta
situacion, claramente contradictoria con los intereses del pais.

Ahora bien, existe la posibilidad de brindar otra interpretacién a la resolucion
conjunta, interpretacién que deberia tener la finalidad constitucional para
la cual fue creado el INPI, que es otorgar patentes, no denegarlas. El articulo
17 lo que ordena es la concesion de patentes, obviamente que no de manera
indiscriminada, cuando cumplan con los requisitos legales.

En el caso particular de los polimorfos, vemos que la norma prohibe es la
patentabilidad de polimorfos de sustancias conocidas, no de sustancias
nuevas. Cuando el INPI lee la solicitud pasa esto por alto y el polimorfo
se deniega. Los polimorfos no se conceden porque provienen de una
mera identificaciéon o caracterizacién. Esto la verdad nos recuerda la
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discusién entre inventos y descubrimientos. ;Qué sucede cuando si hay
una intervencién positiva del hombre, el hombre transforma materia y/o
energia con la finalidad de obtener un polimorfo? Esta transformacion de
materia o energiano es gratis,no estamos haciendo una meraidentificacion
o caracterizacion, estamos generando las condiciones necesarias para la
creacion de un nuevo polimorfo. Por supuesto que en ninguno de los dos
casos se conceden los polimorfos.

Enantidmeros, debiste haber explicado qué era un enantiémero, bueno,
es un compuesto que en su forma plana no se distingue. La resolucién
conjunta dice que cuando se divulga el compuesto racémico, las dos manos
juntas, en una relacién de uno a uno, se considera que se divulga cada uno

... Un misterio insondable es por
qué incluyeron la frase “salvo que
solucione un problema
de larga data”...

de los enantiémeros en particular. Lo que la norma manda es que cuando
hay una divulgacién de los enantidmeros en una relacién uno a uno, no
se puede patentar ninguno de los enantidmeros en particular. Entonces
en teoria llevaria a pensar que aquellas divulgaciones en una relacién
diferente deberia dar lugar a conceder enantiémeros de manera individual
(obviamente que estos enantiomeros en particular van a tener que ser
novedosos, inventivos y van a tener que tener aplicacién industrial).

Las férmulas Markush son formas de agrupar diferentes elementos que no
tienen una denominacién comun, es decir no podemos estar hablando de
los metales, no tienen un nombre comun, si tienen caracteristicas comunes
y es por eso que se los agrupa bajo un tipo de reivindicacion particular que
se llama Markush.

Este caso es el caso arquetipico de la flexibilizacién que ha hecho el
INPI de la resolucion conjunta que dice que los ejemplos tienen que ser
representativos de la totalidad del alcance del campo reivindicado ¢A quién
favorece esto? ;Favorece al pequeno inventor que no tiene los medios para
llevar a la practica todos y cada uno de los compuestos que caen dentro
de la formula Markush, o favorece a quien si tiene los 2.600 millones de
délares para obtener el nuevo producto? En el caso de los sales, ésteres y
otros derivados de sustancias conocidas, ya todos se dan cuenta por dénde
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vamos a salir, aqui la norma no permite su patentabilidad, por una parte
porque dice que son el mismo compuesto de sustancias conocidas. Es el
mismo caso de los polimorfos.

Un misterio insondable es por qué incluyeron la frase “salvo que solucione
un problema de larga data”. La verdad hemos abandonado cualquier intento
de entenderlo.

Por dltimo, procedimientos analogos, es decir, procedimientos en los
cuales la estructura del procedimiento es conocida. Si se sabe que hay
determinados pasos para obtener la sintesis de un producto quimico, estos

... uno desearia la abrogacion de la
resolucién conjunta a efectos de volver a
los viejos estandares que habia adoptado

Argentina pre 2012, pero vimos que el
gobierno ha decidido no hacerlo...

no son concedidos, es decir, no se conceden procedimientos farmacéuticos.
Estamos pre-1864. Nuevamente el INPI interpreta los procedimientos
analogos como no patentables. No he visto nunca que alguien quiera
patentar un procedimiento andlogo porque obviamente no va a tener
novedad.

Ahora cuando leo esta norma no veo que prohiba la patentabilidad de
procedimientos farmacéuticos, sobre todo teniendo en consideracién que
las reivindicaciones se analizan como un todo, porque no protege cada
uno de las etapas o productos de manera separada, si el procedimiento
farmacéutico reivindica un paso A, B y C utilizando los productos 1,2 y 3,
pues ese serd el alcance de la patente, si alguien hace el paso A solamente
no infringe. C.

Conclusién: uno desearia la abrogacién de la resolucién conjunta a efectos
de volver a los viejos estandares que habia adoptado Argentina pre 2012,
pero vimos que el gobierno ha decidido no hacerlo. Ciertamente existe un
espacio para realizar una interpretaciéon mas razonable de las pautas que
haga posible la concesién de patentes tanto en el ambito de polimorfos,
enantidmeros, férmulas Markush, las sales, los ésteres, las formulaciones y
procedimientos andlogos si cumplen los requisitos.

Muchas gracias.
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— Pregunta

Sélo enfatizar algunas cosas que fueron senaladas por ambos expositores.
La resolucién conjunta desalienta el tipo de tecnologia que nosotros
podemos hacer en Argentina. Alicia mostré unas estadisticas interesantes,
con toda la precariedad inevitable cuando uno no tiene todos los recursos,
sobre las solicitudes y las patentes farma y cuantas que la mayoria
Ultimamente no han prosperado, y eso es totalmente coherente con las
estadisticas generales. El ano en el que se presentd el mayor ndmero de
solicitudes en Argentina gue 1969, hace cincuenta anos, 7.700 solicitudes,
y ahora estamos en 3.500, una locura absoluta, en ningln pais del mundo
pasé eso, tal vez no sé, Cuba y posiblemente Venezuela. Me uno a lo que
dijeron los dos expositores para senalar cdmo se ha hecho no una politica
de patentes sino una politica de antipatentes.

— Pregunta
Bueno, muchas gracias. Quisiera saber si hay alguna interpretacién
razonable respecto de los inventos de seleccién, a todo lo que se habla
sobre combinaciones.

... Acd nunca fueron patentables los
segundos usos farmacéuticos, porque
segundos usos agro si ...

— Ignacio Sanchez Echaglie

En la seleccidon lo que dice la norma de manera textual es que una
divulgacién anterior revela efectivamente todos los compuestos que caen
dentro de ella, no importa que tengas ejemplos o no, entonces no hay lugar
a invenciones de seleccién.

Aca nunca fueron patentables los segundos usos farmacéuticos, porque
segundos usos agro si daba, ahi hay un problema de constitucionalidad con
respecto al acuerdo ADPIC, el articulo 27 no permite discriminar por area
técnica, entonces no te dan nada hoy.

— Pregunta
La verdad que algunas de las interpretaciones que se pueden llegar a hacer
de la resolucién conjunta estan buenas. Yo espero que derogen la norma
pero la verdad es que hay que intentar encontrarle la vuelta. En particular
de las Markush estan llegando algunas interpretaciones por parte del
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INPI. Digamos, se han concedido algunas patentes donde no han pedido
explicitamente que se limite a lo ejemplificado, son casos contados y creo
que dependen un poco también del examinador que lo esté mirando. Y
con lo que mencionabas recién del tema del ADPIC y de la discriminacién
entre distintos campos tecnolégicos, a mi siempre me llamé la atencién
que aparecia una vista que decia “bueno, esto vimos que se concedié en
Europa por ejemplo, entonces si lo podés adaptar a la patente europea
te lo concedemos, pero aclarame que los compuestos no son para uso
terapéutico”, o algo por el estilo, lo cual es bastante cuestionable me parece
a mi. No sé cual es la opinién de ustedes al respecto, pero son cuestiones
que yo personalmente considero que van definitivamente en contra del
ADPIC.

Ignacio Sanchez Echagiie

Totalmente de acuerdo, por suerte si hemos empezado a ver brotes verdes
de Markush, pero la verdad que no son verdaderas Markush. Lo que pasa
es que no deberia ser una excepcién, la norma lo que ordena es otra cosa.

... Conozco el argumento del principio de
no degradacion, lo que pasa es que este se
aplica al plazo de entrada en vigencia
del ADPIC...

La discusidn deberia ser pura y exclusivamente técnica, hasta dénde podés
ampliar la Markush y hasta donde no. La carga de demostrar que nos
excedimos en el alcance de la Markush es de la administracion. Ella debe
brindar razones técnicas sobre por qué determinados compuestos caen
fuera de la ejemplificacién razonable.

Moénica Witthaus
Una pequena pregunta. (No sera que al no otorgarse los segundos usos se
estd violando el TRIPS en cuanto a la clausula de no degradacién?

Ignacio Sanchez Echaglie

Conozco el argumento del principio de no degradacién, lo que pasa es que
este se aplica al plazo de entrada en vigencia del ADPIC. Yo entiendo que el
considerar a los segundos usos como materia no patentable directamente
va en contra del 27 del ADPIC porque no permite esa exclusion. La verdad
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que no encuentro razén para justificar la exclusién de los segundos usos,
muchisimo menos cuando utilizas la férmula suiza, que ahi tampoco entras
en métodos de tratamiento, de vuelta, es una decisién bastante bastante
cerrada a lo que es el texto de la resolucién conjunta. Me parece que no nos
podemos escapar de esa interpretacion.

Alicia Alvarez

Le agregaria algo a esto: la ley 111 preveia la patentabilidad de las nuevas
aplicaciones de medios conocidos, y todos los usos y las aplicaciones de
medios conocidos eran patentables. No hay nada en la ley que impida la
patentabilidad de los segundos usos pero estas resoluciones del INPI han
eliminado la posibilidad de patentar usos en cualquiera de las formas o
versiones que queramos presentar.

... Laresolucién conjunta deberia ser
reinterpretada de una manera mas légica
y razonable, y eso lo podemos
hacer ahora...

Pregunta

Yo querria hacer una reflexién sobre todo lo que se estuvo hablando,y sobre
el tema de lo frustrante que es para todos los profesionales, sobre todo los
técnicos, y creo que también para los examinadores, es no poder entrar en
una discusién técnica interesante y enriquecedora para la profesién, como
sucede en otros paises, es decir, uno cuando ve la tramitacién en Estados
Unidos y en la Oficina Europea, por sefalar oficinas de maxima excelencia,
se encuentra con unas discusiones sumamente interesantes y que dejan
ademas una ensenanza sobre cémo manejar determinados temas, y bueno,
yO aspiro a que esto se revierta.

