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ALCANCE DE LA INVENCIÓN - REIVINDICACIONES

GALLETTI, LUIS OSCAR Y OTRO c/ LEBON, JOSE ESTEBAN s/ NULIDAD DE PATENTE (Causa 9906/00)

CCCF,  Sala I  -  31/08/04

Ver Nulidad de Patente
En efecto, si bien la ley indica que la primera reivindicación define la invención y delimita su alcance (art. 11 de la ley 24.481), tampoco es menos cierto que lo que verdaderamente importa es la interpretación del conjunto, para lo cual es menester analizar las reivindicaciones integrándolas -para su comprensión- con la totalidad de los rubros expositivos de la patente.

En el caso de la patente en análisis, allí aparece el "tubo de pesca" que no puede ser incluido en reivindicación alguna por pertenecer al dominio público o uso común y como bien lo sostuvo el "a quo" con remisión a doctrina de esta Cámara y por ende, carece de la posibilidad de ser protegido por la ley.

En efecto, conforme lo precedentemente expuesto, la ley protege sólo la materia reivindicada pero, también, ello importa el conjunto en el caso que los demás elementos que le permiten funcionar (así ocurre en autos conforme el peritaje de fs. 285/293, punto 17, en respuesta a las preguntas de la actora), se encuentren dentro del dominio público o uso común ("tubo de pesca" en la patente Nº 251.443). Y ello es así, toda vez que éstos nunca hubieran podido integrar reivindicación alguna, bastando su mención en la descripción y su inclusión en los dibujos que forman parte de la patente en cuestión, puesto que éstos servirán para interpretarla, conforme lo dispone expresamente el art. 11 de la ley 24.481.
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia 05/06/2007

... oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se desestima el recurso extraordinario, con costas y se rechaza el recurso de hecho deducido.
Dictamen de la procuradora (Dra. Marta Beiro de Goncalvez)
En mi opinión, los argumentos presentados por el recurrente como de naturaleza federal, que se circunscriben -básicamente- a la carencia de aplicación industrial de la válvula registraba bajo el Nº 251.443 por no haber sido incorporado el "tubo de pesca" en la primera reivindicación, remiten, en esencia, al estudio de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia extraordinaria del artículo 14 de la Ley Nº 48; máxime cuando la sentencia cuenta con motivaciones no federales suficientes que, más allá de su grado de acierto, la sustentan y permiten desestimar la tacha de arbitrariedad invocada -v. doctrina de Fallos 326:407; 327:1228, 3503; entre muchos otros- (recuérdese a este respecto que las cuestiones de carácter procedimental, aún tratándose de la inteligencia de ley federal, son ajenas al recurso extraordinario - Fallos: 310:319, etc.).

Considero que ello es así, pues la Cámara fundó su decisión de rechazar la demanda tendiente a obtener la nulidad de la patente Nº 251.443, en la circunstancia que el "tubo de pesca", como elemento del dominio público o uso común, no pudo ser incluido en la reivindicación, lo cual no fue debidamente rebatido por el quejoso, a lo que se añade que fue incorporado en los dibujos y descripciones acompañados por el demandado al solicitar la patente Nº 251.443 ... 

IPESA S.A. c/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (Causa 2316/97)

CCCF,  Sala II  –  14/03/2006

Hechos: Sobre la base de 3 dictámenes emitidos por especialistas químicos en noviembre de 1996, Ipesa S.A. inicia una acción declarativa de certeza, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, orientada a que se declare que el principio activo del herbicida explotado por ella, denominado Quizalofop p-tefuril, no se encuentra comprendido en la Patente Nº 248.277, oportunamente concedida a la demandada, toda vez que la misma se refiere expresamente a una mezcla racémica.

El Juez de primera Instancia, sobre la base de informes periciales concluyentes, hace lugar a la acción de Ipesa declarando que el quizalofop p-tefuril no se halla comprendido en la patente 248.277, y rechaza la contrademanda resolviendo que no media infracción ni literalmente ni por vía de aplicación de la teoría de los equivalentes.

En su pronunciamiento pone de resalto que por la complejidad y especificidad del tema planteado el peritaje técnico efectuado por el perito desigando de oficio (Dr. Bertello) reviste el carácter de prueba fundamental para la definición de la controversia.

Frente a lo resuelto en primera instancia, Uniroyal interpone recurso de apelación.

Sala II  –  14/03/2006

Voto del Dr. Vocos Conesa

En el caso se hallan entrelazadas cuestiones de naturaleza propia de la química orgánica (un tema de estereoisomería, mezclas racémicas .... etc.) con cuestiones específicas del derecho de patentes; situación que ... exige delimitar con especial delicadeza de juicio ambos aspectos del conflicto enquiciándolos debidamente.
Porque la determinación del alcance de la patente y el criterio interpretativo aplicable para ello son materias propias del juez, y no de los especialistas en química, y es al juez al que incumbe decidir las pretensiones deducidas en el proceso, calificándolas según correspondiere por ley (art. 163, inc. 6°, del Código Procesal).

... es preciso tener bien en claro el problema de química orgánica sobre el que se ha trabado el conflicto jurídico sobre el derecho de patentes de invención, manteniendo los respectivos aspectos en los ámbitos que les son propios.

Para dar la respuesta jurídicamente correcta, es menester recordar que las opiniones de los especialistas en la ciencia química son valiosas -secundum quid- en el ámbito de sus incumbencias profesionales (arts. 457 y 477 del Código Procesal), pero resultan incomputables en cuanto, excediéndolas, avanzan conclusiones sobre el alcance de la patente de invención Nº 248.277, pues éste es un tema de naturaleza estrictamente jurídica y su solución está reservada a la ciencia y prudencia de los magistrados (art. 163, inc. 6° del Código citado).

Advierto, aquí, que los aludidos informes -de un valor relativo desde el punto de vista procesal, por no haber sido ratificados en autos- son aceptables en términos generales en cuanto describen lo que los expertos han podido leer en la patente, mas resultan improcedentes en el orden de sus conclusiones sobre el alcance de ella, cuya determinación no se agota con los extremos destacados por los especialistas en química orgánica (art. 477, Código Procesal).

Para la decisión del caso, es necesario tener presente que con arreglo a la ley 111 -aplicable a la solicitud de patente que nos ocupa, según señalé antes- dicha solicitud "se limitará a un solo objeto principal con los accesorios que los constituyan" (art. 19); objeto principal que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento, porque "la primera reivindicación -como se ha dicho con acierto- es la expresión exacta de la novedad del invento" (fallo de la Corte Suprema, citado por P. BREUER MORENO, "tratado de Derecho de Patentes de Invención", edit. Abeledo Perrot, Bs.As. 1957, t. I pág. 282), hallándose las restantes subordinadas a ella.

En el sentido indicado, cabe asentar que en las normas reglamentarias dictadas por la autoridad de aplicación -contenidas en la Disposición N° 42/88 INPI, cuyo texto obra a fs. 188/211 y a fs. 1819/1822- se encuentran algunos principios de singular interés para el sub examen: a) ítem 13.2.: Las reivindicaciones deben ser enumeradas en orden creciente, comenzando por la unidad. todas las reivindicaciones deben estar literalmente ligadas a la reivindicación principal indicando así que se trata de la misma invención; b) ítem 13.3.: en una patente de invención, la primera reivindicación siempre debe ser la de mayor alcance. Las dependientes concretan, aclaran y limitan; nunca amplían; c) ítem 13.5. : La primera reivindicación se referirá al objeto principal. Y, en otro orden de cosas, la misma Lisp. N° 42./88 establece: que es frecuentemente indispensable consultar las descripciones para dilucidar el cabal alcance de lo que se intenta patentar (ítem. 14. :.... ) ; que existe plena libertad en la "descripción" para efectuar las aclaraciones que se desee, siempre y cuando la descripción se ajuste al alcance de las reivindicaciones y sirva para aclarar la invención (ítem 14.3.); y que el solicitante indicará con precisión en la "descripción" el alcance de su invención (ítem 14.4.).

Concordemente, el art. 11 de la ley 24.481 (t.o. 1996) prevé que se puede recurrir a la descripción y ejemplos para interpretar el alcance de las reivindicaciones; precepto que sienta un valioso criterio de hermenéutica -adecuado a las exigencias de la lógica y del buen sentido-, del que se apartó el fallo apelado sin fundamento legal bastante.

Nos encontramos, a esta altura, con un dilema y de su solución depende, en definitiva, la que corresponde al caso. Me refiero, concretamente, a cuál es la fórmula química a emplear en la primera reivindicación -que comprenda a todos los compuestos que reflejen la novedad del invento- teniendo en cuenta que las reivindicaciones subsiguientes pueden concretar, aclarar, limitar, pero nunca ampliar el alcance de la primera. En otros términos ¿qué fórmula general utilizar para que, al propio tiempo, queden representados en ella los compuestos racémicos y los isómeros y no tan solamente uno solo de esos compuestos? Y pregunto, si esa fórmula general, precisamente por razón de su generalidad, puede prestarse a dudas en cuanto a su alcance ¿no corresponde, de acuerdo con la Disp. 42/88, atender a los términos de la descripción para precisar la esfera de lo reivindicado por el inventor?

... la reivindicación 1 es la de mayor alcance, la que se refiere al objeto principal del invento, y que las restantes reivindicaciones pueden concretarla, aclararla y limitarla, pero no pueden ampliarla (contr. Disposición N° 42/88 INPI, ítems 13.2, 13.3 y 13.5, en fs. 1119/1822).

Conforme con esos preceptos reglamentarios y lo dispuesto en el art. 19 de la ley 111 -aplicable a la solicitud de la patente por razón de su fecha-, la reivindicación principal debe enunciar la característica o características que reflejan la novedad del invento. Y como esa reivindicación principal no puede ser ampliada por las reivindicaciones siguientes o subordinadas, cuando la invención consiste en un "grupo de compuestos" que deben ser expresados mediante formulas químicas es preciso encontrar, para no -reducir el ámbito de la invención tutelada, una fórmula general amplia que represente sin exclusiones innecesarias a las moléculas que conforman todos los compuestos novedosos que se quiere proteger.

... si se quiere englobar en una formula química a todos los compuestos (reiv. 1), incluyendo al "racémico" (dos estructuras espaciales opuestas y átomo causante de la actividad óptica -centro quiral-) como a los enantiomorfos puros o formas isoméricas en estado de cuasi pureza óptica, parece necesario recurrir a una nomenclatura general que represente a toda la familia de compuestos cuyas moléculas tengan esa fórmula general plana (función que cumple, según lo afirma el perito doctor Bertello, la utilizada en la reivindicación 1 de la patente ...).

... para proteger las dos clases de compuestos se debe recurrir a la fórmula general plana en la 1ra. reivindicación -en tanto contiene racémicos y formas isoméricas-, de modo de no limitar el alcance de las reivindicaciones.

Es cierto, además de obvio, que el alcance de una patente está determinado por las reivindicaciones, que son las que deben definir la invención, como lo recuerda el ítem 14.1 de la Disp. N° 42/88 y lo establece el art. 11 de la ley 24.481. Mas también lo es que "muy frecuentemente" se suscitan dudas y existen zonas grises que dificultan delimitar con precisión el ámbito de lo reivindicado, como -objetivamente- ha sucedido en el sub examen de acuerdo con lo que surge de los informes de especialistas en química -no en derecho de patentes de invención- e incluso de la experticia cumplida por el perito designado de oficio.

