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PATENTE DE INVENCION MECANICA

Resolucion: Articulo 50 letras b) y c) de la Ley de Propiedad Industrial. Articulos 290, 296 y
298 del Cédigo de Procedimiento Civil.

Registro de Patente 59679

Solicitud N° 201700828

Titulo: “SISTEMA DE CONTROL DE DORMANCIA EN PLANTAS QUE
COMPRENDE AL MENOS UNA ESTRUCTURA DE SOMBREADO
INSTALADA PARA BLOQUEAR LA RADIACION SOLAR DIRECTA.”

Demanda de Nulidad.

Medida Precautoria.

Prohibicion de Celebrar Actos y Contratos.

Inapi Concede.

TDPI Confirma.

Con fecha dieciséis de enero del ano dos mil veinte, el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial concedié a S&W Ingenieria agricola y Propiedad Intelectual Spa. el
registro de patente N° 59.679 destinado a proteger: “Sistema de control de dormancia en
plantas que comprende al menos una estructura de sombreado instalada para bloquear la
radiacion solar directa.”

El seis de julio del afio dos mil veinte la sociedad Gestion de Exportaciones
Fruticolas S.A. demandd la nulidad de este registro fundado en las causales del articulo 50
letras b) y c) de la Ley de Propiedad Industrial. Posteriormente, con fecha 29 de enero de
2021, el demandante solicité como medida precautoria que se ordenara la prohibicién de
celebrar actos y contratos sobre el registro objeto de su accién.
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Por resolucién del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha
dieciocho de febrero del afio dos mil veintiuno, se concedié la medida precautoria del N° 4
del articulo 290 del Codigo de Procedimiento Civil, sobre el Registro impugnado.

En contra de lo resuelto, la titular del registro interpuso un recurso de apelacién
subsidiario y una apelacidn directa, solicitando que la pretension de precautoria fuera
rechazada por resultar, en su opinién -excesiva al objeto del litigio-, o en su defecto que Ia
medida cautelar fuera limitada a los actos de disposicion del derecho de patente,
argumentando en relaciéon con los fundamentos y principios que informan las medidas
precautorias establecidas en el Cédigo de Procedimiento Civil.

Elevados los autos al Tribunal de Alzada, luego de la vista de la causa, por
sentencia, notificada con fecha veinticuatro de agosto del afio dos mil veintidds, el TDPI
resolvié confirmar la interlocutoria de la instancia, sefialando que la medida de prohibicién
de celebrar actos y contratos era pertinente y de gran relevancia a la hora de ejecutar lo
resuelto en un juicio de nulidad, donde la efectividad de la accidon depende, de que el
registro esté efectivamente a nombre de quien pueda ser alcanzado por el efecto relativo
de la sentencia, esto es: el demandado. En consecuencia, sefald el sentenciador, debia
interpretarse armdnicamente la expresion “garantia” del articulo 296 del Cdédigo de
Procedimiento Civil, en el sentido de permitir o asegurar el resultado del juicio. En el mismo
sentido, sostuvo que la prohibicién decretada estaba en armonia con el articulo 298 del
mismo Cédigo, en la medida que, se extendia Unicamente al registro objeto de la litis, que
era el Unico sobre el cual correspondia asegurar el resultado de la accidn.

Por otro lado, los sentenciadores estimaron que la prohibicion de celebrar actos
y contratos no imponia ni supone prohibicidn alguna para la efectiva explotacién de la
patente; muy distinto es lo que se busca con ella, esto es la mantencién del registro a
nombre de su titular, libre de todo gravamen, a fin de poder ejecutar una posible sentencia
adversa.

Con estos antecedentes, se desestimaron los fundamentos del recurso de
apelacion subsidiaria y la respectiva apelacién directa y confirmar la resolucién apelada que
concede la medida precautoria de prohibicidn de celebrar actos y contratos.

En contra de esta resolucidn, el apelante recurrié presentado un recurso de
aclaracidn, rectificacion o enmienda y subsidiariamente un recurso de correccién, a lo que
el Tribunal resolvié a todo no haber lugar, dado que considerd que la interpretacién que
hacia el actor de los efectos juridicos de la prohibicion registral de celebrar actos y contratos
no correspondia a los efectos de la precautoria decretada.

La sentencia interlocutoria no fue recurrida de casacion.

ROL TDPI N° 001408-2021
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