Ignacio Sanchez Echagiie

Cuando decimos que esperamos que esto se revierta, obviamente estamos
haciendo referencia ala derogacién de la resolucién conjunta. Pero mientras
tanto hay cosas que podemos hacer, de vuelta. La resolucién conjunta
deberia ser reinterpretada de una manera mas légica y razonable, y eso lo
podemos hacer ahora.
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Pregunta

Yo creo que esta dando vuelta la pregunta capciosa del millén. Estamos
hablando de una resolucién tripartita que todos estamos esperando que
cambie. Todos esperabamos que el actual gobierno la cambiara y que
adoptara el PCT y nada pasé. Siempre le echamos la culpa a cuestiones
politicas de la anterior administracién, con la cual habia que bombardear
la concesidon de patentes farmacéuticas y bioquimicas que estabamos
obligados a adoptar por el TRIPS, pero la cuestién es que nada hemos
hecho, entonces estamos hablando de extender la interpretacién de una
resolucién tripartita para morigerar sus efectos y darle interpretacién. Pero
estamos evitando ir al nudo del problema, que es directamente atacar esta
resolucion, ¢y por qué no lo hemos hecho hasta ahora?

Ignacio Sanchez Echagiie

Porque el INPI es inteligente, cuando te deniegan la solicitud por un
polimorfo no citan la resolucién conjunta. La esconden y te aplican todo el
razonamiento detras de la resolucién conjuntay cuando vamos a Tribunales,
tenemos que pelear contra los argumentos y las normas citadas, ellos
responden: “mire, yo aca no la apliqué, vea la denegatoria, no esta aplicada
en ningun lado”.

Pregunta
¢Y si probas que el articulo 4° lo cumpliste?

Ignacio sanchez echagiie

Correcto, en algunos casos se probdé que se cumplia con el articulo
4° y eventualmente algunas patentes se concedieron, pero son casos
particulares en los cuales no estuvo en juego la constitucionalidad de la
resolucién conjunta entonces no tenemos oportunidad de que ningln juez
declare la inconstitucionalidad de la resolucién. Hay un caso judicial, que
es el caso que lleva KM en contra de la resolucién conjunta, pero dudo que
lo vea resuelto en algin momento de mi vida, esta un poco lento el tramite.

Ménica Witthaus
Muchas gracias por asistir a este panel y sequimos al almuerzo.
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Viernes 30 de agosto

MODIFICACION A LOS PROCEDIMIENTOS
DE OPOSICION, CADUCIDAD
POR FALTA DE USO Y NULIDAD:
ANALISIS DE LAS PRACTICAS
A LA FECHA'Y PERSPECTIVAS
A FUTURO

Marcelo O. Garcia Sellart. (Berton Moreno+Ojam. Argentina)

Panelistas
Carlos M. Gallo. ( Director Nacional de Marcas. INPI. Argentina)
Juan M. Lépez Manan. (Marval, O Farrel & Mairal. Argentina)
Eduardo L. Mazzuchin. (R. A. Duran & Asociados. Argentina)

Marcelo G. Sellart

asé un ano y medio desde el dictado del DNU, pasaron varias normas de
transicién,yatenemos el esquema normativo definitivoy ahora cabe analizar
qué hemos logrado, qué falta y cémo funciona el nuevo sistema. Para eso lo
que tenemos es la participacién de tres colegas: Eduardo Mazzuchin, socio
del Estudio Duran, Juan Lopez Manan, socio del Estudio Marval, O’Farrell y
el director de marcas, el doctor Carlos Gallo. Con ellos vamos a trazar la hoja
de ruta de la nueva normatividad, que busca simplificar y desburocratizar
el sistema de concesion de marcas a través del sistema de resolucion de
oposiciones. La pregunta para mis queridos copanelistas es: ;Lo hemos
logrado? Eduardo

Eduardo Mazzuchin

I | oy podemos decir que estamos en un proceso intermedio. No ha llegado

a la dltima instancia de resoluciéon de oposiciones. Por eso la evaluacién
que vamos a hacer es una evaluacién media e incipiente y hasta ahora
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el resultado es regular. Lo que yo creo haber percibido es que cuando el
Ministerio de Modernizacién tomé el tema de marcas, habra visto quizas
que tenia un largo trayecto compuesto quiza por dos anos. Un ano hasta
la fecha de publicacion y el segundo ano es aquel que tenia solicitante
y oponente, de acuerdo a la resolucién, para llegar a un acuerdo. Si no
se producia ahi, se desataba la posibilidad de instancia judicial, y esa
instancia judicial también llevaba a la demora en la ejecucién muchos
anos y un sistema costoso para aquel que solicitaba la marca y aquel que
tenia que emprender contra oposiciones que podian ser consideradas
fundadas o no. Eltema es que a mi me parece que falté analizar un primer
aspecto, que es el primer ano de circunstancia, porque no es normal que
tengamos hoy en dia un atraso de cinco meses en la publicacién y no seria
normal tampoco que tardemos siete meses en notificar una oposicién.
Ese proceso creo que podria haber sido enfocado por Modernizacién
mediante aspectos como la digitalizacién para acortar los plazos y para
que, aquellas marcas que usaran sin oposiciones, también tuvieran una
oposicién inmediata mucho mas rapida y que favorecia el registro de
intangibles para el publico. Me parece que Modernizaciéon se enfocé en
el segundo ano exclusivamente

En Argentina éramos originales pues teniamos un sistema Unico para
resolver las oposiciones pero actualmente la situacién no es mucho mejor.
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Con todas las pautas y los pasos que hay que realizar, el nuevo sistema
sigue siendo un sistema engorroso. La diferencia es que aqui el actor era
el oponente cuando antes el actor era el solicitante. No obstante eso, creo
que en este caso nosotros perdimos la oportunidad de asemejarnos a los
demas sistemas que en paises vecinos funcionan acertadamente. Tenemos
otra alternativa que nos lleva a presumir que esto implicara también una
demora adicional en cuanto a la resolucién de los sistemas de oposiciones.
Hay un montén de elementos de notificaciones que tienen que cursar,
y eso toma tiempo. Ahora, estimo que todas aquellas oposiciones en
las cuales ha habido ratificacion, contestacion o se ha llegado a un
dictamen definitivo del INPI donde era fundada o infundada la oposicién,
evidentemente quien no salga airoso de ese dictamen, o quizas las dos
partes recurrirdn a lo que sea el recurso directo. Creo que ahi se van a
multiplicar los casos.

Por otro lado nuestro periodo de oposicién es de 30 dias, 30 dias corridos,
evidentemente es muy poco el tiempo. Generalmente en los otros paises en
los cuales vos podés presentar oposiciones con fundamento y oposiciones
en las cuales podés verificar todo, tenés plazo de 60 dias. Quizas tomar ese
mecanismo en el cual uno pudiera tener 60 dias y hacer una presentacién
fundada en la cual el INPI solamente correria un traslado de esa oposicion
al solicitante y de ahi poder hacer un dictamen, creo que hubiese reducido
mucho todo este sistema de posibilidades, al menos ese es mi primer
enfoque.

— Marcelo G. Sellart
Doctor Gallo, ;quiere hacer un comentario ahora o vamos viendo los temas
que fue planteando Eduardo a lo largo de la presentaciéon?

Carlos M. Gallo

ay muchos planteos que son comentarios relevantes, porque vienen de
H alguien que esta en la practica diaria de esto, pero hay veces que desde
adentro de la administraciéon se toman decisiones que los administrados
no conocen, entonces parece que se trata de una decisién tomada por las
apuradas y en realidad no es asi. Acd Eduardo senalé tres cosas. En primer
lugar, dijo algo respecto de demora en los plazos para publicar, para el
principio y todo eso, incluso para estudios de fondo. Todo eso se tratard mas
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adelante. Respecto de las oposiciones y la simplificacién, es cierto que se
eligié un camino determinado, pero es cierto que los principios de hacerlo
mas simple, mas rapido lo exigian asi. En ese sentido nos pidieron que
simplificaramos el tramite todo lo posible, que aceleraramos los tramites, y
aca habia dos cuestiones, mas alla de la demora que pudiera haber habido
al momento del estudio de fondo, porque recién después del estudio de
fondo con la notificacién de las vistas y oposiciones ahi empezaba el plazo
anual, me voy a referir de ahi en adelante. Esta en primer lugar el plazo de
un ano y después el plazo judicial. El plazo de un ano es un plazo que se
establecid, yo no recuerdo antes de la 22.362. En la 3975 no recuerdo si era
un ano o no.

Marcelo G. Sellart
Doctor, no habiamos nacido en la 3975.

Carlos M. Gallo

Bueno, pero hay gente que cuenta esto. La 22.362 es una ley del ano 80,
81. En ese momento tal vez lo mejor que habia era un télex o un fax, con
lo cual el ida y vuelta de una negociacién entre solicitante y oponente,
muchas veces era de un solicitante, de Francia, y un oponente de Estados
Unidos, por ejemplo. EL INPI le decia al solicitante “tuvo una oposicion”,
entonces el agente del francés, de Argentina le escribia al agente del
francés en Francia diciéndole “Tuvo una oposicién”. El agente del francés
de Francia le escribia en el mejor de los casos al cliente y en el peor de
los casos al estudio que maneja los asuntos del cliente que a su vez le
escribe al cliente diciendo “tuvo una oposicidon”. El cliente decia ;Qué
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hacemos? Con toda la cadena de vuelta, se volvia, podemos ofrecer esto.
Ofrezcan. De ahi iba a la otra parte. La otra parte también, al agente de la
otra parte que a su vez le escribia al agente de Estados Unidos que a su
vez le escribe al estudio, que a su vez le escribe al cliente. Todo esto por
carta. Hoy los plazos son instantaneos, hoy tenemos e-mail. Cuando yo
empecé en la profesién, en la segunda mitad de los 90, se dudaba del mail.
“No, no, mandale un mail, pero también escribile una carta”. Hoy la carta
no se manda mas, hoy es todo mail, hoy es todo instantdneo. Entonces
todo ese delay en las idas y vueltas ya no existe. Podiamos acortar ese
plazo. Entonces en primer lugar se pensd en acortar ese plazo de un aho
que era bastante largo. Tres meses impresiona como prudente. Después
era el (Cédmo hacemos para acortar un juicio que en promedio dura cuatro
anos? Y promedio porque habia juicios en los que pedian oficios y exhortos
diplomaticos a Bangladesh para mostrar que tenian marca registrada,
probar que no tenian la menor relacién con el asunto,y demoraban siete u
ocho anos para ver si una marca se confundia con otra.

... Hoy los plazos son instantaneos...