Para esos casos, según las directivas de hermenéutica adoptadas por la reglamentación del INPI (ítem 14.1 cit.) y por el art. 11, última parte, de la ley 24.481, la descripción, los dibujos y los ejemplos proporcionados pueden conformar elementos útiles para fijar el alcance de lo que se intentó patentar, sobre todo teniendo en cuenta que el solicitante está obligado a ser preciso en la descripción relativamente al alcance de su invención (ítem 14.4.). Y en virtud de ello, el precepto mencionado dispone que la descripción sea, en las hipótesis poco claras, consultada "para dilucidar el cabal alcance" de las reivindicaciones.

Pese a que el dictamen o informe de fs. 1890/ 1892 comportó  valiosa prueba de orden técnico para la formación de mi juicio prudencial, no lo mencioné antes sólo por razones metodológicas. Mas quede bien entendido que significó, por la seriedad e imparcialidad garantizadas por su origen, una herramienta útil a la que recurrí para valorar el peritaje químico de autos (en lo pertinente) y para superar ciertas aristas que se me presentaban sin la claridad deseable.

Compruébase con el informe del INPI de fs. 1890/ 1892 que la interpretación que propicié es ajustada a derecho por causa de que la Reivindicación N° 1 es la de mayor alcance y la que define el invento -la única independiente y subordinante (art. 22, apart. "c", del decreto reglamentario 260/96-, la fórmula general plana que debe utilizar debe estar concebida -necesariamente- con la mayor amplitud posible, a fin de no limitar los alcances de la invención, pues es sabido que las siguientes reivindicaciones nunca pueden ampliar su contenido (art. 22, ley 24.481, t.o. 1996 y Disp. N°42/88, ítem 13.3, en fs. 201).

Y es debido a esa exigencia que en la reivindicación 1ra. se recurre a las fórmulas generales planas, ya que éstas -según el expreso reconocimiento de Ipesa S.A. a fs. 766 "contienen todas las formas isoméricas posibles", inequívocamente pero de un modo inespecífico, por lo que es atinado interpretar que en la reivindicación principal y de mayor alcance están abarcadas las formas racémicas y las formas isoméricas puras, en tanto ambas están incluidas en la fórmula general de la 1era. reivindicación.
En conclusión, debe desestimarse la acción declarativa intentada, revocándose la sentencia que la admite.

En cuanto a las pautas a ponderar para la fijación del resarcimiento, es opinable -y existe jurisprudencia contraria al respecto- si los ingresos o utilidades del infractor son la medida del perjuicio del damnificado, ya que pueden no guardar correlación por muy diversos factores (véase, en el campo marcario, J. OTAMENDI, Derecho de Marcas, 2a. ed., Bs. As. 1995, págs. 328 y ss, con sus notas). Sin embargo, en el caso, puesto que sólo Uniroyal podía legítimamente comercializar los derivados cubiertos por su patente, la relación entre las ventas en infracción y el daño presumido configura una realidad comercial indudable, de manera que tomar como base las utilidades producidas por aquéllas constituye un criterio apropiado y prudente para la estimación de los daños (confr. Sala I, causa 884 "Jaime Guasch c/ Soprano Miguel A. y otros", del 27..3.72 y 8885 "Kelmanski Pedro c/ Den Rep S.C.A.", del 2.7.11. 80; ver, asimismo, Sala II, causa 4970 "Nina Ricci S.R.L. C/ Lagny S.A.", del 10.3.87, entre otras).

Puede ser más adecuado, según las circunstancias, tomar como pauta no las ganancias obtenidas por el infractor con el número de sus ventas, sino las utilidades que, sobre ese mismo número de ventas, podría haber conseguido el damnificado -de acuerdo con una mejor estructura de costos y una superior organización empresarial- (método propugnado con perspicacia por J. OTAMENDI, en op. cit., págs. 333/4). Destaco este temperamento porque no lo he visto recogido por ningún precedente que yo conozca, pese a ser particularmente valioso, bien que es inaplicable en esta causa por no haberse suministrado ni tan siquiera un indicio sobre el nivel de las utilidades que obtiene Uniroyal con la comercialización de su herbicida marca "Rango" (v. 1580/1582 y 1592/1593).

Por el mérito de los fundamentos dados, y atendiendo a la orfandad probatoria que se presenta en esta cuestión atinente al efectivo tanto por ciento del lucro neto obtenido por la comercialización de los productos en infracción a la patente, me inclino por seguir la línea jurisprudencial que cité en el párrafo anterior, concorde esencialmente con lo decidido en la fijación del valor en plaza de productos faltantes en transportes marítimos, aeronáuticos y terrestres. Adopto, en consecuencia, como medida del daño resarcible el 30% del total de las ventas presuntamente efectuadas a partir del 4.2.97 hasta hoy ....
Voto del Dr. Santiago B. Kiernan

... la controversia versa acerca de la extensión de la patente nro. 248.277, si sólo protege los compuestos racémicos indicados en el instrumento o abarca también a los isómeros. Al respecto, coincido con el voto del Magistrado preopinante que la solución es jurídica y por tanto ajena a la opinión que el caso le puede merecer al perito químico, en cuanto dice que el isómero R (quizalofop-p-tefuril) no está definido inequívocamente en la fórmula general plana patentada.

... la mezcla racémica como invento exclusivo no se patenta tal como lo reconoce CORREA, Carlos en JA 2004-I-992, del 17/3/2004: "a) Isómeros ópticos. Un caso especial se plantea cuando un compuesto es un enantiómero (23) ópticamente activo de un compuesto que antes sólo se conocía en forma racémica. Aunque algunas oficinas de patentes, como la Oficina Europea de Patentes europea, han dictaminado que tales enantiómeros se pueden considerar novedosos, se ha negado la existencia de actividad inventiva pues es obvio que en esos tipos de moléculas pueden existir formas ópticamente activas, y es habitual poner a prueba si uno u otro de los enantiámeros aislados es más activo que la mezcla de los dos ("mezcla racémica"). Hoy día se acepta en general que lo normal será que uno de los isómeros ópticos muestre una actividad mucho más alta que el otro, de suerte que es de esperar una actividad superior al menos en uno de los isómeros en comparación con el racemato". (véanse, Grubb, "Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology. Fundamental sof global law, practice and strategy", 1999, ps. 199/200; Hanse y Hirsch, "Protecting inventions in chemistry. Commentary on chemical case law under the European Patent Convention and the German patent law", 1997, ps. 113/118).

Como se ve, es a todas luces inadmisible acotar la patente motivo del subexamen a los compuestos racímeros sin perjudicar la esencia del derecho del titular de la patente que es el resguardo del principio activo fundamental y preponderante que ha sido lo novedoso y objeto del acto tal como he señalado mas arriba. Este y no otro es el alcance normal de la patente de invención, conclusión que se ajusta racionalmente a lo querido por el propietario y la naturaleza del descubrimiento, a la luz de la sana crítica.

La prueba de la extensión del derecho que asiste a la demandada, deviene del título mismo de la patente de invención, por lo que es de aplicación lo normado por el art. 979, inc. 2° del Código Civil. Los instrumentos públicos gozan de autenticidad vale decir, prueban su contenido por sí mismos sin necesidad de otro aditamento (arts.993 y ss del C.C.) .

Se torna imperativo recordar, que el titular de la patente tiene derecho sobre su descubrimiento o invento, en el sentido de que puede explotarlo industrialmente en forma exclusiva; como lo determina el art. 17 de la constitución: "todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley". Se reconoce así un derecho exclusivo que se denomina derecho de propiedad, pero limitado en el tiempo, amparado por el art. 5, de la ley 111 vigente a la época de la adquisición del dominio. La norma en el art. 1 dispone que los nuevos descubrimientos o invenciones en todos lo géneros de la industria, confieren a sus autores el derecho exclusivo de explotación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresaran; este derecho se justifica por títulos denominados patente de invención.

En conclusión, debe desestimarse la acción declarativa intentada, revocándose la sentencia que la admite. 

Así las cosas, es procedente la reconvención debiéndose indemnizar -art. 1109 del C.C.- el perjuicio sufrido por la reconviniente a raíz del lucro cesante sufrido, tal como se indica en el voto precedente. Coincido enteramente en la fijación y monto del perjuicio, la prohibición de comercialización de los productos de IPESA S.A. hallados en infracción, la imposición de las costas y la regulación de los honorarios profesionales devengados en ambas instancias, tal como lo propone el colega que se pronuncia en primer término, al que adhiero.
APLICABILIDAD E INTERPRETACION DEL ADPIC

MULT T LOCK  c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 5395/99)

CCCF,  Sala I  -  20/09/2000 

Ver Extensión del Plazo
A fin de resolver la cuestión no parece necesario entrar a dilucidar si la totalidad de las cláusulas del Acuerdo son o no operativas o ejecutables, resultando suficiente coincidir con el Fiscal de Cámara con que el art. 33 sí lo es, toda vez que " ... el texto no se limita a establecer una pauta general que exija mayores especificaciones, sino que lisa y llanamente dispuso que '... la protección conferida por una patente no expirará... etc.'...", por lo cual "... no media una aplicación retroactiva, sino la aplicación inmediata de un precepto autoaplicativo a una situación jurídica en curso a la fecha de la incorporación del Tratado al derecho argentino..." (cfr. dictamen fiscal del 13 de febrero de 1998, emitido en los autos "Pirelli", Causa Nº 21.932/96, de la Sala III).

En cuanto al fondo debe recordarse que de conformidad con el art. 1.1 el Acuerdo contiene "... Principios y niveles mínimos de protección para casi todas las categorías de derechos de propiedad..." (entre ellos las patentes), obligando a conformar a sus preceptos la legislación interna del Estado Miembro.

Por último, debe recordarse que este Tribunal ya tiene dicho que el art. 33 del Acuerdo no distingue entre patentes concedidas, en trámite de concesión, o solicitadas después de su vigencia …
MAG INSTRUMENT INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4718/97), CCCF,  Sala II   -   22/12/1998

Ver Reválida
Cabe señalar que la "legislación ADPIC" consagra niveles mínimos de protección, lo que significa que los miembros pueden establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida en el Acuerdo (Parte I, art. 1.1).  

ASTRA AKTIEBOLAG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 501/99), Juzgado 9, Secretaría 17  -  30/03/2000 

Ver Divisionales
... la norma internacional (art. 70, ap. 8 inc. b), determina a continuación, que el país miembro aplicará a tales solicitudes (entiéndase, las presentadas a partir del 1.1.95) desde la fecha de aplicación del acuerdo (también el 1.1.95), los criterios de patentabilidad establecidos en el acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose a la fecha de presentación de la solicitud (obviamente posterior al 1.1.95) en ese Miembro, o si puede obtenerse prioridad y ella se reivindica, en la fecha de prioridad.

... las peticiones de patentes de productos medicinales presentadas a partir de la entrada en vigencia del ADPIC sólo podrán ser consideradas como peticiones originarias, por lo que no caben en principio interpretaciones que conduzcan a una aplicación retroactiva de las normas del Acuerdo, sino a su aplicabilidad inmediata a partir de su vigencia para el país miembro de que se trate.

UNILEVER NV c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1412/97)

CCCF, Sala III  -  24/3/1998

Ver Reválida
Voto del Dr. Amadeo

... el ADPIC consagra niveles mínimos de protección, lo que significa que los miembros pueden establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo (Parte I, art. 1.1).  Por lo tanto, no puede interpretarse que al omitir este último toda mención acerca de las patentes de importación o de reválida, quedaron implícitamente derogadas las normas correspondientes de la ley 111, ya que dichas patentes no implican otra cosa que una mayor garantía para quien patentó su invención por primera vez en otro país. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24/10/2000.

