PATENTE DE INVENCION MECANICA

Demanda de oposicién: articulo 31, 33 y 35 de la Ley N° 19.039, materia conocida en el
estado de la técnica, por lo que carece de novedad y nivel inventivo.

Solicitud de patente

Solicitud N° 2836-2005

Titulo: una cubierta para un contenedor, comprendiendo una pared superior, paredes
laterales y paredes extremas opuestas teniendo una aleta que se da vuelta
conectada en doblez mediante al menos un elemento a un borde inferior del
panel de pared extremo y yaciendo en al menos un recorte de dicho panel de
pared extremo; y plantilla.

Rechaza oposicion y concede solicitud de patente. TDPI revoca parcialmente.

La sentencia de INAPI, notificada con fecha veinticuatro de julio del afno dos mil
catorce, rechazé la demanda de oposicion fundada en los articulos 31, 33 y 35 de la Ley del
ramo en que se estimaba que la materia de la solicitud de patente era conocida en el estado
de la técnica y, por lo tanto, carecia de novedad y nivel inventivo. El oponente basé esas
alegaciones sefialando que la materia reivindicada se encontraba anticipada por la patente
PCT/IB/03/05033, donde se divulgaban “medios de gancho” que se proyectan lateralmente
en al menos un corte para enganchar un borde en un elemento, para retener el elemento
en posicion de corte.

A fojas 135, el demandado contesté dicha oposicion sefialando que su solicitud
correspondia a una solicitud divisional de la solicitud 2313-2003 presentada el once de
noviembre de dos mil tres, y que ambas reivindicaban como prioridad la solicitud
provisional 60/425,619 presentada el doce de noviembre de dos mil dos; que cabia
considerar que la solicitud PCT/IB/03/05033 era de la misma solicitante de autos y que
también reivindicaba la prioridad 60/425,619, de manera que la novedad de la solicitud
madre y su divisional sélo podian verse afectadas por publicaciones o documentos
anteriores al doce de noviembre de dos mil dos.

El fallo de INAPI desestimo las alegaciones de la oponente, con base en el informe
pericial de fojas 192 y el informe técnico de fojas 237, los cuales coincidieron en establecer
gue la solicitud de patente cumplia con los requisitos de la Ley de Propiedad Industrial,
poseyendo novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, puesto que en documento
alguno se derivaba de manera obvia o evidente la solucidn reivindicada.

El oponente interpuso recurso de apelacién a fojas 245, centrando la discrepancia
en la aplicacién del articulo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto estimd que la
invencion no poseia nivel inventivo.

En la instancia, el TDPI determiné como medida para mejor resolver, mediante
resolucion de fojas 285 con fecha tres de junio del afio dos mil quince, la emision de un
informe pericial, el cual fue acompafiado al proceso a fojas 294, con fecha diez de julio del
afio dos mil quince, en el cual el perito indicd que ninguno de los documentos citados como



arte relevante exponian una “cubierta para contendor” o una “plantilla” para una cubierta
con las mismas caracteristicas que las divulgadas en las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud
de autos, sino que se relacionaban con un contenedor en si, observando que: “la cubierta
corresponde a la ‘contraparte’ o el ‘complemento’ de un contenedor (hay que recordar que
la presente solicitud es una divisional de otra referida al contenedor en si), en donde tanto
el contenedor como la cubierta se forman a partir de plantillas de cartén, y comprenden
mismas caracteristicas esenciales y la misma ldgica de construccién para lograr su posiciéon
erguida. Ademas, tanto en la solicitud de autos como en la solicitud ‘madre’, e incluso en el
documento D2, se busca resolver el mismo problema técnico, relacionado con ‘proveer un
arreglo de auto-bloqueo que provea un encaje ajustado y seguro entre componente, de
modo de permanecer erguido de forma confiable”. De este modo el fallo de segunda
instancia procedioé a analizar como afectaban los documentos del arte previo a la solicitud
de autos, y en tal sentido, estimé como el mas cercano al documento D6, el cual se referia
a un contenedor y no a una cubierta, pero anticipando casi todas las caracteristicas
geomeétricas constructivas de la configuracién de la reivindicacion 1 y la plantilla
correspondiente divulgada en la reivindicacion 4, lo que se observaba de la sola
comparacion visual de los elementos. Ademas, el perito habia sostenido que: “Dicho
documento comprendiendo las distintas paredes y paneles que conforman la estructura, la
misma ldégica o forma de armado para lograr la posiciéon erguida, y elementos esenciales
como ‘medios de entre-bloqueo’ y los ‘medios de gancho’”, de manera que se apreciaba
que las reivindicaciones 1 y 4 se relacionaban con la aplicacion de un mecanismo o una
solucién conocida en el estado de la técnica, a un elemento distinto, que era, en este caso,
la cubierta de contenedor, sin que se apreciara un efecto técnico diverso, ni ventaja técnica
que permitiera atribuirle altura inventiva. Sin embargo, la misma imputacién no era
atribuible a las reivindicaciones 2, 3y 5, donde se apreciaba que las caracteristicas técnicas
alli divulgadas no estaban presentes en los documentos de arte analizados, por si solos o en
combinacion de los mismos.

Por consiguiente, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha veintidds de
septiembre del afno dos mil quince, acogid parcialmente el recurso de apelacion intentado
y revoco parcialmente la sentencia apelada, solo en cuanto accedié al registro de las
reivindicaciones 1y 4. En lo demas, desestimd y confirmé dicho fallo, otorgando la patente
para proteger las reivindicaciones independientes 2, 3 y 5. La sentencia se encuentra
ejecutoriada y no se interpuso recurso de casacién en su contra.
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