Este creo que era el Unico sistema asi en el mundo, entonces este sistema
habia que cambiarlo.Era necesario que,como en casi todas partes delmundo
civilizado, fuera el INPI o la oficina de marcas, la que resolviese la oposicion,
y a partir de ahi teniamos una doble posibilidad: La primera era antes el
solicitante tenia que iniciar el juicio porque si no la marca iba al abandono,
y dos, esto se podria pasar directamente al oponente y el oponente era
quien tenia que iniciar el juicio de oposicion fundada bajo apercibimiento
de declarar el abandono de la oposicién. Lo Unico que ibamos a tener era
queja de los oponentes cuando antes teniamos queja de los solicitantes,
nada mas. Entonces a partir de ahi dijimos: “Esto tiene que tener una
solucién administrativa”. La solucién administrativa fue “hagamos como lo
hace el resto del mundo”, como vos sehalaste, oposicidon, comprueba que
se acompane un traslado, respuesta prueba que se acompana y resuelve el
INPI. Después de 120 anos de tener un sistema judicial, que dio lugar a una
jurisprudencia riquisima con reconocimiento de marcas notorias, marcas de
hecho, circunstancias adjetivas, un montén de cosas que no estaban en la
ley hubo la posibilidad de cambiar y trabajar como el resto del mundo. Era
demasiado disruptivo hacer el sistema totalmente administrativo, entonces
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se optd por un tramite mucho mas simplificado que rememorara un poco
el trdmite judicial sin serlo, donde basicamente también se ampliara la
oposicién con la prueba, se contestaran con la prueba, si habia alguna otra
cosa que probar, una mini etapa de prueba, una posibilidad de exponer
los argumentos sobre lo que habia dicho el otro y resolver. No es tan
complicado, no es un juicio, y légicamente existe la posibilidad de la revisién
judicial. Nosotros creemos que estamos en un momento de transicién, no es
posible todavia decir cémo funcioné o cémo va a funcionar, porque también
tienen que tener en cuenta que no es solamente esto de lo que nos estamos
ocupando en el INPI. Estamos trabajando en todo el proceso de registro de
marca, estudios de fondo simplificado, estudios de forma simplificados, en
publicaciones automaticas, en notificacion electrénica. Estamos cambiando
el procedimiento de punta a punta.

A todo esto, ademds hay que agregar la incorporacion del expediente
electrénico en marcas y la despapelizacién que también requirié y sigue
requiriendo un montén de desarrollos de sistemas y capacitacién de la gente
y de cambios en la manera de trabajar. A eso agreguémosle una constriccion
presupuestaria que es publica. Todas estas cosas han ido impactando de
una u otra manera como para hacer lo mejor que podemos con los recursos
que tenemos y de la mejor buena fe posible.

Juan Lépez Manan

M e quiero centrar en lo ultimo que dijo Carlos. Estamos todos de acuerdo
que los fundamentos del DNU es innegable que el sistema marcario
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argentino necesitaba un lifting. El problema de falta de recursos en el INPI
no es nuevo y si miramos la cantidad de marcas que se venian presentando
ano a ano, vemos que hay un crecimiento quizas vegetativo pero que es un
crecimiento al fin, que es la linea azul. Y la linea roja muestra la caida en la
cantidad de concesiones a partir de 2016, una caida grande. Entonces uno
puede empezar a pensar qué incidencia tuvo el DNU en estos resultados, y
lo que primero vemos es que el DNU aca no tuvo nada que ver, las demoras
venian de mucho antes.

... el punto es que el INPI no estaba en
las mejores condiciones para encarar un
cambio tan significativo y profundo como
el que quisieron implementar y el que
estan tratando de poner en marcha....

Hicimos en el siguiente grafico, vemos la demora. La linea roja es el plazo,
los tiempos que tarda el INPI hoy en conseguir una marca que no tiene
oposiciones. Entonces uno empieza a buscar un poco dénde es la génesis
de este problema, y este es antes del DNU claramente. Entonces indagando
un poco, vemos que en el 2017 el INPI puso fin a un plan de productividad
y sufre de ausentismo crénico. Entonces, el punto es que el INPI no estaba
en las mejores condiciones para encarar un cambio tan significativo y
profundo como el que quisieron implementar y el que estan tratando de
poner en marcha. Y lo que muchos sabemos es que detrdas del DNU si vino
una promesa de que iba a haber recursos para ello. Pero todos sabemos,
quizas algunos son chicos, que en 2018 hubo una crisis y el ex ministro de
economia en su momento prohibié la contrataciéon de personal nuevo en la
administracién publica nacional. Entonces teniamos un céctel explosivo que
los resultados los vemos hoy y que realmente digamos la tarea que tiene
el INPI por delante es ciclopea para resolver estas cuestiones sin recursos.
No estoy diciendo nada nuevo. El doctor Gallo también manifesté que hay
un tema de recursos, asi que seria deseable que para no seguir ahondando
estos atrasos que estamos viendo, tanto en concesiones, publicaciones,
notificaciones, que el INTI cuente con mayores recursos para resolver esta
problematica que tiene hoy.
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Carlos M. Gallo

Lo de la limitacion de los recursos ya lo habia mencionado antes y esta
publicado en los decretos, asi que eso no es novedad. Lo que si podemos
decir es que la demora ha generado dos cosas: una menor cantidad de
expedientes resueltos por mes, y a la vez, una ampliacion del atraso. Esto
no es solamente plan de productividad, sino que también mencioné el
expediente electrénico,y que desaparecio el papel. Todo eso hace que lo que
para antes un analista era agarrar un expediente, leerlo, estudiarlo, y decidir
si concedia o corria una vista o no, hoy estan trabajando a dos pantallas
a veces con cosas que estan en el expediente, que es parte papel y parte
electrénico, no siempre estd todo, y demora mucho mas en hacer el mismo
estudio. Y, ademas, como toda transicién y proceso hay que adaptarse, hay
que capacitarse, hay que ir solucionando los problemas de sistemas que
se van presentando. Realmente el equipo de la gente es espectacular, y se
pone al hombro todo y en la medida de sus posibilidades hace lo posible.
¢Cuadl es el tema? Sabiendo de estas limitaciones, dijimos: “bueno, ¢cual es
el principal problema por el que se nos reclama?” Que haya una demora
en las marcas que tienen problema no es novedad. Nadie reclama por una
demora a una marca que tiene problemas. La gente reclama porque solicitd
una marca en febrero del 2018, se publicé, no tuvo ninguna oposicién, no
tiene problemas y todavia no se estudié. Sabemos que tenemos muy pocos
analistas, pero al solicitante casi dos anos le afecta mucho. Entonces dijimos:
“bueno, solucionemos eso como podamos”. Se desarrollé un sistema de
estudio simplificado de fondo para apuntar a reducir el atraso y después
en la medida de las posibilidades que quede, para estudiar las marcas
nuevas que no tuvieran oposicién en forma mas sistematica. Basicamente
lo que hace es listar las solicitudes de marcas nuevas que fueron publicadas
y no tuvieron oposicién, entre una determinada fecha, a ese listado se le
corre en bloque una blsqueda de antecedentes porque la gran mayoria
de las vistas son por 3A y 3B, y con base en los antecedentes, el analista
que estd trabajando con esa lista, excluye de ese listado las que tuvieron
antecedentes idénticos o muy parecidos. Sacarlas no es denegarlas, es
relevarlas para estudio humano. Y las que quedan en pantalla tienen que
analizar el resto de los articulos. Recordemos que no tuvieron oposicién
y no tuvieron antecedentes relevantes, entonces basicamente mirando
el signo y la clase, puede ver si es descriptiva, si es de uso comun, si es el
nombre de una persona, si es el nombre de un pais, etc., para separarlas
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también para consideracién por un analista. Y ese resultado que queda, que
es entre el 50% y el 60% del listado original de sin problemas, se puede
conceder en bloque directamente, ¢por qué? Porque no tuvo oposicion,
no tuvo antecedentes y hubo un analista revisando que en primer lugar
aparentemente no violaba ninguna norma. ¢Es un sistema mdas masivo? Si.
¢Puede haber algun error? Si. Pero hemos visto un poco chequeando todo
esto que el error es casi despreciable.

... €n un mes, la direccién estaba
concediendo por el sistema tradicional
3.000 marcas, y aca en ocho dias hemos
conseguido 8.229...

Fijense que ayer conseguimos 1.374 marcas por esto, y en estos ocho dias
conseguimos 8.229 marcas sin problemas, digamos. Para que se pongan en
linea en un mes, la direccion estaba concediendo por el sistema tradicional
3.000 marcas, y aca en ocho dias hemos conseguido 8.229, faltan las de
hoy. La cantidad de los analistas cada dia es la columna del medio. Mas o
menos cada analista por dia esta concediendo un poquito mas que 300
marcas y esto permitié que en estos ocho dias ya limpiaramos noviembre
del 17, diciembre del 17,enero del 18 y febrero del 18, cuatro meses. Se esta
trabajando en marzo, abril y mayo del 18. Tengan en cuenta que no es todo
el universo de marcas porque no entran las figurativas, no entran las que
tuvieron oposiciones.

La idea es que de aca a fin de ano hayamos podido solucionar todo el
atraso respecto de marcas sin problema que es lo que mas le preocupa a
la gente.

— Eduardo Mazzuchin:
Si, perfecto. Evidentemente es una muy buena noticia y con esto un poquito
zanja ese dato inicial donde teniamos que acortar todo esto, que es una
parte muy importante y que favorece al administrado.

— Juan Lépez Maihan
{Qué opina la gente del sistema? Yo creo que las asociaciones
internacionales y los titulares de marcas siempre vieron con cierta
extraneza el sistema de oposicién que teniamos, por lo burocratico, lo
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caro, lo largo, y en los papeles, en lo formal, la verdad que la recepcion del
nuevo sistema cuando salié el DNU fue muy bien recibida. Obviamente es
un compas de espera que quizad se demord un poco mas de lo esperado,
porque desde enero a noviembre, cuando el sistema finalmente empezé
a funcionar, quizas la buena recepcién que hubo del nuevo sistema se fue
convirtiendo en cada vez mas preguntas.

Eduardo Mazzuchin

El tema es que esto haya afectado los casos antiguos. Los clientes dicen:
¢Cémo es que no me avisaste, no me dijiste? Aunque uno haya hecho una
comunicacién cuando salié este sistema y haya enviado todos los cambios,
con todo el explicativo si ese mail tiene mas de dos carillas el cliente no lo
lee, no lo mira, dice “llamame y explicame”. Esto es lo que te mandé hace
un ano y medio atras cuando salié. Entonces quiza una de las principales
situaciones como usuarios del sistema es que tenemos que adecuar esas
viejas situaciones. Por otro lado, el estudiar todas esas viejas solicitudes nos
ha generado nuevos trabajos, para lo cual estariamos agradecidos.