... la voluntad de los estados, expresada en el tratado, ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos, sino que están sujetos a valores sociales más elevados (conf. art. 7 del acuerdo, "Objetivos").

Voto en disidencia del Dr. Bossert

... debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento de la disposición transitoria del citado art. 65.1, ya que la incorporación de este tipo de normas resultó decisiva a fin de conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones (conf.  Preámbulo del ADPIC), como así también que se trata de un plazo de transición automático que no prevé comunicación alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningún tipo puesto que el acuerdo no admite reservas (art. 72).
... el art. 65.5 del Acuerdo TRIPs dispone que todo miembro que se valga de un período transitorio .... se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente acuerdo. 

El citado art. 65.5, como se desprende de una interpretación lógica de su texto, no obliga a los miembros a introducir en sus leyes, reglamentos o prácticas modificaciones que las hagan compatibles con las disposiciones del acuerdo, sino que sólo establece que en caso de adoptarse tales cambios éstos no deberán disminuir la referida compatibilidad.

Tampoco parece razonable sostener que resultan aplicables los "principios" subyacentes de un convenio que, en virtud de los plazos de transición previstos en su propia normativa, no había entrado aún en vigencia. 

En este sentido, carece de relevancia la distinción entre disposiciones operativas y programáticas pues aun la aplicación de las primeras supone la existencia de un tratado en vigor.
ELI LILLY AND COMPANY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3283/98)

CCCF, Sala II – 20/03/2001

Ver Divisionales
... una recta inteligencia del art. 70.7 del ADPIC exige que se lo relacione con su inc. 8, en cuanto se trate de juzgar la hipótesis de países que, como el nuestro, han hecho uso de la facultad de aplazar la aplicación del ADPIC en punto a la patentabilidad de productos farmacéuticos.

A pesar del criterio general de irretroactividad adoptado por el ADPIC, el art. 70.8 admite una suerte de aplicación retroactiva -una “irretroactividad de grado medio”- o una disposición “pipe line” consistente en que, a las solicitudes de patente de producto guardadas en la caja negra, cada país miembro aplicará, desde la fecha en que se agote a su respecto el plazo de transición al que pudiera haberse acogido conforme los arts. 65 y 66, los criterios de patentabilidad establecidos en el Acuerdo, como si estuvieran en vigor al momento en que se presentaron las solicitudes en el Miembro en cuestión o a la fecha de la prioridad reivindicada en la solicitud.

HOESCHST MARION ROUSSEL INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 502/99 ) 

Sala I – Sentencia 16/08/2001

Ver Divisionales
Cuando el ADPIC se refiere a la materia, no siempre quiere decir lo mismo, aunque en ciertos supuestos, utiliza esa expresión como sinónimo de objeto de la patente.  En particular, éste es el significado con que la emplea en el art. 28.1 al referirse a los alcances de la protección cuando se trata de la patente de un producto o de un procedimiento, pues al regular otro aspecto del mismo tema, en el art. 34.1, utiliza la palabra “objeto” en el mismo sentido con que emplea la palabra “materia” en el art. 28.1. 

... cuando estamos en presencia de una materia u objeto ya existente, pero bajo una distinta protección, el hecho de que se persiga ahora la reivindicación como producto, no la convierte en nueva -pues la materia u objeto ya existía y no es diferente- y por lo tanto, no entra en el marco de la prohibición del último párrafo del art. 70.7 del ADPIC.

LILLY s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3289/01) 

CCCF,  Sala I  -  11/10/2001

Ver Medidas Cautelares
En cuanto a la aplicación del art. 50 del Acuerdo TRIP'S GATT, esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que dicha norma tiende a otorgar protección a los titulares de derecho de propiedad intelectual -entre los que se incluye a las patentes, según el art. 1, inc. 2- reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y efectivas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando exista la posibilidad de que cualquier retraso cause daño, irreparable a su titular (inc. 2) (cfr. causas 1440/97 del 29.5.97, 2049/98 del 28.5.98, 4176/99 del 10.8.99 y 710/01 del 1.3.01).

No empece a esta solución el hecho de que la ley de patentes contemple en su art. 87 un procedimiento equivalente al incidente de explotación que consagra la ley 22.362, pues frente a dicha norma, la ley 24.425 que aprobó el Acuerdo TRIP'S ofrece la alternativa que prevé su art. 50, que no parece ser excluida por aquélla.

No advierte el Tribunal ningún impedimento en que el titular de una patente encamine su pretensión cautelar por una vía u otra, es decir, evitando la infracción -debiendo prestar caución para ello- (Art. 50 del ADPIC), o bien exigiendo que la contracautela sea satisfecha por el destinatario, si pretende continuar con la explotación cuestionada (Art.87 de la ley 24.481).

BAYER AG c/ AGTROL INTERNACIONAL ARGENTINA SA s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 7809/01)

CCCF,  Sala II  -  12-02-2002

Ver Medidas Cautelares
... el mencionado art. 50, ADPIC ha sido bien aplicado por el a quo (conf. art. 83, decreto 260/96 -Anexo II-). Ello pues, a partir del 1° de enero de 2000, también en materia de patentes de invención dicho artículo es derecho vigente en nuestro país (conf. doctrina de las causas 5.298/98 del 16.2.99 y 6.630/98 del 11.5.99), y resulta directamente operativo a través del trámite procesal de las medidas cautelares (conf. causa "S C Johnson & Son Inc. c/ Clorox Argentina S.A. s/ medidas cautelares" -expte. 4.232/97-, del 30 de abril de 1998)

... los términos en que está expuesta la doctrina del fallo citado permiten apreciar que lo sostenido por esta Sala en el tema no es la operatividad per se del art. 50, ADPIC, sino "a través del trámite procesal de las medidas cautelares", es decir derivada de las disposiciones contendidas en el Libro primero, Título 4, Capítulo 3 -espec. Sección 7-, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 195 a 237).-
Por lo demás. en cuanto a la invocada improcedencia de la aplicación del art. 50, ADPIC respecto de una patente concedida bajo el régimen de la ley 111, cabe advertir que -como esta Sala lo decidiera en la causa 254/97, fallo del 8.10.98- "no debe verse en absoluto un juego retroactivo de las nuevas normas sino simplemente la aplicación inmediata de ellas, tal como lo dispone el art. 3, primer párrafo, Código Civil"; así, se dijo que "en otros términos, una ley sólo es retroactiva cuando se aplica a situaciones jurídicas ya extinguidas bajo la ley anterior o a tramos ya consumados de relaciones vigentes al sancionarse la ley y no cuando afecta sus consecuencias en desarrollo" (causa indicada -y sus citas-). 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG c/ IPESA S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 609/02)

CCCF,  Sala III  -  09/04/2002

Ver Medidas Cautelares
... el art. 50 del denominado Tratado ADPIC, aprobado por la ley 24.425, tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (conf. inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte y cuando, en particular, haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable a su titular (inc. 2) (conf. esta Sala, causas 10.083/00 del 26.12.00; 1789/99 del 8.7.99; Sala I, causas 1440/97 del 29.5.97; 2049/98 del 28.5.98; 4176/99 del 10.8.99; Sala II, causa 4232/97 del 30.4.98; etc.).

Esto, siempre que el peticionario presente las pruebas de que disponga, a los fines de establecer a satisfacción del juzgador, con un grado suficiente de certidumbre, que es el titular del derecho y que éste es objeto o va a ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del solicitante (v. inc. 3; conf. esta Sala, causa 10.083/00 precit.; Sala I, causa 4088/98 del 15.9.98; entre otras).

Por otra parte, importa agregar que aunque el requisito de la verosimilitud del derecho -común a todas las medidas cautelares (art. 195, del Código de forma)- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (conf. Sala I, causa 2849/00 del 30.5.00 y sus citas), a la hora de verificar su concurrencia, la medida referida del art. 50 citado del ADPIC -que brinda una tutela más acentuada que la que otorga la legislación interna (conf. Sala II, causas 6080/98 del 24.11.98 y 5298/98 del 16/2/98)-, permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso, sin dar oportunidad al demandado de decidir si continúa o no en ese uso como ocurre en el incidente de explotación previsto por el art. 88 de la ley 24.481 (conf. Sala I, doctr. de la causa 2849/00 cit.), similar al del art. 35 de la ley 22.362 (conf. Sala II, causa 6630/98 del 11.5.99).

PFIZER c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 6207/98)

Ver Divisionales
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 21/05/2002

... la negociación del Acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio tuvo lugar con posterioridad a la vigencia en el plano internacional de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y son las pautas de esta última convención, específicamente, sus arts. 31 y 32, las que corresponde aplicar como principios de interpretación de los acuerdos de la OMC y sus anexos. 

... el acuerdo fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la parte I relativa a "disposiciones generales y principios básicos", particularmente los arts. 70 y 80 del ADPIC, donde se establecen líneas de equilibrio entre la protección de los derechos de los titulares de las patentes y los de otros sectores de importancia vital para el desarrollo económico social y tecnológico de los países miembros (causa "Unilever NV", -Fallos: 323:3160-). El acuerdo parte de reconocer que existen diferentes grados de desarrollo entre los países signatarios y que la aceptación de su texto es inescindible de las disposiciones transitorias. De esta transición, sólo están excluidos los principios que inspiran el sistema general del acuerdo y ciertas obligaciones que los estados decidieron asumir de manera inmediata (causa "Dr. Karl Thomae Gesellschaft", -Fallos: 324:204-)
... el primer criterio de interpretación es el textual, debe recordarse que el Acuerdo ADPIC diferencia la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC" ... de la "fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate" ... que depende del transcurso de los plazos de transición. Claramente afirma el art. 70.1: "El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate".

Por el juego de los arts. 65.1 y 65.2, la República Argentina ha tenido, como regla general, el derecho de aplazar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC hasta el 1 de enero de 2000 (Fallos: 324:204, citado precedentemente, considerandos 10 y 13), y ha podido ejercer esa facultad en forma explícita, o incluso implícitamente, mediante el dictado o la conservación de normas de sentido contrario a las normas del tratado, siempre que no disminuyese el grado de compatibilidad de la legislación de fuente interna respecto del tratado, conforme a lo dispuesto en el art. 65.5, conocido como cláusula de "no degradación".
... el concepto de "materia nueva" que aparece en el art. 70, párrafo 7, in fine, del Acuerdo ADPIC, debe interpretarse en el contexto de la regla en la cual la expresión está inserta, es decir, como parte integrante de una norma concerniente a la modificación de una solicitud pendiente a fin de reivindicar una mayor protección. Si bien esta "mayor protección" puede versar sobre el plazo de protección o sobre el contenido del derecho a ser concedido, también puede consistir, en los países que excluían de la protección a ciertos sectores de la tecnología, en reclamar protección respecto de materia no protegida anteriormente y que debe recibir protección conforme a los criterios del Acuerdo ADPIC. Sin embargo, en este particular supuesto, deben respetarse tanto las exigencias propias de las solicitudes divisionales, a fin de que el titular pueda beneficiarse con la fecha de la solicitud original (Convenio de París, art. 4, párrafos G y H), como los límites temporales que el país miembro haya adoptado a fin de conceder protección a la materia que nunca estuvo protegida. Por ello: ni la materia debe haber pasado al dominio público, ni el solicitante de la presentación divisionaria puede agregar un objeto que no esté comprendido o que no sea accesorio del objeto principal definido en la solicitud inicial, y, además, la solicitud debe hallarse pendiente, en el caso de la República Argentina, al 1º de enero de 2000.