... Aunque uno haya hecho una
comunicacién cuando sali6 este sistemay
haya enviado todos los cambios, con todo
el explicativo si ese mail tiene mas de dos
carillas el cliente no lo lee, no lo mira, dice

“lldmame y explicame™...

Carlos M. Gallo

Entiendo los cambios, entiendo lo que es para los clientes. En cuanto a lo
que acabds de decir, Eduardo, respecto a aplicacién de casos viejos es un
numero cerrado, es un universo acotado y a partir de ahora eso no crece
mas, asi que eso se va a ir solucionando como se viene solucionando. Este
es un proceso que vamos desarrollando por etapas, asi que probablemente
esta primera etapa de oposiciones sea una cosa medio artesanal, mixta,
pero lo cierto es que esto estaba previsto por el volumen como para 20
resolvedores o resolutores de oposiciones o analistas de oposiciones,
lldmenlo como quieran.

Ahora por un lado se manifiesta una critica por el atraso, que ademas
junté trabajo para sacar, pero por otro, me han criticado porque estamos
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trabajando y notificando mucho, gente de esta misma sala. Entonces es
curioso que por un lado digan “No, pero qué barbaridad, qué atrasados que
van, no sé coémo van a hacer con esto” y por otro lado digan “no, no me
notifiquen todos los dias porque yo no puedo trabajar”.

Y en el medio tenemos dificultades para administrar los cambios. Antes
podia haber un cambio en un area, ahora estamos atacando 25 cambios a
la vez y eso es muy dificil. Entonces estamos haciendo todo lo que podemos,
igual sabiendo que es un tema de transicién, porque cuando esto esté pulido
y aceitado, esto va a estar resuelto.

Marcelo G. Sellart
Justamente ahora vamos a dar los nimeros.

Juan Lépez Maihan

Estos son datos oficiales. Todo el mundo sabia que las cantidades de
oposiciones que se estaban presentando en los Ultimos cinco o seis anos
venia a la baja. Lo que es interesante este grafico, lo que muestra, es
la incidencia que tuvo el DNU. Todavia creo que es bastante prematuro
saber si efectivamente el DNU tuvo un efecto disuasivo en la cantidad de
oposiciones, pero lo que es cierto es que hoy estamos frente a un nimero
muchisimo mas bajo que el ano pasado y anos anteriores.

Eduardo Mazzuchin

El tema es que el DNU evidentemente viene a resolver todo el ambito
judicial. Y la estadistica lo que muestra es que no eran tantos los casos
que implicaban la llegada a una accién judicial. La ultima estadistica de
iniciacion de demanda muestra que de 235 casos digamos en un 30% se
llegaba a una solucién previa a una sentencia. No era tan grave la situacién
de demanda.

Carlos M. Gallo

Sibienes cierto que la cantidad de demandas iniciadas era muy baja respecto
a cantidad de solicitudes presentadas, no es menos cierto que la cantidad
de marcas que iban al abandono eran el 15% del total de las solicitudes
presentadas, y era el 95% o mas de las oposiciones no retiradas. Ahi vieron
que habia bajado la cantidad de oposiciones porque antes era muy baratoy
muy facil oponerse con cualquier fundamento porque cortaba y obligaba al
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solicitante a iniciar la demanda, si no iba al abandono. En realidad lo que se
apuntoé con esto es a evitar esos abandonos de los pequenos empresarios.
Los emprendedores tuvieron conciencia del valor que tiene tener una marca
registrada y no pensaron, como muchos pensaban, que el sistema estaba
armado para que no pudieran solicitar marcas. Porque el solicitante que
con gran esfuerzo pedia una marca, se le oponian con cualquier argumento,
incluso sin ningun sentido, y tenia que gastar fortunas, meterse en un juicio
de ocho anos para conseguir remover eso, por mas que tuviera excelentes
posibilidades, lo que hacia era llevar su marca al abandono, la uso sin
registrar y nunca mas en mi vida presento una marca. Entonces esto vino
a solucionar no solamente el tema de las oposiciones llamémoslas no tan
fundadas, sino también a darle fe a los solicitantes y a cambiar un poco la
cultura de Argentina del valor que tiene la marca registrada. Por eso no es
un universo de 235 marcas, es un universo de 10.000 solicitudes lo que esto
viene a solucionar.

... la uso sin registrar y nunca mas
en mi vida presento una marca...

Esto es para que tengan unaidea cémo fue impactando. Esas fueron las que
se intimaron mes a mes. En enero y febrero no hubo intimaciones. La tercera
columna son las oposiciones mantenidas de aquellas que se intimaron a
mantener. Ven que esta un poco desfasado porque generalmente 15 dias
habiles son tres semanas, mas la notificacion del armado de boletines es
una semana mas. Esto quiere decir que del 70% de las oposiciones que es
un porcentaje enorme, no fueron mantenidas. Probablemente en estos
expedientes a fin de noviembre o en diciembre ya tengamos las primeras
resoluciones de oposiciones, antes de fin de ano.

Asi que bueno, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Por
ahi estan sentados los resolvedores de oposiciones.

— Marcelo G. Sellart
Vamos ahora a los desafios.

— Juan Lépez Maihan

Yo creo que el principal desafio del INPI hoy es que hay un 31% de los casos
de oposiciones que fueron mantenidas, que traducidos al dia de hoy son
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3.000 casos. Si hay seis resolvedores que estan aca en la sala, felicitaciones
y fuerza en el trabajo que les toca por delante. Mas o menos cada uno tiene
que resolver 500 casos, y si nos retrotraemos al otro grafico que habiamos
mostrado antes, en el 2018 y 2017 la justicia ingresaron 250 casos por ano,
con 11 juzgados y 22 secretarias, entonces la verdad que ahi, de vuelta es
un tema de recursos. No nos olvidemos que estos seis resolvedores estan
en una fase de aprendizaje, con lo cual vamos a tener que tener mucha
paciencia en esta etapa inicial. Si a eso le agregamos que la misma ley obliga
el INPI a tratar a todas aquellas oposiciones que no fueron mantenidas,
que se convierten automaticamente en llamados de atencién, vamos a
estar recargando aun mas la tarea del INPI y quizas la pregunta que hay
para hacerle al doctor Gallo es qué criterio va a adoptar el INPI con estos
llamados de atencién, si va a ser un criterio estricto como el que existia
antes con los llamados de atencion clasicos, o si va a haber un criterio mas
laxo que obligue a los examinadores a mirar detenidamente un llamado de
atencién.

... ¢(Cudl es el tema de los llamados de
atencion?...

Carlos M. Gallo

Estos seis examinadores no son examinadores de fondo, no son los que van
a estudiar el llamado de atencidn. El sistema es medio automatico, si no se
pago latasa,ya se sabe que nofue mantenida,es un dato objetivo del sistema.
Entonces se transforma en llamado de atencién, se va a publicar para dar la
posibilidad de “no, yo pagué, hay un error de sistema” y poder volver atras.
Ahora, si queda firme esa conversién en llamado de atencién pasa a lo que
seria segundo estudio, porque aca viene de una vista de oposicidon anterior
y entra en el estudio de fondo tradicional ;Cudl es el tema de los llamados
de atencién? Y acd tengan presente esto. La oposicién que se transformé en
llamado de atencién, no necesariamente se tiene que basar en una marca
confundible de la misma clase para los mismos productos o servicios. ELl
articulo 4° es mucho mas amplio, es para oponerse al registro de una marca,
solo basta un interés legitimo, con lo cual el fundamento de una oposicién
puede ser cualquiera.

El estudio de fondo se va a seguir haciendo como se hacia. Lo que dice la
ley es “el 3ay el 3b, marcas idénticas o similares para los mismos productos
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0 servicios” a mi no me vengan con otras clases, salvo que sea una marca
extremadamente notoria. Entonces se va a seguir aplicando el mismo
criterio estricto, y tengan en cuenta que no se va a dar traslado del llamado
de atencion.

Marcelo G. Sellart

Primera pregunta: ;no hay plazos para ampliar fundamentos de un llamado
de atencién, porque esto ya esta fuera del procedimiento de resolucién de
oposiciones? Segundo, ;los examinadores van a ver todos los llamados de
atencién paraver cual descartay cual hace propio? Y el que hace propio no se
va a correr traslado de ese llamado de atencién como llamado de atencidn,
sino que se corre una vista porque es el examinador que hace suyos, de
alguna forma, los argumentos del llamado de atencién. ;Entendimos bien?

... Ahora, segun lo que dice la norma, es que
mas alla de que vos tengas la posibilidad de
mantener ciertas clases para que la oposiciéon
siga vigente, necesariamente la tasa la tenés
que pagar en todas...

Carlos M. Gallo

Entendiste muy bien. En primer lugar, plazo. No hay un plazo para ampliar
o no ampliar un llamado de atencién. Un llamado de atencién es como un
manifiesto que cualquier ciudadano le puede hacer a cualquier autoridad
administrativa. Segundo, hay un plazo tacito, que es si yo ya resolvi no
me podés ampliar un llamado de atencién anterior. Y por el principio de
adquisicion, todo lo que esta en el expediente va a ser visto. Yo tengo
muy buenos examinadores de fondo. Esa gente lo que hace es estudiar el
expediente, va a estudiar el llamado de atencién, va a estudiar cualquier
cosa que esté en el expediente.

Eduardo Mazzuchin

El grafico muestra que nosotros tenemos una exclusividad que es la tasa de
mantenimiento. Los demds paises citados ahi no la tienen. Si fija una tasa
que también es mas cara que los paises de la regidén. Esto evidentemente
al cliente local lo afecta, y en algunos casos de forma bastante importante.
Y hay un punto, dentro de los aranceles, el punto 192, que habla del pedido
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de suspensién de un tramite. Ahora, seguin lo que dice la norma, es que
mas alla de que vos tengas la posibilidad de mantener ciertas clases para
que la oposicidn siga vigente, necesariamente la tasa la tenés que pagar
en todas. El tema sera si yo corro el riesgo de no pagar en todas las demas
clases, automaticamente eso se transforma en un llamado de atencién. La
pregunta es qué posibilidades tendriamos de tener algun tipo de certeza
en el cual yo no pague la ratificacién en las clases que consideremos como
marcas de defensa,y que después ante una resolucién de oposicién fundada
pueda hacer sopesar eso en el resto de las clases.

Carlos M. Gallo
Son casos hipotéticos futuros porque todavia no se plantedé nada de esto,
asi que estamos haciendo estimaciones.

Marcelo G. Sellart
Presupuestariamente ya tenemos que hacer estas estimaciones.