... el Estado miembro está obligado a recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos desde el 1.1.1995, admitiendo, si correspondiere y se reclama, la prioridad del Convenio de París (art. 70.8, párrafos a y b)
... la regla contenida en el art. 70.7 del acuerdo se refiere a todo campo de la tecnología y debe necesariamente armonizarse con los límites temporales que los países miembros han establecido para paliar la conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podría causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC.

... si se trata de modificar una solicitud de patente de procedimiento a patente de producto farmacéutico, el miembro deberá admitir la presentación del reclamo de mayor protección -y no tiene obligación de hacerlo con anterioridad al 1.1.1995- y la prioridad que el interesado pretenda sobre la base de la solicitud madre o, si fuera el caso, en aplicación del sistema del Convenio de París, no podrá ser en ningún caso anterior en un año "a la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC" (arts. 70.7, 70.8, apartados a y b). Esto es: la solicitud cuya prioridad reivindique no podrá ser anterior al 1.1.1994.

Que en virtud de la exigencia de aceptar el depósito de solicitudes sobre productos farmacéuticos durante el plazo de transición, en espera de recibir tratamiento "desde la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate", según los criterios de patentabilidad del acuerdo (art. 70.8, párrafo b), las solicitudes que reclamen mayor protección y que respeten las condiciones del art. 70.8, párrafos a y b, no podrían ser rechazadas y deberían ser mantenidas pendientes hasta "la fecha de aplicación del Acuerdo para el país Miembro". 

Como se advierte, estas exigencias son compatibles con el sistema implementado en el art. 100 del reglamento ... disposición que guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto por el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8, aps. a y b, del Acuerdo ADPIC. Cabe recordar que la doctrina sostiene que la línea hermenéutica preferible es aquella que interpreta las normas sistemáticamente, de modo que no se anulen unas a otras sino que mantengan su eficacia y armonía con el resto del ordenamiento jurídico, especialmente con las normas de jerarquía superior.

Voto Dr. Enrique Petracchi

... cualquiera sea la interpretación que se adopte sobre las cláusulas del Acuerdo ADPIC que rigen la presente causa, no debe perderse de vista que dicho acuerdo fue concebido como un cuerpo integral que, en cuanto al caso interesa, presenta las siguientes características: a) tiende a proteger los derechos de propiedad intelectual y la innovación tecnológica, de modo tal que resulten favorecidos -además de los productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos- el "bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones" (art. 7 del Acuerdo ADPIC); b) admite la gran disparidad de desarrollo existente entre los distintos miembros signatarios del acuerdo y, en consecuencia, reconoce la necesidad de una protección especial para que ciertos países (a los que denomina "en desarrollo") puedan "crear una base tecnológica sólida y viable" (ver preámbulo del Acuerdo ADPIC); c) para alcanzar este último objetivo, el Acuerdo ADPIC distingue entre las prescripciones que contienen principios generales y obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, a partir de la "entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" y aquellas otras que, en virtud de las llamadas "disposiciones transitorias", sólo serán aplicables una vez transcurridos los plazos de transición. 

.. el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC ... por su carácter general, ha sido previsto para cualquier ámbito de tecnología ...

... cada Estado miembro asume la obligación de crear un medio para recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, desde el 1.1.1995 (fecha de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC), admitiendo si correspondiese y se reclama, la prioridad del Convenio de París ... 

Este compromiso obedece a la necesidad de preservar la novedad del invento y de respetar las prioridades de las solicitudes, puesto que entre la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC y la aplicación de los nuevos criterios de patentabilidad, deberán transcurrir los plazos de transición que establece dicho acuerdo.

Voto Dr. Antonio Boggiano

... la voluntad de los estados expresada en el tratado ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos sino que están sujetos a valores más elevados -art. 7 del acuerdo, "objetivos".

En consonancia con ello el Acuerdo tuvo en cuenta las necesidades especiales de los países menos adelantados reconociéndoles una protección especial para que pudieran estar en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable (confr. preámbulo). Sobre tales bases contempló disposiciones transitorias a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales, estableciendo a tal fin una regulación específica en el caso de la patentabilidad de productos farmacéuticos.

... la actora no pudo sustentar su pretensión en una norma aislada del Acuerdo -referente a todo campo de tecnología- anulando las previsiones de una norma especial para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos como es el art. 70.8 y omitiendo armonizarla con los límites temporales que los países miembros establecieron para paliar la conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podría causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC.

Debe ponerse de resalto que el Acuerdo ADPIC ha pretendido fijar un ámbito mínimo de protección que los estados miembros pueden superar mediante el reconocimiento de mayores derechos, en tanto no infrinjan las disposiciones de dicho acuerdo, pero no están obligados a hacerlo (art. 1.1.) y que, por otra parte el acuerdo, como principio general, no genera obligaciones relativas a "actos realizados antes de la fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate" (art. 70.1), previsión que concuerda con la regla de la no aplicación retroactiva que, también con sentido general consagra el art. 28 de la Convención de Viena.

PIRELLI SPA c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 21.932/96)

CCCF,  Sala III  -  13/08/1998
Ver Extensión del Plazo
... resulta de la redacción del art. 65 que es facultad de los países comprendidos en cada caso renunciar en parte o en todo a los plazos.  
En efecto, durante el transcurso de éstos el país Miembro comprendido puede: a) realizar modificaciones a su legislación vigente que trate sobre materias cubiertas por el ADPIC, siempre que no signifiquen una reducción de la protección existente hasta ese momento (la llamada cláusula 'de no degradación' ... y b) mediante declaración expresa en tal sentido o a través de una manifestación tácita, renunciar parcial o totalmente al período de transición que le corresponda.  La manifestación tácita resultará de actos que demuestren con certidumbre la existencia de esa voluntad (arg. Art. 918 del Código Civil, aplicable al caso como un principio general del derecho en función de lo dispuesto en el art. 16 del mismo código; conf. Sala II, causa Nº 4.232/97, "S.C. Johnson & Son Inc. c/ Clorox Argentina SA s/ medidas cautelares", del 30/4/98).

... las obligaciones del ADPIC en general debían ser cumplidas por la República Argentina el día 1/1/2000.  

Ahora bien, de conformidad con lo expresado hasta aquí, las obligaciones del ADPIC en general debían ser cumplidas por la República Argentina el día 1/1/2.000.  Pero dejando de lado otros temas que no hacen al sub lite. ¿qué ocurrió con el plazo de duración de las patentes que contempla el art. 33 del Acuerdo?

En primer lugar, estoy de acuerdo con el Sr. Juez en dicha norma está lo suficientemente determinado, por lo menos para las situaciones futuras como para ser considerada autoejecutoria (la cuestión de la operatividad de las cláusulas del ADPIC es discutida en doctrina y varios de los países Miembros más industrializados parecen no admitirla -confr. Correa, Carlos, "Acuerdo Trip's", Ediciones Ciudad Argentina, 1996, ps. 36/9-, pero me inclino, en principio, por la solución adoptada por el a quo con relación a nuestro país en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema que cita).  Sin embargo, también corresponde decir que el art. 33 no escapa a la regla general a la que me he referido en el primer párrafo de este considerando.  Vale decir que nuestro país debía aplicarlo directamente o amoldar a él su legislación en la materia, para el 1º de enero del año 2000.

En segundo término, interpreto que con la sanción, promulgación y publicación de la ley  24.481 (arts. 35 y 100; el segundo lleva el número 97 en el texto ordenado aprobado por el art. 2 del decreto Nº 260/96), nuestro país, sin estar obligado internacionalmente a ello, adoptó un régimen de duración de las patentes de invención análogo al del ADPIC.  Digo "análogo" porque no es exactamente igual.  Se trata de normas de derecho interno, con la sola limitación de derecho internacional impuesta por la antes mencionada "cláusula de no degradación".  La diferencia consiste en que, por aplicación de dicha legislación nacional, hasta el 1/1/2000 sólo podrá otorgarse el plazo de 20 años a las patentes solicitadas a partir del 29/9/95, fecha en que entró en vigor aquel régimen legal.  Pero desde el 1/1/2000, en virtud de lo dispuesto en normas de derecho internacional que forman parte del derecho argentino y que desde esa fecha se tornarán aplicables (arts. 33 y 70, primera parte del segundo párrafo, del ADPIC), los titulares de patentes concedidas por 15 años al amparo de la ley 111 que no hayan vencido, podrán solicitar que la protección sea ampliada a 20 años.

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 06/11/2001  

La aprobación que la ley 24.425 efectuó del acta final que incorporó los resultados de la ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakesh que establece la Organización Mundial de Comercio y los anexos entre los que se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio -ADPIC- no importó la entrada en vigencia de éste sino en la medida por él prevista, pues un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha allí dispuesta o que acuerden los estados (art.24.1., Convención de Viena de 1969, ap. por ley 19.865 -Adla, XXXII-D, 6412-).

DR. KARL THOMAE GESELLSCHAFT BESCHRÄNKTER HAFTUNG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1897/97) 

Ver Extensión del Plazo
Dictamen del Procurador  -  Sentencia del 13/02/2001
... el art. 35 reprodujo el plazo del art. 33 del ADPIC ...., cualquiera fuere la conclusión a su respecto, no podría prescindirse de que el legislador no pretendió acogerse en punto a la extensión del término de vigencia de las patentes, a plazo de transición alguno, de lo que da cuenta la introducción del mencionado artículo 35.

A ello se agrega, que la patente de que se trata se hallaba en vigencia tanto al tiempo de aprobarse y ratificarse el citado tratado (23 y 29 de diciembre de 1994, respectivamente) como de cobrar vigor la ley 24.481 (B.O. del 20/09/1995); y que, al margen de la automaticidad (o no) del plazo del artículo 65.1, ésta ya se había cumplimentado al tiempo de solicitarse la ampliación de la patente ....

... dada la redacción del precepto -en la que no se distingue entre patentes ya concedidas, en trámite de concesión o peticionadas después de su vigencia- vendría a asistirle razón al actor a propósito de la procedencia substancial de su derecho, como consecuencia, además, del efecto inmediato que cabe reconocer al mismo -tal como en el orden interno dispone el art. 3 del Código Civil- con arreglo a lo expuesto precedentemente, el que ajustado a los standards mínimos de protección prescritos por el art. 1, párr. 1, atañe al fomento de la protección de los derechos de la propiedad intelectual (preámbulo del ADPIC, al que cabe acudir, con arreglo al art. 31.2 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969”).

... no parecen existir dudas sobre la operatividad del art. 33 de este convenio internacional.  Así lo entendió, por otra parte, el Poder Ejecutivo en ocasión del dictado de los decretos 621/95; 590/95 y 3/96 (cfse. párrafos 71; 41 y 121; y 51 de los considerandos respectivos) y aun, del dictado del decreto 548/95, oportunidad en que se señaló que la mayor parte de las normas del referido tratado resultan operativas “per se”, “por lo que las autoridades judiciales podrán aplicarlas directamente...” (v. párrafo 151 de los considerandos). 

... una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso (v. Fallos: 315:1492), condición que puede ser válidamente referida al precepto bajo examen; máxime, dada la claridad de su texto, el que debe ser apreciado de buena fe, como lo impone la regla hermenéutica aplicable a los tratados, y conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin ...