Carlos M. Gallo

Bueno, pero yo no podria pronunciarme oficialmente sobre un caso en
abstracto, que todavia no estd planteado, asi que lo Unico que puedo hacer
es estimaciones académicas sobre esto. A ver, si hay una marca, dos marcas
que sean similares, Pajarito pedida en cinco clases y se opone Pajardn.
No sé si son confundibles, similarmente confundibles, se analizara en el
caso, pero cinco solicitudes. La marca Pajardén en verdad es raro que se
dedique a las cinco. Puede estar en una o en dos, y las otras pueden ser
de defensa. Entiendo que esto es lo que vos me estas planteando. ;Qué
pasaria si presentadas las oposiciones en la cinco se mantuviera una o dos
y en las otras se pidiera una reserva? Bueno, en ese caso, al INPI lo que le
interesa evitar es que el mismo conflicto se resuelva de una manera en la
oposicién y de otra manera que digan que son confundibles en una clase
e inconfundibles en la otra. Hay circunstancias objetivas, que si es de uso
comun, si no es de uso comun, si los productos son de mayor o menor valor,
100 consideraciones a hacer, asi que lo que se resuelve en una clase, no
necesariamente se resuelve en la otra.

Marcelo G. Sellart
¢Pero tiene la exigencia del pago de la tasa?
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— Carlos M. Gallo
Es una solicitud de reserva a pedido del interesado, tiene que pagar la tasa.

— Marcelo G. Sellart

Vamos a pasar un poco en limpio la hipdotesis. Multiples oposiciones, de
las multiples oposiciones se rectifican solo algunas, las otras quedan
transformadas automaticamente en un llamado de atencidén, entonces
la hipdtesis de trabajo es: en esas que se transformaron en llamado de
atenciodn, si puedo pedir la reserva del expediente, fundando la reserva en
el hecho, y pagando la tasa de reserva fundada en el hecho de que podria
haber resoluciones contradictorias entre la decisién de confundibilidad o
inconfundibilidad en las oposiciones ratificadas respecto de aquellas que
van a ser analizadas por el examinador en el examen de fondo, que el
pedido de reserva tiene que ser fundado y que el INPI no esta obligado pese
al pago de la tasa de reserva, a conceder automaticamente la reserva, sino
que quedara a criterio de cémo se expusieron los fundamentos para pedirle
la reserva (Es correcto?

... el pedido de reserva tiene que ser
fundado y que el INPI no esta obligado
pese al pago de la tasa de reserva, a
conceder automaticamente la reserva...

— Carlos M. Gallo

Es correcto, y una cosa mas, hay un interés, no es solamente el interés de
ustedes. Tengan en cuenta, supongamos que en las oposiciones se va a
declarar que es infundada la oposicién, supongamos, y que las otras dos
o tres que no mantuvieron, el INPI, el examinador de fondo las considera
confundibles. Si fuera asi, el INPI estaria en posibilidad de ser demandado
por denegatoria de marca en tres juicios, y en el otro no. Es decir, el INPI
quiere tener decisiones coherentes en todos los casos similares.

— Eduardo Mazzuchin
Solamente unapregunta.Estuviste hablando deltemade que las oposiciones
evidentemente no ratificadas mostraban que habia una falta de interés en
el oponente, que eso se transformé en una llamada de atencién, y que tenia
que estar exclusivamente fundado para ser tenido en cuenta. ;Cudl es el
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criterio del INPI con aquellas oposiciones que son ratificadas, fundadas y no
hay contestacién del solicitante? ;Existe también una consideracion para
entender que el solicitante tiene una falta de interés?

— Carlos M. Gallo
No. Un desistimiento nunca se presume, una falta de interés nunca se
presume. De hecho, qué tan interesado esta que presentd una solicitud y
pago la tasa. No puedo presumir que hay un desinterés.

— Eduardo Mazzuchin
¢{Qué sucede si en esa ampliacion el oponente plantea la falta de interés
legitimo y no hay respuesta de la otra parte?

— Carlos M. Gallo
Se analizara.

... laverdad es que el haber adoptado el
recurso directo, como via recursiva en los
casos de resolucion de oposiciones, atenta
un poco a la simplificacion...

— Juan Lépez Maihan

Volviendo un poco al principio, el sistema estd concebido en una
simplificacion. EL INPI apunta a tener un proceso mucho mas simplificado
de prueba. Pero la verdad es que el haber adoptado el recurso directo,
como via recursiva en los casos de resolucién de oposiciones, atenta un
poco a la simplificacién. Haciendo un andlisis de las contestaciones o las
ampliaciones que se hicieron, vimos que son ampliaciones voluminosas.
Quiero preguntarle al Dr. Gallo ;Cudl es la parte activa del INPI respecto a el
cumulo de prueba que se esta haciendo?

— Carlos M. Gallo
Yo estuve casi 30 anos litigando. Todos los que hemos litigado saben que
muchas veces se ofrece prueba totalmente innecesaria, para satisfacer
el ego del cliente o lo que fuera. Si Pajarito se confunde con Pajarén, no
necesito probar la cantidad de empleados que tengo en la fabrica de
Cérdoba. Entiendo que el cliente esta chocho con eso, pero vayamos al
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punto. Nosotros no vamos a ser estrictos o no estrictos, vamos a tener la
estrictez adecuada, en dos sentidos. En primer lugar, la prueba ofrecida
que tenga relacion con los hechos y las afirmaciones que tienen que ser
resueltas para resolver el tema, seran consideradas y seran producidas,
y después la forma en producirlas, busquemos simplificar. Si quieren
acompanar una pagina de internet, pidan la constatacidon. Si quieren
acompanar un audio, pueden acompanar la desgravacion. Esas son las
cosas tal vez mas comunes. Declaraciones testimoniales yo no tuve ni una
sola en oposiciones. Confesional, olvidémonos. Constatacion de lugares,
verificacion, reconocimiento judicial, uno solo en 20 anos. No son los
comunes. Sugiero que apunten a la simplificacién de la prueba.

Juan Lépez Maihan

Una cosa. Seria deseable que el INPI dicte el reglamento como para tener
un criterio ordenadory evitar que los usuarios del sistema presenten pedido
de caducidad por falta de uso sobre la base de la Ley de Procedimientos
Administrativos.

Otra cosa que me parece muy importante es la falta de sistematizacion de
los pedidos de caducidad que ingresan al INPI hoy. Si no se presentan online
no hay manera de poder rastrearlos, y esto puede generar un sinnimero
de problemas para un potencial adquirente de buena fe de una marca, que
hace un pedido de informe al INPI y la informacién de una caducidad no
estd sistematizada y no aparecen los informes.

Finalmente solicitamos reglamentar el procedimiento de caducidad y
tomar los recaudos para que la informacién esté disponible al publico. Seria
un sistema mucho mas transparente y el INPI va a cumplir un mejor rol
como registro.

Carlos M. Gallo
Tomamos nota.

Eduardo Mazzuchin
Deberian también tomar nota cuando hagan la emisién de un certificado de

estado de tramite.

Carlos M. Gallo
Estamos trabajando en eso.
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— Juan Lépez Maihan
Se recomendaria es, una vez que se inicia una accién de caducidad, notificar
via cartadocumento al titular de la marca para por lo menos estar asegurado
que el uso posterior que haga no purgue ese vicio.

— Auditorio
Quisiera que ampliaras un poco el tema de la publicaciéon de la marca nueva.

— Carlos M. Gallo

Bueno, nos seguimos rigiendo por la ley pero estamos trabajando
para sistematizar esto pero tengan en cuenta que sistemas no trabaja
solo para la Direccién de Marcas y estamos atacando 25 desarrollos
diferentes, entonces vamos poco a poco, pero si, apuntamos a una
sistematizacién y publicacién casi automatica de una solicitud que
haya entrado por el estudio simplificado de forma. La idea es que no
sea en los cinco meses de hoy, sino que tal vez adentro del mes de
presentada, esté publicada.

... tengan en cuenta que sistemas no trabaja
solo para la Direcciéon de Marcas y estamos
atacando 25 desarrollos diferentes...

— Auditorio
En el sistema de oposiciones, ;por qué hay que estar haciendo las
ampliaciones cuando se trata de varias clases, hacerlas una por una, cuando
en el sistema judicial vos iniciabas una sola demanda? Si se hace todo
junto tendria varias ventajas. Se inicia una sola demanda, se hace una sola
contestacién y el examinador tiene un solo expediente para resolver.

— Carlos M. Gallo
No es tan asi, vos lo estds pensando como expediente judicial entre dos
partes. Aca los expedientes son de las solicitudes de marca, con lo cual
de movida ya tenés la cantidad de expedientes que son y ademas en cada
expediente puede haber varias oposiciones. Necesariamente las tenemos
que tramitar por separado. Si légicamente se puede pedir una suerte de
acumulacién impropia. Esa clase de planteos siempre van a ser considerados
porque no queremos un escandalo juridico que se solucione de una manera
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en uno y de una manera en otro, que sea el mismo analista el que los
resuelva. Eso esta contemplado para que se asignen.

Auditorio
Pero si se hace esa acumulacién impropia de la que hablas, ;no podria haber
una tasa especial para esos casos?

Carlos M. Gallo
Eso ya me excede porque eso ya es una queja del sistema actual de tasas,
podemos empezar a discutir durante horas. Tomo nota.

Auditorio

Vos hablaste recién de que hay 3.000 ratificaciones ya presentadas y
todavia no tenemos una disposicién sobre cémo se va a manejar el tema de
la prueba. Entonces me imagino que el INPI, en algin momento, va a tener
que decirle esas 3.000 solicitudes: “Muchachos, esta prueba que ofrecieron,
si quieren retocar algo, si quieren cambiar algo”, 0 cémo lo van a manejar.

Carlos M. Gallo

En principio el principio general de la prueba es la amplitud probatoria,
punto uno. Dos, no vamos a estar dando nuevas oportunidades de modificar
lo ya ofrecido como prueba. Tendriamos ademas que dar traslado y eso es
siniestro. Lo que si vamos a ser es muy simples, muy directos en la prueba
que aceptemos, solamente prueba conducente, relevante. Eso es como el
lineamiento.No va a haber ninguna disposicién. Lo que siva a haber,estamos
trabajando en una especie de manual de buenas practicas, guidelines,
porque yo tampoco le puedo decir a un agente, cdmo argumentar su caso.
La forma no es tan fundamental acd, pero se abunda demasiado en eso y
también nos recargan. Muchas veces innecesariamente. Piensen realmente
que hay que ir al hueso, hay que ir al punto.