Tampoco empece a lo anterior la nota (nº 8) al pie de página del artículo 33 del ADPIC ni lo dispuesto por su artículo 70, ítem 1º   ... no parece admisible que las notas puestas al pie de un texto legal tengan la misma fuerza que éste, toda vez que, si tal efecto se pretendiera, nada más fácil que su inserción en el propio precepto; a lo que se añade -siempre a mi juicio- que ellas sólo propenden a esclarecer o integrar un dispositivo. Y, en segundo término -dado que por esta vía el Instituto pretende fundar una limitación al plazo de protección de las patentes concedidas al entrar en vigor el tratado- pongo de relieve que no puede sino rechazarse como propio de una adecuada técnica legislativa que, estimo, no cabe presumir ausente en convenios de esta relevancia- la introducción mediante una nota a pie de página de lo que vendría a constituirse, en último término, en una restricción al principio general, sentado, en este caso, por el artículo 33 del ADPIC. 
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 13/02/2001 

El Acuerdo TRIPs diferencia claramente la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC" -por ejemplo, art. 65.1; art. 70.8 primer párrafo-, que es el 1/1/1995, de la "fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate" -por ejemplo, arts. 70.1, 70.2, 70.3, 70.8, ap. b- que depende del transcurso de los plazos de transición.

Las obligaciones relativas a la "protección de la materia existente" son coherentes con esa distinción.
Que la exégesis efectuada -que pondera la totalidad de las normas del ordenamiento argentino en la jerarquía que corresponde- es la que mejor concilia el estándar mínimo de protección establecido en el Acuerdo TRIPs con el respeto a las disposiciones transitorias que ese tratado ha previsto con el propósito de conseguir la más plena participación de los miembros de la OMC en los resultados de las negociaciones, y con las facultades ejercidas por el poder al que corresponde en la República Argentina la función legislativa, dentro de los límites que determina la Constitución Nacional.

... no es razonable la invocación de la "cláusula de no degradación" -art. 65.5 del Acuerdo TRIPs- pues esa obligación internacional supone un derecho nacional apto para generar derechos subjetivos, y no puede ser utilizada para obstaculizar los efectos propios de la nulidad absoluta.

Voto en disidencia de los Dres. Boggiano y López

Un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Fallos: 315:1492; 317:1282, entre otros) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La interpretación de buena fe de esta consecuencia conduce a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones que de él resultan.

Del texto del art. 33 se desprende inequívocamente que el acuerdo estableció un “standard” mínimo de protección temporal de 20 años, que el derecho interno de los países signatarios no puede desconocer. Este plazo es imperativo.
Que el citado art. 33 del Acuerdo TRIPs es operativo. Cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma tiene tal carácter cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso (Fallos: 315:1492, considerando 20; 321:885).
Que no obsta a lo precedentemente expuesto lo que establece el art. 65, inc. 2 del Acuerdo TRIPs ... pues esta cláusula es facultativa y no empece a que los órganos administrativos y jurisdiccionales del Estado lo apliquen a los supuestos que ese tratado contempla cuando, como en el caso del art. 33, no cabe duda de su claridad y establece un “standard” de protección mínima que no puede ser desconocido por los estados miembros sin desnaturalizar la letra y el espíritu del tratado. En otros términos, el citado art. 33 no requiere una norma interna que precise su contenido y alcance, habida cuenta del grado y naturaleza de protección que confiere.
AVENTIS PHARMA S.A. c/ LABORATORIO RICHMOND S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3529/03)

CCCF,  Sala I  -  16/12/2003

Ver Medidas Cautelares (Docetaxel)
En lo relativo a la aplicación del art. 50 del ADPIC -aprobado por la ley 24.425- esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que dicha norma tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual -entre los que se incluye a las patentes, según el art. 1, inc. 2- reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas previsionales rápidas y efectivas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando exista la posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (ic. 2) (cfr. esta Sala, causas 1440/97 del 29-5-97, 2049/98 del 28-5-98, 4176/99 del 10-8-99, 710/01 del 1-3-2001 y 3289/01 del 11-10-01; esta Cámara, Sala 2, causa 4232/97 del 30-4-98; Sala 3 , causas 1789/99 del 8-7-99 y 10.083 del 26-12-00).
Si bien el requisito de la verosimilitud -común a todas las medidas cautelares (cfr. art. 196 del Código Procesal)- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (cfr. esta Sala, causas 4044 del 22-4-86, 3146/94 del 14-2-95 y 2849/00 del 30-5-2000; esta Cámara, sala 3, causa 609/02 del 9-4-02), no hay que perder de vista, a la hora de verificar su concurrencia, que la medida del art. 50 permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso (objeto que puede coincidir con el de eventual acción principal), sin dar al demandado la oportunidad de decidir si continúa o no en ese uso, como ocurre en el incidente de explotación previsto por el art. 88 de la ley 24.481, similar al artículo 35 de la ley 22.362 (confr. Sala 2, causa 6630/98 del 11-5-99; Sala 3, causa 609/02 del 9-4-02 ), siempre que el peticionario presente las pruebas de las cuales razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (cfr. esta Sala, causa 7438/00 del 12-12-00 y sus citas de causas 2849/00, 1440/97 del 29-5-9,7 4088/98 del 15-9-98 y 3289/01 del 11-10-01).

También es apropiado recordar que la medida dispuesta tiene las particularidades de una medida innovativa, respecto de las que se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un fumus bonis iuris (cfr. esta Sala causas 52.975/95 del 21.12.95, 4100/99 del 10.8.99 y 2849/00 citada; Sala II, causa 7982 del 15.9.95 y sus citas; Peyrano, J. "La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa", L.L. 1985-D, 112).
MSP SINGAPORE LLC c/ GADOR S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 4173/05)

CCCF,  Sala I  -  22/12/2005

Ver Protección de Datos – Medidas Cautelares
…el párrafo 3 del art. 50 del ADPIC contempla la facultad de las autoridades judiciales de exigir al peticionante que establezca la titularidad de su derecho con un "grado suficiente de certidumbre". Ello significa que el estándar de agilidad y eficacia con que nuestra legislación nacional debe tutelar los derechos de propiedad industrial, no prescinde de la necesidad de todo magistrado de verificar condiciones que apuntan a establecer con algún grado de certidumbre el derecho del demandante, antes de admitir medidas provisionales inaudita parte.

ELI LILLY c/ BIOCROM s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 9210/05)

CCCF, Sala I  -  22/12/2005

Ver Medidas Cautelares (Olanzapina)
El art 50, párrafo 2 del ADPIC está inserto en la Sección 3 ("medidas provisionales") de la Parte II del tratado, subtitulada "Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual". La interpretación sistemática es imprescindible puesto que el "acuerdo fue concebido coma un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la Parte I relativa a "disposiciones generales y principios básicos" (Fallos 325:1056, considerandos 6° y 7°). Del art. 50, apartado 2, no se desprende la obligación impuesta a los jueces de dictar una medida cautelar inaudita parte; sino la imposición al Estado de disponer de una legislación según la cual los jueces tengan la facultad de dictar ese tipo de medidas en casos en que los juzguen conveniente.

El estándar de protección que resulta de la Parte III del ADPIC -especialmente, de los artículos 41 y 50, apreciados en su conjunto- impone a los Estados miembros contar con una legislación nacional que contemple la facultad de los jueces de dictar medidas provisionales inaudita parte si los magistrados lo juzgan conveniente, siempre que se den ciertas condiciones que apuntan a establecer en un grado de certidumbre el derecho del demandante, a verificar la probabilidad de que todo retraso cause daño irreparable, así como a evitar abusos.

Con anterioridad al dictado de la ley 25 859, ante la carencia de legislación específica, los jueces del fuero nos hemos pronunciado en el sentido de que el estándar de tutela previsto en el art. 50 del ADPIC directamente operativo- habilitaba al magistrado a dictar medidas provisionales eficaces, incluso sin haber oído a la otra parte y en los términos genéricos de la legislación procesal nacional, para evitar la infracción de los derechos cuando hubiere algo más que un "fumus bonis iuris" y ante la probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (esta Sala, causas 1440/97 del 29/5/97; 4176/99 del 10/8/99; 3925/05 del 30/6/05).

ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIO RICHMOND s/ CESE DE USO DE PATENTE (Causa 5037/01)

CCCF,  Sala I  -  19/10/2006
Ver Medidas Cautelares (Gemcitabina)
El art. 50, párrafo 2 del ADPIC está inserto en la Sección 3 (“medidas provisionales”) de la Parte III del tratado, subtitulada “Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”. La interpretación sistemática es imprescindible puesto que el “acuerdo fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la Parte I relativa a ‘disposiciones generales y principios básicos’” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 325: 1056, considerandos 6° y 7°). Del art. 50, apartado 2, no se desprende la obligación impuesta a los jueces de dictar una medida cautelar inaudita parte, sino la imposición al Estado de disponer de una legislación según la cual los jueces tengan la facultad de dictar ese tipo de medidas en casos en que los juzguen conveniente. 

Por lo demás, el párrafo 2 del artículo 50 del ADPIC no puede ser interpretado con prescindencia de los párrafos 3, 4 y 5 del mismo artículo. Según el párrafo 3, “Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos”.

Ello significa que el estándar de protección que resulta de la Parte III del Acuerdo ADPIC -especialmente, de los artículos 41 y 50, apreciados en su conjunto- impone a los Estados miembros contar con una legislación nacional que contemple la facultad de los jueces de dictar medidas provisionales inaudita parte si los magistrados lo juzgan conveniente, siempre que se den ciertas condiciones que apuntan a establecer con un grado de certidumbre el derecho del demandante, a verificar la probabilidad de que todo retraso cause daño irreparable, así como a evitar abusos. 

Con anterioridad al dictado de la ley 25.859, ante la carencia de legislación específica, los jueces del fuero nos hemos pronunciado en el sentido de que el estándar de tutela previsto en el art. 50 del ADPIC -directamente operativo- habilitaba al magistrado a dictar medidas provisionales eficaces, incluso sin haber oído a la otra parte y en los términos genéricos de la legislación procesal nacional, para evitar la infracción de los derechos cuando hubiere algo más que un “fumus bonis iuris” y ante la probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (esta Sala, causas 1440/97 del 29/5/97, 4176/99 del 10/8/99 y 3925/05 del 30/6/05, entre otras; Sala II, causas 7809/01 del 12/2/02 y 7067/02 del 21/8/03; Sala de Feria, causa 188/03 del 24/1/03). 

BRISTOL MYERS COMPANY s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 1412/07)

CCCF,  Sala I  -  22/05/2007  

Ver Medidas Cautelares (Didanosina)
Con anterioridad a la reforma de ley 24.481, los jueces del fuero nos hemos pronunciado en el sentido de que los estándares de tutela previstos en el art. 50 del ADPIC directamente operativo habilitaban al magistrado a dictar medidas provisionales eficaces, incluso sin haber oído a la otra parte y en los términos genéricos de la legislación procesal nacional, cuando hubiere algo más que un fumus bonis iuris y ante la probabilidad de que cualquier retraso causara daño irreparable a su titular.
En la actualidad, a partir de la vigencia de la ley 25.859, la ley de patentes cuenta con un régimen específico, sancionado por el legislador con plena conciencia, por una parte, de la obligación de la República Argentina de honrar los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo ADPIC y, por la otra, de la particularidad de la materia, que abarca los conflictos por patentes medicinales, es decir, ámbitos que comprometen la salud pública y donde es necesario equilibrar los legítimos intereses del titular de los derechos de propiedad intelectual, del público consumidor del medicamento y del Estado responsable de las políticas públicas (art. 8 del Acuerdo ADPIC, Principios).

El ADPIC no impide la potestad legislativa de los órganos nacionales, sino que impone un marco de protección mínima que no debe ser violentado. Los Estados Miembros deben asegurar que en su legislación existan recursos ágiles para prevenir infracciones y que esos recursos constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones (art. 41.1 del ADPIC). Esos procedimientos deberán ser justos y equitativos y no serán injustificadamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios (art. 41.2). Las decisiones sustanciales sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas (art. 41.3).