Dra. Najera

Eltemaeslaprueba.Parece que laformacion profesional es una deformacion
administrativa, entonces estamos todos pendientes de cémo vamos a
probar determinado hecho. Me quedd la duda si ustedes van a rechazar in
limine el tema del ofrecimiento de prueba o si tenemos que hacer la prueba
antes. Esto nos complica porque ya de por si gracias que conseguimos el
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okay del cliente para mantener la oposicidn, si encima le tengo que decir:
“conseguime tres informes que acrediten que vos sos licenciatario o la
usaste o lo que sea”, sera mas complicado. También esta el riesgo de si yo
acompano la documental, la otra parte la desconoce, entonces ;cémo lo
van a manejar el tema de los oficios?

Carlos M. Gallo

Ahi hay dos temas. En primer lugar, yo no les puedo decir cémo tienen
que trabajar ustedes, primer punto. Vamos a rechazar la prueba si es
inconducente. Pero si es conducente probablemente los intimemos a
acompanar los informes en un plazo. De todas maneras es fundamental
saber si el producto fue muy vendido en el supermercado tal o si era un
caso totalmente aislado, eso hace a la presentacion del caso. No creo que el
cliente se queje mucho porque le defiendan bien su asunto.

Dra. Najera
Por el tema del plazo basicamente. Si es antes de los 15 dias no lo va a
conseguir seguro.

Carlos M. Gallo

Podran ofrecerla como prueba de oficio y solicitar que se fije un plazo para
acompanar en caso de que no se haga lugar al modo de producirla. Pero
seamos creativos, a ver, somos abogados todos. Tengan en cuenta que lo
que dice el cddigo procesal respecto a una prueba documental cuando
se corre traslado y es que se debe pedir evidencia de la autenticidad de la
prueba que emand de la parte o que le fue remitida. El resto no tiene por
qué emitir opinién.

No queremos hacer una judicializacion extrema de esto. Igual sepan que
van a poder, en el recurso final, hacer cualquier replanteo de prueba.

Presidente

Laasociacion desea serescuchada sobre los distintos proyectos que estanen
curso, por ejemplo, el de buenas practicas profesionales y la reglamentacién
de la caducidad. Deseariamos ser escuchados.

164



XXX JORNADAS ANUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Carlos M. Gallo

Légicamente siempre estamos dispuestos a recibir cualquier sugerencia
que pueda hacer la asociacién respecto de cémo serian las buenas practicas
para ustedes. Pero no es una disposicién que vaya a salir y que tenga que
ser consensuada ni nada por el estilo. Va a ser a la vista. En la experiencia de
cémo estamos yendo, son como sugerencias. Ustedes ven los cinco o seis
casos o 100 que le tocaron a cada uno. Nosotros vemos todo el universo,
entonces todos los planteos ya los vimos.

Respecto de la caducidad y la nulidad, ya lo hemos mencionado en otras
presentaciones. Estamos trabajando en eso, tomamos nota de lo que senalé
Juan, si sepan que no es lo mismo la presentacién individual, autbnoma, de
una caducidad o una nulidad, que un proceso de oposicién. Porque adentro
proceso oposicién estamos contestando y no contestando y produciendo
pruebas sobre eso, es una guia mas facil. Pero respecto de un pedido nuevo
si, yo tomo nota. Me preocupa que si se presenta una caducidad en un
expediente, légicamente va a ser en el expediente la marca concedida que
estd en el archivo de ADEA. Eso podria analizarse bien en el reglamento que
estamos pensando. Igual van a ser escuchados todos.

Marcelo G. Sellart
Con esto damos por terminado el panel. Muchas gracias.
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Viernes 30 de agosto

PROFESIONALES DE PI
EN LAS REDES SOCIALES:
ESTAR O NO ESTAR,
SER O NO SER

Moderadora

Paula Fernandez Pfizenmaier. (Randle Legal. Argentina)
Panelistas
Eryck Castillo Orive. (Uthoff, Gomez, Vega &Uthoff. México)
Victoria Pereira. (Pereira Marketing Juridico. Uruguay)

Ricardo Palmieri. (Consultora Redaccién Palmieri. Argentina)

Paula Fernandez Pfizenmaier

Después de dos dias de estar viendo tantas cuestiones de fondo este panel

es, digamos, como un bdalsamo. Primero queria agradecer a la asociacién,
a Juan Bertén Moreno y al resto de mis companeros de la subcomisién de
administracién de despachos por confiarme la organizacién de este panel.
El tema del marketing juridico es uno de los temas que abordamos desde la
subcomisidn y que nos parece que tiene mucha relevancia, cada dia mas, es
un aspecto mdas que sumamos a nuestra profesién
Antes, con ser buenos abogados era suficiente. Ahora tenemos que ser
buenos abogados, tener contentos a nuestros clientes y ademas hacer eso
visible. Y hoy tenemos muchas herramientas para lograr esa visibilidad ...
pero ello puede ser bueno y no tan bueno: eso es lo que vamos a analizar en
este panel. Primero voy a introducir a los panelistas. Victoria Pereira, asesora
de marketing, licenciada en administracién de empresas, es directora de
Pereira Marketing Juridico. Tenemos también a Eryck Castillo, socio del
Estudio Uhthoff, con mas de 30 anos de experiencia en temas de marcas.
Es presidente de la Asociacién Mexicana para la Proteccién de la Propiedad
Intelectual. Su estudio es muy activo en redes sociales y tiene una estética
muy definida. Y por ultimo alguien que no tiene nada que ver con lo juridico
pero que justamente creo que su visién va a sumar mucho, Ricardo Palmieri,
de Redaccion Palmieri, especialista en temas de marketing y publicidad.
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La primera pregunta, como disparador de la discusiéon es la siguiente: (A
su criterio, es necesario como profesionales del derecho tener presencia en
redes sociales? ;Cuales serian las ventajas y las desventajas de ser activos
en redes sociales?

Victoria Pereira

Desde el area de marketing juridico lo recomiendo. Para mi es un gran si

estar en redes sociales tanto a nivel estudios como a nivel profesional. Es
un tema de mercado. En el ano 2019 el 45% de la poblacién mundial esta
presente en redes sociales.Y Argentina es uno de los cinco paises del mundo
con mayor insercién en redes sociales. EL 96% de la poblacién mayor de 13
anos en Argentina esta en las redes sociales. Y desde el punto de vista del
marketing, tenemos que estar donde estan nuestros clientes.
Estar en redes tiene un montén de ventajas:

1. | Nos ayuda en el tema del branding, es decir, en el reconocimiento
de la marca,y cuando hablamos de marca no hablamos solamente
de la marca del estudio sino de la marca personal de ustedes.

2. | La inmediatez. Puede parecer que lo que informan sea algo
inmediato, pero en realidad lo tenian planificando un tiempo antes.
Por ejemplo, si van a ir a determinado evento, puede hacerse de
modo que parezca que acaba de suceder.
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3. | Elalcance. Parece un beneficio discreto pero si ustedes se buscan
a ustedes o buscan a las firmas, muchas veces aparece su perfil de
Linkdin antes que la pagina web.

4. | Liderazgo y acercamiento. El liderazgo esta relacionado con el
posicionamiento. Si la firma aparece rapido se va a percibir como
una firma lider.

Paula Fernandez Pfizenmaier
Perfecto. Analicemos entonces cada red en particular.

Victoria Pereira

El 66% de los estudios que estan en AAAPI no tienen perfil de Facebook.
Es un ndmero importante. Y en LinkedIn, que es la red profesional, el 61%
no tiene perfil. En Instagram solamente estan un 16% de los estudios. Esta
Ultima es la red social con mas crecimiento, sin embargo, muy pocas firmas
que estan ahi.

Eryck Castillo Orive

Coincido con que hay que estar en las redes sociales. Hoy por hoy es un

nuevo medio para poder ofertar nuestros servicios. La nueva generacion,
los lideres del manana, ya no estan acostumbrados a percibir los servicios
de la manera como nosotros crecimos, y lo hacen todos a través de la
Tablet. Nuestra firma si tiene presencia desde hace ya un tiempo en las
cuatro redes sociales que vamos a discutir el dia de hoy. Por ejemplo, en
Facebook hemos tenido un crecimiento de mas de 200 % en el dltimo afo.
Obviamente tratamos de ser muy cuidadosos en los mensajes. Eso no quita
que sigamos promocionando nuestros servicios en los medios tradicionales,
en las revistas que conocemos como Managing, Intellectual Property, o
en Chambers etc., pero nos hemos diversificado y ha funcionado bien. La
ventaja de las redes es que uno les puede hacer seguimiento saber cuanta

... EL 66% de los estudios que estan en AAAPI no
tienen perfil de Facebook (...) Y en LinkedIn, que
es la red profesional, el 61% no tiene perfil...
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gente ley6 los mensajes. Toda esa informacion es muy valiosa para poder
ver qué es lo que esta teniendo éxito y qué es lo que no.

Ricardo Palmieri

a verdad que me parece una pregunta rarisima esa de si hay que estar en
las redes. Es como preguntar si uno debe usar ropa interior. La presencia
en las redes no es un opcional, no es algo que yo pueda elegir. Tengo que
estar. Ademas, cuando uno esta en las redes se convierte en referente. A
mi me parece siempre sospechosa la gente que dice que sabe un montén
y voy a LinkedIn y tiene un perfil horrible o no tiene foto. Ustedes diran “es
un profesional espectacular”. Si, pero yo no lo percibo asi. Y recuerden que
estamos en un mundo de percepciones, importa mas la percepcién que la
realidad. Ahora bien, el contenido es importante. Cuando un estudio lo Unico
que hace es publicar: “Nos dieron este premio”. “Nos invitaron de oradores
en el Congreso de Singapur de no sé qué”, “salimos en tal publicacién”, la
gente dice: “si, son importantes, son capos”. ;Pero qué me estas aportando?
¢Le estads hablando a mi cerebro limbico? El cerebro limbico es la parte
emocional. Yo para llegar a la parte emocional, le tengo que contar tips,
datos y cosas Utiles que le puedan servir a la persona. Si no, simplemente
estoy haciendo una autorreferencia permanente, un autobombo, una self
promotion, que no va a llegar a ningun lado.
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Yo coincido con lo que dice Eryck en el sentido de que todos los socios
tendrian que tener un perfil en LinkedIn independiente del de la firma. Y
es muy simple, abro un perfil en cada red y el mismo contenido que puse
en LinkedIn lo pongo ahi, porque yo puedo abrir perfiles personales y los
uso con fines profesionales. Ademas, tengo la experiencia propia en nuestra
consultora, que abrimos perfiles de nosotros, pero ponemos cosas del
trabajo. Y cada 15 dias por ejemplo yo cambio la foto. Pero todo depende
de la persona. Yo, por ejemplo, jamas quise poner las fotos de mis hijos que
son menores.