Estas disposiciones respetan la independencia del Estado Miembro para ejercer su competencia legislativa soberana dentro de los marcos relativamente flexibles que se acordaron de manera uniforme.

Ciertamente, el nuevo régimen legal difiere de la práctica elaborada y prudentemente utilizada por los jueces del fuero antes de la reforma; sin embargo, no es un régimen incompatible con la letra y con el espíritu de los compromisos asumidos por la República Argentina en el Acuerdo ADPIC.

Ello no significa que, en una hipótesis excepcional, los jueces no puedan desplegar las facultades que reciben de la totalidad del ordenamiento jurídico -incluyendo el artículo 50.2 del Acuerdo ADPIC- a fin de otorgar protección cautelar de urgencia ante la manifiesta certeza de la infracción a un derecho de patente y frente a la irrazonabilidad de permanecer como juez inerte frente a la inminencia de un daño irreparable.
Voto del Dr. De las Carreras-

Me encuentro persuadido que aun con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.859, el art. 50 del ADPIC, en conjunción con las reglas generales del código procesal, sigue siendo directamente operativo o autoejecutorio.

En mi parecer la innovación del proceso previsto en el art. 83, II parte, no es más que la previsión de una nueva alternativa en materia de patentes, cuando la cuestión no es posible encuadrarla en el art. 50 del Acuerdo, que es la pauta mínima de protección.

... frente a una supuesta infracción el titular del derecho de patente (con la verosimilitud derivada del título aprobado por un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad, alcanzado luego de un proceso administrativo reglado), el actor conserva una variedad de posibilidades que no se reducen al proceso del art. 83, II parte, toda vez que "... el juez podrá tomar otras medidas ... " (cfr. versión taquigráfica de la exposición del especialista Carlos Correa ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Senadores de la Nación), sin exclusiones, a saber: a) la aplicación inaudita parte del art. 50 del Trip's - Adpic (cuando existe algo más que verosimilitud y la infracción surge patente o manifiesta para el juez); b) el inicio del incidente de explotación (previsto en el art. 88 para el sistema de patentes); y c) el proceso bilateral establecido por el art. 83, II párrafo, (ley 25.859).

Tratándose de patentes la dificultad de la evaluación técnica por el juez limita la posibilidad de alcanzar en grado suficiente el exceso de verosimilitud que exigimos (Considerando 2) para que sea procedente la aplicación del art. 50 del ADPIC.

En efecto, si bien el art. 50 puede ser claramente aplicable en cuestiones marcarias por ser materia fácil y directamente comprobable por el juez, en patentes es más difícil alcanzar esa exigencia sin la asistencia de peritos, aunque, es cierto, puede no darse esta dificultad en cuestiones de producto o mediando sólo... defensas formales sobre la validez de la patente... (criterio sostenido por autorizada doctrina: O’Farrell, Ernesto, El tratado Gatt Trips y el incidente de explotación, LL 1997-B, 1156), y sí más a menudo en materia de procedimiento.
NORVARTIS PHARMA AG c/ LABORATORIO KAMPEL MARTIAN S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3958/05)

CCCF,  Sala II  -  05/07/2007

Ver Protección de Datos – Medidas Cautelares
... el párrafo 3 del citado art. 50 contempla la facultad de las autoridades judiciales de exigir al peticionante que establezca la titularidad de su derecho con un "grado suficiente de certidumbre". Ello significa que el estándar de agilidad y eficacia con que nuestra legislación nacional debe tutelar los derechos de propiedad industrial, no prescinde de la necesidad de todo magistrado de verificar condiciones que apuntan a establecer con algún grado de certidumbre el derecho del demandante, antes de admitir medidas provisionales inaudita parte.

MSP SINGAPORE COMPANY LLC c/ LABORATORIO DR. LAZAR &CIA. S/ MEDIDAS CAUTELARES  (Causa 4163/05)

CCCF,  Sala II  -  31/03/2009

Ver Protección de Datos– Medidas Cautelares
... el art. 50 del ADPIC -citado por la demandante para fundar su solicitud, y también en la resolución de fs. 164/165- contempla la facultad de las autoridades judiciales de exigir al peticionario de una medida cautelar que establezca la titularidad de su derecho con un "grado suficiente de certidumbre". Ello significa que el estándar de agilidad y eficacia con que la legislación nacional debe tutelar los derechos de propiedad industrial no prescinde de la necesidad de todo magistrado de verificar condiciones que apuntan a establecer la verosimilitud del derecho que invoca el demandante antes de admitir medidas provisionales inaudita parte (confr. Sala 1, causa 3958/05 del 5-7-07).

BIOTECNOLOGÍA
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2672/00)

CCCF, Sala I  –  15/05/2003 

Voto de la Dra. Najurieta

... entiendo que no fueron subsanadas las objeciones que el I.N.P.I. formuló con relación al método, que hacen a la sustancia de la solicitud y que determinan el conflicto entre lo pretendido por Acta n° 333.029 y las exigencias del artículo 20 de la ley 24.481 y del art. 6 del reglamento de la ley (aprobado por decreto 260/96, anexo 11).

Dos impugnaciones formularon los expertos de la Administración Nacional de Patentes en este sentido: por una parte, que la descripción no aseguraba que el procedimiento reivindicado pudiera ser repetido por un técnico de manera de arribar a un mismo resultado y, por la otra, que comprendía un "método esencialmente biológico" no patentable en nuestro sistema legal.

En este expediente, el I.N.P.I. impugnó con sólidos argumentos este punto del dictamen pericial (especialmente fs. 206 vta.), donde insistió en que el método de obtención de la semilla, que permitiría llegar a un aceite con elevado contenido de ácido esteárico, es un procedimiento teñido de aleatoriedad y subjetividad pues comporta "un largo trabajo de horas de un técnico fitomejorador, consistente en plantar y sembrar repetidamente hasta obtener una semilla que interese", lo cual no satisface la exigencia de réplica de una invención a fin de obtener un mismo resultado (fs.207).

En ninguna de las respuestas ni correcciones, la actora dio satisfacción a esta crítica. En su expresión de agravios, el apelante se hizo cargo de la objeción y sostuvo: "...si bien la obtención del resultado no es sencilla, esto no quiere decir que no se pueda ejecutar .... ello dependerá de la cantidad de semillas que sean mutagenizadas y de la capacidad del método de búsqueda -o "screening"- para seleccionar las plantas con los rasgos deseados" (fs. 267). En suma: el defecto no ha sido salvado y afecta las condiciones de patentabilidad, pues la noción de invención y la protección por patente exige una causalidad previsible (conf. Zamudio Teodora, "Protección Jurídica de las Innovaciones", ed. Ad-Hoc, pág. 66). La exigencia de la Administración Nacional de Patentes no fue arbitraria -incluso fue admitida por la actora que se avino a "eliminar" la original reivindicación 15 por comprender un método de resultados aleatorios- y constituyó un obstáculo pues, en nuestro sistema nacional de patentes, la divulgación de la invención debe ser suficiente para que una persona experta pueda ejecutarla y llevarla a la práctica (conf. art. 20 de la ley 24.481; Zamudio Teodora, "Protección jurídica de las innovaciones", obra citada, pág. 99).

El expediente administrativo también revela la oposición de la Administración Nacional de Patentes (fs. 107 vta.) a patentar un procedimiento como el reivindicado, en razón de su carácter esencialmente biológico.

No existe una definición normativa de este concepto en nuestro sistema a los fines de la patentabilidad. En doctrina se tiene por tal a "un procedimiento mixto de elementos biológicos y técnicos" (Bergel Salvador Darío, "La protección de las innovaciones biotecnológicas en la ley 24.481 ", El Derecho t. 168, pág. 1232/1238, especialmente pág. 1237) y sus posibilidades de obtener protección por patente depende, según las distintas legislaciones nacionales las interpretaciones de las respectivas oficinas de patentes, del mayor grado de intervención de la actividad humana en el proceso o de la relevancia de su influencia en el resultado buscado (conf. Bergel Salvador Darío, El Derecho 168, pág. 1237; del mismo autor: "La Directiva europea 98/44/CE relativa a la protección jurídica cíe las invenciones biotecnológicas", en Propiedad Industrial en Iberoamérica, ed. Ciudad Argentina, 2001, pág. 13/59 especialmente pág. 18/19). 

¿Cuál es la medida de la influencia de cada elemento para- que un procedimiento merezca la calificación de "esencialmente biológico"? 

Se trata de la cuestión fundamental de este litigio y comporta un criterio de política legislativa sobre propiedad industrial. Entiendo, como he afirmado en este mismo considerando, que no existe un concepto científico universalmente válido sino que la definición varía según los criterios de las distintas legislaciones nacionales y de las oficinas nacionales de patentes de los distintos países, noción que, por lo demás, va variando con el tiempo. Por ello, y hasta tanto el legislador no exprese una voluntad contraria, he de seguir el concepto que utiliza la oficina nacional de patentes de mi país, en el convencimiento de que no me corresponde efectuar un juicio de mérito o conveniencia. Máxime que, en materia de biotecnología aplicada a las plantas, el legislador ha establecido una protección sui generis a través del régimen de los derechos de obtenciones vegetales.

... la protección del derecho del inventor es de carácter territorial (conf. P.C. Breuer Moreno, "Tratado de Patentes de Invención", Abeledo Perrot, 1957, vol. 1, pág. 49) y la Administración Nacional de Patentes (art. 91 del reglamento, decreto 260/96, anexo II) ejerce sus funciones conforme al ordenamiento jurídico argentino, sin reconocer dependencia científica o administrativa de ninguna oficina central de patentes.

Por lo demás, y al solo efecto de interpretar la legislación de nuestro país, debe recordarse que no es útil la transposición automática de interpretaciones o conclusiones de oficinas extranjeras de patentes, emitidas casuísticamente o sobre la base de normas diferentes (ver, por ejemplo, la definición establecida en el art. 2, párrafo 2, de la Directiva 98/44 del Parlamento y del Consejo del 6/7/1998, sobre la noción de "procedimiento esencialmente biológico").

Voto del Dr. Francisco de las Carreras (al cual adhiere el Dr. Martín Farrell)

Con relación a las observaciones vinculadas con el método, disiento con la apreciación administrativa ....

Me basta para ello, considerar que la capacidad del método de búsqueda -o "screening"- para seleccionar las plantas con los rasgos deseados resulta perfectamente ejecutable, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención del "... experto con conocimientos medios en la materia ... ", situación especialmente prevista por el art. 20 de la ley 24.481.
... la acción de la técnica humana -consistente en que "las semillas madre son tratadas con un agente mutagénico durante un período en el tiempo y en una concentración suficiente para introducir una o más mutaciones en la cualidad genética involucrada en la biosíntesis del ácido esteárico ..." resulta, en el sub lite, una intervención decisiva a fin de obtener el producto con nuevas características como el buscado.

... tratándose el sub judice de una patente cuyo objeto es la obtención de un aceite de girasol con características determinadas, resulta una cuestión por completo ajena al ámbito de protección de la ley 20.247.

En tales condiciones, partiendo de la base que la reivindicación satisface los requisitos de novedad, altura inventiva y actividad industrial exigidos por el art. 4 de la ley 24.481 (cfr. pericia resp. 33) y, toda vez que los conceptos utilizados por la oficina de patentes para denegar la solicitud de marras no responden a los hechos y antecedentes de la cuestión, y la materia a patentar resulta ajena al supuesto previsto en el art. 6 del Decreto 260/96, el acto administrativo es arbitrario por carecer de causa (art. 7, inc. "b)", de la ley 19.549.