... Eso no quita que sigamos promocionando
nuestros servicios en los medios tradicionales...

Paula Fernandez Pfizenmaier
¢Para que voy a cambiar?

Ricardo Palmieri

Cada uno hace lo que le parece. Yo acd que doy un consejo profesional,
ustedes ven si lo toman o no. No me digan: “ese perfil lo tengo cerrado”,
porque todo es publico. He estado por lo menos con tres gerentes de
Recursos Humanos de empresas de consumo masivo de las cuales ustedes
tienen productos en sus casas y todos me dijeron “cada vez que tenemos
una bldsqueda de personal, nuestros hackers miran las redes profesionales
de todos”. Entonces lo que nosotros no podemos hacer, si es un mundo
de viboras, ser palomas. Tampoco tenemos que ser viboras, tenemos que
ser astutos. El astuto es el que conoce las consecuencias de sus actos. Mi
pregunta es ;hay necesidad de publicar tantas cosas en nuestras redes
profesionales? El otro dia veo una profesora que dice “después de 26 aios de
matrimonio, mi marido acaba de dejarme”. ;Es necesario publicar eso? ;Qué
fin tiene? Ya sabemos que posiblemente el 30% se alegré de su desgracia,
el 30% le tuvo compasion y al 30% no le importd nada. Eso pasé. Entonces
ojo con las redes.

Ademas, creo que ustedes ya saben, hay cinco temas tabues en las redes,
que son los mismos temas de los que no se habla en la mesa. Eso que
parece muy old school, pero es cierto. Ellos son: politica, religion, fatbol,
sexo y drogas. Esos gustos personales no se cuentan en las redes. Son
temas privados.
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Ustedes pueden perder un cliente porque pusieron que son del actual
gobierno o porque les gusta el gobierno anterior, porque pusieron que
son de Boca o porque son de River. Realmente, aunque todos parezcamos
racionales, ya sabemos que el ser humano es un ser irracional que piensa.

Paula Fernandez Pfizenmaier
¢Creen ustedes que de alguna manera la firma tendria que establecer
pautas de uso de las redes a sus socios y asociados?

Victoria Pereira
Yo creo que hay que educar, dar talleres, pequenas charlas dentro del
estudio.

Paula Fernandez Pfizenmaier
¢Eryck ustedes como lo manejan eso?

Eryck Castillo

Nosotros tenemos un community manager. Ella es la que se encarga de
todo lo que se sube a redes sociales, obviamente con supervisién. Tenemos
el comité de redes sociales y en ese comité se ve todo lo que se va a ir
subiendo cotidianamente.

Paula Fernandez Pfizenmaier
¢Pero se dan charlas o se consejos respecto de qué subir en los perfiles
personales y qué no?

Eryck Castillo

En realidad no. Lo que hemos advertido es que nos seguimos muchos a
otros. Entonces a mi me tocd hace un par de anos que de repente de una
colega de una oficina posted: “pues aqui viendo Game of Thrones”, a las 3:00
de la tarde...

Paula Fernandez Pfizenmaier
¢Un miércoles?

Eryck Castillo
Claro, si fuera sabado o domingo no tenemos problema. Y digo: “esto se
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malinterpreta” pues esto lo ven cientos de personas en todas partes, clientes,
gente que te sigue y se ve mal. A esta hora deberias estar trabajando o
atendiendo algun asunto que nos hayan encomendado.

Ricardo Palmieri

Es bueno que haya un manual de estilo. Un manual de estilo no tiene 100
paginas, tiene 20 paginas y enseha cdmo se escribe en las redes. Hay que
capacitar a la gente porque las policies existen y no las estan utilizando.

Paula Fernandez Pfizenmaier
El otro tema a preguntarnos es ;necesitamos un community manager?

... hace unos tres anos vienen diciendo que
Twitter va a morir (...) Si tienen que elegir en
cuales estar, quizas, yo empezaria por Facebook
y por LinkedIn, y después iria agregando
el resto...

Victoria Pereira
La funcién del community manager se ha profesionalizado cada vez mas y
no es tan sencilla como piensa la gente. La respuesta es si.

Paula Fernandez Pfizenmaier
Eryck. ;{Ustedes como lo manejan?

Eryck Castillo

Fijate que nuestra experiencia para llegar a este tema nos tomé anos.
Obviamente era primero una persona que trabajaba en la oficina y: “mira,
ella es muy buena en esto del Facebook™. Y asi salié. Hoy por hoy ya hay una
persona establecida. No es una experta en disefo, entonces la empresa le
ayuda con la parte de las fotografias, los disenos, los colores, etc. Tenemos
un manual de los colores de identidad de la firma, entonces tratamos de
respetar todo eso en ese sentido, pero nos ha costado muchisimo trabajo.

Ricardo Palmieri

El community manager se puede capacitar, porque su labor es técnica. Basta
con capacitar a una persona extrovertida, que sepa escribir y que no tenga
faltas de ortografia (tema fundamental).
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Paula Fernandez Pfizenmaier
&Y qué pasa con Twitter?

Victoria Pereira

De las cuatro redes de las que hemos hablado hoy, la Unica que esta bajando en
numero de usuarios es Twitter. Creo que hace unos tres anos vienen diciendo
que Twitter va a morir. No muere, pero si es la Unica que viene decreciendo.
La que esta teniendo un crecimiento increible es Instagram. Instagram pasé
de 800 millones un ano a 1000 millones y en todos los paises. Es muy bueno
también, antes de decidir en cuales redes estar, ver cuales estan creciendo.
Después saber que cada red tiene su perfil también ;no? Lo que habldbamos,
sociales son Facebook e Instagram, LinkedIn es la profesional, Twitter es
de noticias y de informacion. Si tienen que elegir en cudles estar, quizas, yo
empezaria por Facebook y por LinkedIn, y después iria agregando el resto.

Ricardo Palmieri

Bueno, yo disiento un poquito con Victoria. Coincido en una cosa, que
LinkedIn es si o si. Pero para mi es vital estar en todas las redes a la vez y
publicar el mismo contenido.

Eryck Castillo

Yo justamente ibaa mencionar eso. Yo creo que siya decidimos estar en redes
sociales, yo iria por todas, porque tenemos que atacar a todo el pdblico. Hay
unas que son mucho mas visuales, otras que son mas informativas. Pero si
ya estamos decididos a incursionar en redes sociales, tenemos que armar
un equipo y hacer que todas tengan constante contenido para que se vea
que hay movimiento.

Paula Fernandez Pfizenmaier

Y una vez que decidi que tengo que estar en todas, ;Qué hago respecto a los
contenidos? {Puedo usar el mismo contenido en todas las redes sociales o
tengo que generar un contenido para cada red, teniendo en cuenta que los
perfiles de los usuarios de cada red?

Eryck Castillo

Sobre una misma idea, un mismo tema, lo estructuras y lo redactas de
manera distinta porque el perfil de los usuarios es distinto.
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Ricardo Palmieri

Yo creo que hay que poner el mismo contenido en todas las redes, con
la adaptacion de Twitter, porque ademas no hay tiempo para hacer un
contenido diferente para cada uno. Si no, termino dedicado al community
managementy yo lo que tengo que hacer es propiedad industrial.

Paula Fernandez Pfizenmaier
¢Cudles son los consejos o recomendaciones para comunicar de una manera
efectiva?

Victoria Pereira

En LinkedIn hace dos afos nomas, la foto carnet era el pan nuestro de cada
dia. Hoy por lo menos a nivel abogados esta mucho mas cuidado el tema
que hace unos anos. Se aconseja, para la foto, no mirar para abajo y no usar
lentes.

... Yo creo que hay que poner el mismo
contenido en todas las redes...

Paula Fernandez Pfizenmaier
¢Errores en el contenido de las comunicaciones?

Victoria Pereira

Esos son casos famosos. Hay un estudio espafol que con muy mal
tino aproveché un accidente de aviacién (ellos se dedican a la parte de
sucesiones) donde fallecieron no sé cuantas personas y quisieron venderse.

Ricardo Palmieri
Fallecieron ellos también.

Paula Fernandez Pfizenmaier
Y ni que hablar de las faltas de ortografia, mas en un estudio juridico, no va.

Victoria Pereira

Si, tenés totalmente razén. En realidad, estos son cosas simpaticas pero que
pasan.
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Ricardo Palmieri

Se recomienda publicar regularmente, ya lo hablamos antes. Siempre hay
que hablarle a un tU o a un vos, no hay que hablarle a un ustedes, porque la
gente no lee en grupo las redes. Otra cosa que es importante es usar todos
los soportes, porque estamos hablando de textos, pero pensemos también
videos, pensemos también en audios, podcasts. Hay mucha gente que
prefiere escuchar las noticias mientras hace running, mientras esta en el
auto que no puede mirar el celular, pero si le va a servir si yo hago una serie
de audios sobre actualizacion sobre temas de Pl. Una vez dimos un curso
en la policia nacional de Colombia, y al final de cada publicaciéon ponian “al
servicio de la comunidad”. Era agotador. Y después una cosa interesante, no
abandone los medios tradicionales. Los medios se suman, igual que cuando
aparecié la televisién no desaparecié la radio. Si yo hago publicaciones
impresas o en mi sitio web, las redes tienen que estar clickeables.

Paula Fernandez Pfizenmaier

Analizando, digamos, todo el tema de las redes sociales y sabiendo que
Eryck participaba del panel, me puse a ver que su estudio tiene una estética
muy particular. Un poco los posteos que hacen se refieren a descuentos,
emprendedores, Gltima oportunidad. Algo que es como bastante novedoso
en el rubro juridico y quizas aca en Argentina no es una practica tan comun,
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no sé cémo lo toman tus colegas, yo creo que si pongo eso, descuento de
35%, varios colegas reaccionarian negativamente. ;Cémo fue la idea? ;Les
rindié un resultado realmente? Contanos si vale la pena hacerlo y qué pasé
con los colegas.

Eryck Castillo

Tenemos una campana de apoyar a los innovadores, a los creadores, a
las pequenas y medianas empresas, a los de a pie, y se nos ocurrié hacer
esto. La verdad es que ha funcionado bien, no te puedo decir si esto es la
panacea y esto es lo que nos va a cambiar, lo que nos va a ayudar a sufragar
el protocolo, definitivamente, pero la verdad es que es una manera de darle
algo a la gente. De por si catalogan a las firmas tradicionales como algo
inaccesible, los jévenes tienen en su mente hacer muchas cosas cuando
estan desarrollando un nuevo negocio, lo Gltimo que les pasa es proteger
su marca. No te puedo decir que se hayan acercado colegas y nos hayan
dicho: “Oye, esto esta mal visto” o un reclamo ante la barra mexicana de
abogados, ante de la Comité de Etica y todo eso, no porque al final del dia
no es una cuestion que ellos lo hayan visto mal como para que hayan hecho
un reclamo, y nosotros pues al final del dia estamos haciendo esta oferta.