VISTOS: ... revocar la sentencia recurrida y admitir la demanda con el alcance solicitado (punto II de la demanda), declarando la nulidad de la Resolución del INPI ...
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia 03/05/2005

... esta Corte comparte y hace suyos los argumentos expuestos en el dictamen del Señor  Procurador Fiscal ..., a cuyos fundamentos y conclusiones se remite por razones de brevedad.

... de conformidad con lo dictaminado, por el Señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada.

Dictamen del Procurador

En lo que se refiere al método, cabe decir, que conforme la última reivindicación, el procedimiento comprende un segmento en que el técnico debe analizar el universo de semillas modificadas genéticamente y seleccionar las que han adquirido la cualidad deseada (v.fs. 110/15). Dicho tramo, en definitiva, fue objetado por la Autoridad de Aplicación en diversas oportunidades por no repetible (fs. 80, 107 y 123/24) y la propia actora declaró haber eliminado de él lo que se relaciona con “resultados aleatorios” (v.fs. 13, 83/84, 255 y 327).

Las respuestas y correcciones de la actora, a su turno, no se hacen cargo de los cuestionamientos reseñados, lo que recién son abordados en la expresión de agravios, oportunidad en que se niega la índole arbitraria del método selectivo (fs. 264 vta.) sin perjuicio de señalar que, "... si bien la obtención del resultado no es sencilla...", no quiere decir que no se pueda ejecutar; extremo que dependerá de la cantidad de semillas mutageneizadas y de la aptitud del método de búsqueda o screening para seleccionar las plantas con los rasgos deseados (fs. 267). Dicho señalamiento, vale advertirlo, no avanza en suministrar mayores precisiones y certezas a propósito de uno u otro componente del método cuestionado.

Frente a lo expuesto, la mayoría de la alzada, sin suministrar razón alguna en aval de su parecer, lacónicamente se limitó a asegurar la naturaleza ejecutable del método de búsqueda controvertido, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención del “experto con conocimientos medios en la materia” a que se refiere el art. 20 de la ley 24.481.  El citado temperamento, en las circunstancias descriptas, no satisface las exigencias de debida fundamentación de las decisiones jurisdiccionales y no puede, en consecuencia, convalidarse toda vez que, situados en un ámbito de notoria complejidad técnica como el aludido, en el que la autoridad con competencia específica en la materia fundamenta un parecer exactamente opuesto al de la Sala, una conclusión diversa como la defendida exigía un esfuerzo de argumentación del que la sentencia, en este punto a todas luces carece. Ello es así, máxime cuando el citado tampoco aparece avalado por justificación alguna provista por la peticionaria o el peritaje oficial ... 

CADUCIDAD DE LA PATENTE

FALTA DE PAGO DE MANTENIMIENTO
BURGHARD BOHN s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 4044/99)

CCC, Sala I  -  21/10/1999

Hechos: La actora solicitó una medida cautelar autónoma contra el INPI, con el objeto de que se suspendan los efectos de la Resolución D-169/98 dictada por aquél, por la cual se somete al dominio público el invento patentado bajo el N° 243.601, como consecuencia de la caducidad declarada respecto de la patente de su propiedad. 

El señor Juez desestimó la cautelar requerida. A tal efecto, señaló que "...la presunción de validez de los actos administrativos exige acentuar el carácter restrictivo de la prohibición de innovar y corresponde su procedencia en supuestos de ilegalidad prima facie manifiesta".

Contra tal decisión se alza el actor.

Sala I  -  Sentencia del 21/10/1999

En los términos en los cuales la cuestión ha quedado planteada, cabe señalar que si bien los actos administrativos resultan por ley presuntamente legítimos (art. 12 de la ley 19.549), de cuyo carácter se desprende su fuerza ejecutoria, no se puede inferir que, en forma dogmática, sea imposible el dictado de una medida precautoria a su respecto, ni extremar el criterio de admisibilidad a punto tal que se le exija un verdadero juicio de certeza del derecho invocado y no de su mera verosimilitud, propio -por otra parte- de las medidas cautelares.

Por lo tanto, no cabe excluir que, a la presunción de legitimidad de los actos administrativos, se le oponga un derecho verosímil -prima facie- como el que invocan los apelantes (conf. Corte Suprema, doctr. Fallos 250:154; 251:336; 307:1702:314:695 y 317:243; esta Sala, causas 6655 del 7-5-99; 2632 del 12-6-99, Sala 3, causa 3833 del 14-10-99).

… este Tribunal advierte que no existe constancia alguna de que haya mediado en el caso la intimación previa que prevé el art. 21, de la Ley de Procedimientos Administrativos -cuya aplicación sostiene la peticionaria-, ni se hizo mérito de su realización en la resolución objetada, lo cual permite concluir, sobre la base de los elementos con que se cuentan para decidir y al solo efecto del examen de la procedencia de la medida cautelar impetrada, que la Administración no ha constituido en mora al apelante ni le ha otorgado un plazo suplementario razonable a fin de que regularizara el pago de las anualidades adeudadas -con arreglo a lo dispuesto en la norma citada-, con carácter previo al dictado del acto administrativo que aquí se objeta.

… concurre, a juicio del Tribunal, el peligro en la demora alegado por el recurrente.

Este requisito refiere a la necesidad de disipar un temor de daño inminente -acreditado prima facie- o presunto (conf. Fassi-Yañez "Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado ", t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota n° 13; Podetti, "Tratado de las medidas cautelares ", pág. 77, n° 19; esta Sala, causa 889 del 15-4-99 y 6655 cit- CNCiv, Sala "D", del 26-2-85, L.L. 1985-C-398).

En esa inteligencia, el peligro en la demora se advierte en si se considera que el efecto directo de la resolución cuestionada, es el sometimiento al dominio público del invento amparado por la patente cuya caducidad ha sido declarada, lo que es susceptible de ocasionar un daño irreparable (conf. Sala 3, causa 3833 cit.). 

En consecuencia, corresponde decretar la medida cautelar solicitada …

TERAX S.A. c/ KONIKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NVS/ NULIDAD DE PATENTE (Causa 14.170/03)

CCCF,  SALA I  -  29/12/2003
Así como la invocada nulidad de las patentes de la demandada excede el limitado marco cognitivo propio de la resolución de medidas cautelares (confr. esta Sala, causa 3289/01del 11-10-01, entre otras; Sala 2, causa 7809 del 12-2-01; Sala 3, causa 3709/02 del 15-5-03), lo mismo sucede en relación con la caducidad de las patentes que el recurrente sustenta en la falta de pago de la quinta anualidad.

En efecto, sin perjuicio de destacar que la caducidad fue alegada en relación a sólo dos de las patentes involucradas en el litigio y que no fue objeto de decisión por parte de la autoridad administrativa pertinente, no es procedente prima facie el dictado de una resolución cautelar, inaudita parte, con fundamento exclusivo en la falta de pago de anualidades, puesto que, con carácter previo, deberían dilucidarse cuestiones tales como si ha mediado en el caso la intimación previa que prevé el art. 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos -cuya aplicación puede ser invocada- a fin de establecer si la Administración ha constituido en mora al titular de las patentes de marras o si le ha otorgado un plazo suplementario razonable a fin de que regularizara el pago de las anualidades adeudadas (confr. esta Sala, causa 4044/99 del 21-10-99).

PIETER JOHANNES HENDRIKSE c/ INPI s/ nulidad de acto administrativo  (Causa 9738/02)

CCCF,  Sala III   -   27/04/2006

Hechos: La actora promovió la demanda de autos a los fines de obtener la nulidad de las resoluciones dictadas por el INPI que habían declarado la caducidad de su patente Nº 250.744 en virtud del artículo 62, inciso c) de la ley 24.481.

El juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión y para decidir en este sentido, tuvo en cuenta que la actora sólo adeudaba la suma de $ 30 en concepto del recargo por mora correspondiente a la primera anualidad de la patente en cuestión y que, además, el INPI había aceptado el pago de otras anualidades con posterioridad al vencimiento de la mora impaga. Ponderó, asimismo, que entre la infracción incurrida y la sanción aplicada, esto es, la caducidad de la patente, debía mediar razonabilidad. 

Voto de la Dra. Medina
... la aplicación de la caducidad como sanción frente al incumplimiento del titular de efectuar los pagos de las tasas de mantenimiento (conf. D.F.Soria, Consideraciones sobre la caducidad del acto administrativo, Revista de Derecho Administrativo, 2002 279), exige un examen atento y profundo de los términos del precepto en cuestión que, a su vez, consulte la racionalidad de la norma y la voluntad del legislador y tenga en cuenta asimismo su conexión con las demás previsiones que integran el ordenamiento jurídico vigente (conf. C.S. Fallos: 304: 1181, 305:1262, 307:146 y 315:285). 

Aún cuando se acepte la tesitura que propone la recurrente, en la hipótesis más favorable para ella, en el sentido de que la mora en los supuestos aprehendidos por el citado artículo 62, inc. c) de la ley de patentes se produce en forma automática, esto es, sin necesidad de interpelación por parte de la autoridad administrativa (salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor, conf. C. Mitelman, Extinción de patentes de invención, L.L. supl. Diario del 10/01/2005), no se debe perder de vista lo que dispone la norma general que contiene el artículo 21 de la ley de Procedimientos Administrativos. 

Claro está que este precepto no impide que alguna norma específica contemple la solución contraria, tal como lo hace el artículo 62 en análisis ("lex specialis"). Sin embargo, en tanto éste consagra un mecanismo de caducidad automática derogatorio de la referida norma general, se impone entonces la aplicación de un criterio riguroso en su hermenéutica (conf. A. Gordillo, Procedimiento Administrativo, 2003, Lexis N1 8001/00297b1), que tenga en cuenta las consecuencias que se derivan, en tanto constituyen uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la norma y su coherencia con el sistema del que forma parte (conf. C.S. Fallos 303:579 y 310:464).

No se me escapa, desde otro ángulo, que la norma en estudio, cuando contempla el incumplimiento de la obligación de pagar las tasas anuales de mantenimiento como causal de caducidad, lo hace con la finalidad de eliminar de los registros aquellas patentes sobre cuya explotación el titular haya perdido interés (conf. G. Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las patentes de invención, Bs. As.2001, T. II, p. 571 y nota 193), propósito éste que tampoco debe ser obviado por los jueces (conf. C.S. Fallos  304:1803).

En la especie, la actora abonó tardíamente la primera anualidad el 18.3.98, aunque dentro del plazo de gracia que fija el artículo 62, inc. c de la ley de patentes (conf. fs. 322 y vta.), por lo que quedó pendiente el pago del recargo por mora, deuda ésta que fue, precisamente, la que motivó la sanción de caducidad.

Para ese entonces ya había quedado en evidencia su voluntad de mantener la vigencia de su registro, por lo que parece evidente que sólo un juicio riguroso pudo prestar sustento a la aplicación de la sanción y que la decisión adoptada persiguió sólo el cumplimiento de la norma por la norma misma, en lugar de ponderar el contexto fáctico del caso, sobre cuya base la administración bien pudo otorgarle al titular un plazo suplementario razonable para que regularizara su situación (conf. Sala I, doctr. de la causa 4044/99 del 21.10.99).

Corresponde, pues, mantener lo decidido en lo atinente a la nulidad de las resoluciones D. 139 y P. 136. 

Voto del Dr. Antelo
Para admitir la demanda, el señor Juez de primera instancia tuvo en cuenta los siguientes aspectos: a) la intención de la actora de mantener la vigencia de la patente; b) la necesaria proporcionalidad que debe existir entre la conducta obrada por el particular y la sanción impuesta por la Administración; c) la falta de aviso previo a la aplicación de la sanción; y d) la aceptación, por parte del INPI, de pagos ulteriores a la mora por la primera anualidad (considerando II, párrafos, primero a cuarto).