... hay cinco temas tabues en las redes,
que son los mismos temas de los que no se
habla en la mesa: politica, religion, futbol,
sexo y drogas. Son temas privados...

Paula Fernandez Pfizenmaier
Victoria. {Vos pensds que los estudios, con una vision mas tradicional, no tan
empresarial, tienen que aggiornarse hacia estas nuevas formas?

Victoria Pereira
Yo creo que depende del publico al que uno se quiere dirigir.

Ricardo Palmieri

Si. Yo coincido en que a mi me parece muy bien innovar. Siempre que no
haya un cédigo de ética que a ustedes se los prohiba. Si no se los prohibe,
ya sabemos que esta permitido. El feed es el contenido organico, es lo que
yo publico gratuitamente que nadie me cobray lo otro es el contenido pago
o patrocinado, que es el que yo elijo publicar en perfiles muy acotados, yo
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puedo elegir que sean abogados que viven en San Isidro entre tal edad y
tal edad y solo lo van a ver ellos, y eso es muy interesante porque no hay
desperdicio.

Victoria Pereira
Eso es sélo en LinkedIn que podés segmentar tanto.

Paula Fernandez Pfizenmaier
¢En Instagram no se puede segmentar?

Victoria Pereira
En Instagram y Facebook no.

Paula Fernandez Pfizenmaier

Qué pasa cuando hacen comentarios negativos a nuestros posteos. ;Cual
es la actitud a tomar? ;Lo eliminamos, contestamos o nos enganchamos en
una pelea?

Victoria Pereira

Bueno, pelearse nunca, no, eso sequro. Ahi perdés desde el principio. Hay
que responder. Yo creo que ignorarlo no. Con calidad, siempre y cuando no
sea algo ofensivo, lo ofensivo se elimina. La controversia se contesta.

Eryck Castillo

Yo creo que aqui no hay que engancharse, no hay que hacer nada. Si alguna
persona de la firma cometié un error y posted algo que no tenia que ser,
pues en ese momento, si podemos enmendarlo, lo haremos y si no, ya a lo
mejor lo ignoras y no se complican mas las cosas.

Ricardo Palmieri

Coincido. Los comentarios negativos no se eliminan porque eso genera lo
que se llama el efecto bola de nieve, la persona furiosa lo publica diez veces
mas cada media hora, porque hay mucha gente con tiempo libre.

Ricardo Palmieri

O pedirles a amigos que pongan arriba comentarios irrelevantes, y termina
hundido y nadie mira tan abajo, eso es una gran técnica y no ofende a
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nadie. Los insultos no se contestan. Si a vos te ponen “Son todos unos h...”
¢Qué le vas a contestar? Eso es ridiculo. Ahora, hay que diferenciar queja
de reclamo. La queja es cuando no tiene ningun sentido, cuando te dicen
“son unos estafadores” y no te da nada mas. Si es un reclamo, lo contesto
tranquilamente.

Paula Fernandez Pfizenmaier
Con eso terminamos el panel y damos lugar a las preguntas.

Auditorio

Mi pregunta tenia que ver con un problema que nosotros hemos enfrentado
con el espacio de libertad de los abogados, porque dentro de la cultura
interna y sobre todo millennial, hay agendas propias que no necesariamente
tienen que ver con las del estudio, puede haber un abogado que sea muy
activista de la adopcién homoparental, otra que esté marchando a favor del
aborto, y probablemente necesitan esos espacios también para manifestar
quiénes son en redes sociales.

... En Instagram basicamente la
gente muestra sus mascotas, sus
platos de comida....

A nosotros en particular nos llevé a dividir en un reglamento interno qué
redes sociales eran personales y cudles eran del estudio. Si LinkedIn es
profesional, yo espero que uno se vista como un profesional, hable como un
profesional, pero probablemente Instagram, que hoy dia es la mas famosa
entre los mas jévenes, por lo menos mis hijos se rien de que tenga Facebook
porque es como de viejenial. En Instagram basicamente la gente muestra
sus mascotas, sus platos de comida.

Entonces ;qué opinan ustedes de dividir ese campo desde el punto de vista
de las reglas claras para los asociados, en Facebook puedes publicar las
fotos de tu fiesta, que a lo mejor no son todas muy dignas. En Instagram
puedes publicar otra cosa o puedes apoyar una causa que a lo mejor es
politicamente incorrecta para algunos clientes, pero no en LinkedIn o no en
Twitter, que es una red publica donde hablan los presidentes, donde salen
las noticias en los diarios citadas desde Twitter?
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Ricardo Palmieri

Lo que dijimos antes, para mi son todos profesionales, todos los temas
que vos mencionaste son politicos y por lo tanto uno no puede expresarse
politicamente en las redes porque eso trae consecuencias, ya lo sabemos,
mas alld de las ideas de cada uno. Trae consecuencias, trae polémicas y no
tengo tiempo para responder polémicas porque tengo que atender a mis
clientes.

Victoria Pereira

Hay que educar, hacer talleres entre los abogados. En vez de decirles “no
lo hagas”, es decirles: “mira lo que te puede pasar” pero no solo a nivel del
estudio, sino a nivel personal.

Auditorio
La regularidad es bien distinta en cada red ;A qué le llaman ustedes ser
frecuente en las distintas redes?

... ho tengo tiempo para responder
polémicas porque tengo que
atender a mis clientes....

Victoria Pereira

Respondiéndote lo primero, en cuanto a la frecuencia, yo te digo que lo que
nosotros manejamos es mas o menos entre unas dos publicaciones a la
semana, para Instagram, y para Facebook. En Twitter hay que publicar por
lo menos una todos los dias. Se puede también retwittear, y eso también
es parte de estar en Twitter. Para crecer en Instagram, la herramienta mas
eficaz es a través de stories.

Auditorio

Hace unos anos en una de las charlas se hablé de la identidad digital. Vos
decias “tengo Facebook para amigos, LinkedIn para trabajo”. Yo sé que
ahora se pretende que todo esta en todos, pero ¢un estudio de abogados
en Instagram? No sé desde qué parte, como que amigos mios que estan en
la playa van a ver el DNU. ;Qué habla esta sefnora a esta hora? Como que
invadis espacios que no eran para eso. No sé ustedes qué piensan.
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Eryck Castillo

Yo creo que estamos en una era totalmente distinta de la que crecimos. Hoy
por hoy tenemos que estar en el momento las 24 horas. Coincido contigo,
es incobmodo que a las 2 de la manana te llegue el correo y que el cliente
espere que le contestes.

Paula Fernandez Pfizenmaier
¢Ustedes tienen WhatsApp? ;No?

Eryck Castillo
No de firma.

Victoria Pereira
Cada vez lo usamos mas.

Paula Fernandez Pfizenmaier
Se esta volviendo una red social, si.

Ricardo Palmieri
Lo que te quiero contestar con respecto al WhatsApp es que vos podés
tener una linea especial que es WhatsApp Business.

Ricardo Palmieri

Queddé una pregunta ahi sobre Google Adwords. Google AdWords en
realidad es Google Adds, que es el nombre nuevo, pero no esta directamente
relacionado con las redes, pero la inversién que hagas en Google Adwords
es genial. Si vos tenés una presencia fuerte e insistente en las redes, tu
nombre va a aparecer muy, muy arriba. Acordate que no sirve aparecer en
el puesto 24.

Paula Fernandez Pfizenmaier
Muchas gracias, agradecer a todos los panelistas.
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Viernes 30 de agosto

PALABRAS DE CLAUSURA

Ricardo M. Gordé Llobell
Presidente Subcomision Actividades Académicas AAAPI

Ricardo M. Gordé Llobell

legamos al cierre de la XXXIII edicién de las Jornadas Anuales de Propiedad
Industrial. La verdad no puedo dejar de agradecer a los panelistas,
expositores y sobre todo al auditorio que se quedd escuchando, que hace
preguntas incisivas y genera contenidos. Galardona a nuestra asociacion el
alto nivel académico que tuvo el encuentro.

... no puedo dejar de agradecer a los panelistas,
expositores y sobre todo al auditorio que se
queda escuchando, que hace preguntas incisivas
y genera contenidos...

Ademas, este ano innovamos en algunas cosas, como la introduccién del
formato living conversatorio y la invitacién a un orador especial, en este
caso un inventor, que nos ha dejado sorprendidos a todos. Luego vino el
espacio que nos presentaron Pedro Breuer e Ignacio Bereterbide sobre el
nuevo escenario que propone el DNU y la conclusién fue que habrd que dar
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un compas de espera para ver cémo se desarrollan las cosas. Mas tarde fue
el turno de los jovenes tecnolégicos, Pablo Armando y Marco Santibanez,
que nos ilustraron sobre la inteligencia artificial, un tema que por un lado
nos asusta y por otro nos desafia.

Después analizamos las implicancias del nuevo Cédigo Civil y Comercial en
la responsabilidad de los buscadores de internet, con dos panelistas de lujo,
Carlos Castrillo, Fernando Tomeo, muchas gracias, con la moderacién de
nuestra querida Laura Achaval.

Luego vino la presentaciéon sobre la dureza de la resolucién conjunta para
el examen de solicitudes de patente en el area quimico- farmacéutica pero
los expositores nos explicaron una forma de interpretar razonablemente su
alcance para poder buscar alguna salida.

Mas adelante tuvimos la suerte de que nuestro director de marcas, Carlos
Gallo, viniera y escuchara las necesidades de los agentes, todo en el marco
de una discusidon respetuosa. Todos tuvimos la posibilidad de preguntar,
quiza tuvimos poco tiempo, pero fue muy linda la experiencia.

Por dltimo cerramos las jornadas con este relajado panel que fue fantastico.
Para los que somos un poco conservadores, que no sabemos si saltar a este
mundo de las redes sociales, el panel fue muy esclarecedor.

Finalmente quiero dar un especial agradecimiento a la comisién directiva,
a la subcomisién de actividades académicas que ha colaborado muchisimo
para que esto se pueda realizar, a nuestra querida secretaria Flavia, por el
incansable el trabajo que hace junto a Isabel. Entre las dos son un equipo
fabuloso. Muchas gracias a los extranjeros por tener estas jornadas en su
calendario. Muchas gracias a todos. Damos por concluidas oficialmente las
XXXIII Jornadas y nos vemos en las préximas.

Gracias.
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