El INPI pretende la revocación del fallo por entender que él afecta, en resumidas cuentas, su poder de policía, el principio de legalidad y las facultades que le confiere la ley para obtener sus propios recursos y sancionar a aquéllos particulares que incumplan con el pago del arancel. 

Delimitada la contienda del modo indicado, quiero señalar en primer término que ninguno de los argumentos dados en el fallo que se individualizan con las letras b), c) y d), son suficientes para sustentar la nulidad de la resolución que declaró la caducidad de la patente de la demandante.  

La intención que la actora puede haber tenido de mantener la vigencia de su registro es irrelevante frente a la materialización de su incumplimiento en lo relativo al pago del arancel. 

Es que la voluntad del legislador ha sido la de sancionar con la pérdida del derecho a quienes no aportan los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de protección (art. 62, inciso c de la Ley de Patentes). El arancel tiene las características de una tasa retributiva del servicio prestado por la autoridad de aplicación (arts. 90, 94, inciso b y 96 de la Ley cit.); por ende, tanto el presupuesto fáctico que la torna procedente como la sanción prevista para el caso de que no se la pague deben provenir de la ley, mas no del poder de policía propio del órgano administrativo que la aplica (ver CNCiv., en pleno, LL 37 363 y JA 1945 I 144; Jarach, Dino "El poder de policía involucra la facultad municipal para imponer tasas destinadas a costear un ejercicio?" en JA 1944 I 773; en igual sentido, Giuliani Fonrouge, Carlos M., "Derecho Financiero"; Depalma, 6ta. Edición; volumen II, págs. 1062 a 1065). 

... la verificación del hecho previsto en la norma  en el caso la falta de pago del tributo acarrea la consecuencia contemplada por el legislador, no resultando computable  la intención del particular en esta materia (Dictamen del Procurador General en los autos "Franco Duranti c/Supramar S.A. s/nulidad de patente", al que adhirió la mayoría del Tribunal por sentencia del 15 de noviembre de 1972).

Además, el juicio negativo sobre la racionalidad de la norma que impone la caducidad (ver considerando II, del fallo, en especial, fs. 403, párrafo tercero y considerando 3 del voto precedente) pasa por alto que esta última ha sido adoptada por la mayor parte de las legislaciones modernas (conf. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, "Derecho de las Patentes de Invención", Heliasta, 2001,  págs. 572 y ss), al tiempo que se desentiende de las consecuencias que acarrea, a saber, que no sería posible mantener el sistema de protección de las patentes sin los recursos derivados de los aranceles: dada la desproporción apuntada, los particulares tendrían los beneficios de la inscripción y, al mismo tiempo quedarían relevados de efectuar el aporte necesario para mantenerla.

La falta de aviso previo a la aplicación de la sanción (fundamento individualizado con la letra c) en el considerando III) tampoco sirve de base a la nulidad pretendida por la actora debido a que la ley no prevé la exigencia aludida para que la caducidad se opere (art. 62, inciso c, ya cit. y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. cit., pág. 573). Por lo demás, no se advierte que el demandante desconociera el monto de los recargos antes del vencimiento del plazo legal (ver art. 85 del Anexo I del decreto 590/95 relativo a las anualidades a abonar por parte de los titulares).

Sin desmedro de lo expuesto considero, de todos modos, que la sentencia debe ser confirmada.

Ello es necesariamente así debido a que la resolución D 169 carece de causa, es decir, de los hechos y antecedentes que tornan operativa la caducidad en el caso del demandante, como así también de motivación (art. 7, incisos b y e de la ley 19.549).

Ante todo quiero señalar que aunque nuestro país no prevé la rehabilitación de las patentes caducas por falta de pago, el art. 5 bis, inciso 2, del Convenio de París  aprobado por la ley 17.011 permite esta hipótesis. Por otra parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio  aprobado como Anexo 1C por el art. 11 de la ley 24.425 y cuyo acrónimo en español es "ADPIC"  manda cumplir los artículos 1 a 19 del Convenio de París en lo que respecta a las partes II, III y IV del Acuerdo.

Va de suyo que ello no implica instaurar el instituto previsto en el art. 5 bis, inciso 2 del Convenio de París sino, en todo caso, interpretar el art. 62 inciso c) de la Ley de Patentes en sentido estricto, es decir, extender la consecuencia allí prevista a aquellos casos en los que la autoridad administrativa haya constatado la falta de pago y emitido el correspondiente acto administrativo fundado en esa circunstancia (art. 7, inciso b de la ley 19.549). Sólo así el particular contaría con una  resolución  fundada que permitiese la cabal revisión judicial que el ADPIC prevé (conf. art. 32).

Por otra parte, siendo la caducidad una consecuencia del incumplimiento de una obligación tributaria, su aplicación debe hacerse en forma estricta, esto es, respecto de aquellas hipótesis contempladas por el legislador, evitando analogías impropias de la ley tributaria (Jarach, Dino "Curso de Derecho Tributario"; Ediciones Cima, tercera edición, 1980, págs. 212 y ss.) y procurando interpretar la Ley de Patentes armónicamente con acuerdos internacionales de rango superior (art. 75, inciso 22, primer párrafo, de la Constitución nacional).  

Este enfoque del problema tiende a atenuar criterios rígidos en esta materia y evitar caducidades automáticas carentes de un acto motivado que las sustente.

En lo que atañe al caso de autos, quedó probado que el actor pagó dentro del plazo el arancel sin el recargo pero que, ulteriormente, efectuó tres pagos más sin que el INPI efectuara la menor imputación de ellos. En razón de la naturaleza de las obligaciones en juego, de la gravedad de la sanción y la protección conferida por tratados internacionales al derecho de patentes, correspondía al demandado expedirse sobre el particular, máxime teniendo en cuenta que, en su defecto, los pagos hechos  se imputarían  a la obligación de plazo vencido "más onerosa al deudor" (arg del art. 778 del Código Civil).  

La falta de consideración de estos hechos por parte del demandado al tiempo del dictado de la resolución D 169 pone de relieve que este acto administrativo carece como ya expresé de causa y de motivación, lo que acarrea su nulidad (art. 7, incisos b y e de la ley 19.549 y Hutchinson, Tomás, "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos comentada, anotada y concordada" Astrea, 1987, págs.152 a 161).

Por ello, propongo la confirmación de la sentencia, con costas por su orden en razón de la complejidad del caso (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).

FALTA DE EXPLOTACION

CHEKPOINT SYSTEMS S.A. c/ SENSORMATIC ARGENTINA S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTES. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 1970/01)

CCCF,  Sala III   -   25/04/2008

... el precitado artículo 97 de la ley 24.481 establece que "las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga conservarán su vigencia hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a los disposiciones de esta ley y su reglamento". Si bien dicha ley no diferencia el alcance de los derechos conferidos según la fecha de la concesión de la patente, salvo respecto del plazo de vigencia, porque no se revisa la vigencia de las concedidas antes (conf. C.M. Correa, Derecho de patentes, Bs. As. 1996, p. 397), la nueva normativa sólo es aplicable a las patentes otorgadas bajo el régimen anterior en el supuesto de que estuvieran vigentes a la fecha de su dictado. 

Esta comprensión del tema es además el resultado lógico del sistema de adquisición de los derechos de patentes, pues el acto de concesión es constitutivo del derecho y éste nace y se reconoce con las notas que le impone la ley en el momento de su otorgamiento (conf. T. Ascarelli, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit. por C.M. Correa, op. cit., p. 397).
Cabe tener en cuenta asimismo que la actual regulación legal toma la relación o situación jurídica en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos (efectos pendientes), en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron (cfr. Sala I, causas 17.781/94 del 24.2.00 y sus citas de doctrina y jurisprudencia y 2.947/1999 del 23/08/01).
... en tanto la caducidad opera de pleno derecho, resulta innecesaria la declaración judicial para que surta sus efectos (conf. art. 49 de la ley 111 y art. 63 de la ley 24.481; C.S. Fallos 284:197), los cuales se producen a partir del momento en que configuró la causal, no obstante que la existencia de ésta se declare judicialmente con posterioridad (conf. G. Cabanellas, Derecho de las patentes de invención, Bs. As. 2001, t.II, p. 626, letra n)). 

Por lo demás, la solución apuntada se adecua al concepto de excepcionalidad de la patente respecto del principio de libre circulación de las ideas (conf. J. A. Kors, Nulidad y caducidad de las patentes de invención y de los modelos de utilidad. Procedimiento administrativo, p. 272 y 293 de la obra colectiva de C. Correa anteriormente citada). 

En tanto los efectos de la caducidad se retrotraen al momento en que se hubiese perfeccionado (conf. G. Cabanellas, op. cit., p. 584), cabe rescatar especialmente que el Dr. Breuer Moreno sostuvo -en la obra que menciona puntualmente la recurrente a fs. 1125 vta. en apoyo de su postura- que la sentencia que decreta la caducidad sólo importa la declaración de que se ha producido en la fecha fijada por la ley (conf. Tratado de patentes de invención, Bs. As. 1957, vol. II, ps. 421/22, nros. 341/42).

Este razonamiento, que de por sí es demostrativo de que la caducidad se produce de pleno derecho, se contradice con el otro que expone el mismo tratadista en el sentido de que se requiere necesariamente un pronunciamiento judicial (conf. op. y loc. cits., ps.420/21, nro. 340). 

Parece conveniente detenerse aquí en el ejemplo elegido por el Dr. Breuer Moreno en el pasaje de su obra antes aludida, en virtud del cual la apelante construye su disenso (conf. fs. 1125 vta.). En tanto sólo indica que en algunos casos sería conveniente su declaración, como en el supuesto del industrial interesado en explotar una patente que articula la acción de caducidad para evitar ser demandado por la eventual comisión de una infracción (conf. autor, op. cit., vol.2, p. 420, nro. 240), es obvio entonces que no sirve para demostrar que la caducidad carece de carácter automático.

Coincido, pues, con la opinión del Dr. Bergel. La claridad de la norma no requiere interpretación alguna, porque producidos los extremos legales, la caducidad sobreviene de manera automática, produciendo la pérdida del derecho otorgado (conf. S.D. Bergel, Caducidad de las patentes por falta de explotación: una importante corriente jurisprudencial, Revista del Derecho Industrial, Año 1, nro. 2, p. 241). 

En función de la caducidad de la patente 241.064 y su consiguiente caída en el dominio público antes de que la demandada comenzara la comercialización de las etiquetas en cuestión, el sentenciante concluyó que no se pudo configurar la infracción que la actora le atribuye. Asimismo, declaró que las posteriores patentes 246.630 y 248.319 (concedidas el 11.8.94 y el 12.7.95, respectivamente), no podían revocar la caducidad de la primera (que se había producido el 30.4.93).
... por parte de la actora ... resulta inadmisible pretender fundar su postura en los dictámenes por ella acompañados al expediente de medidas cautelares (conf. fs. 1135, 2do. párr.), ya que como esta Sala lo declaró en la resolución ..., tales informes carecen de la fuerza de convicción de la prueba pericial que regula los artículos 457 y siguientes de la ley ritual, la cual tiene una particular significación cuando se trata de cuestiones técnicas (conf. esta Sala, doctr. de la causa 1898/97 del 14.9.99), máxime cuando la actuación de los especialistas -por el origen de su designación y por el control de las partes a que están sometidos- comporta una verdadera garantía de imparcialidad (conf. Sala II, causa 8072 del 30.10.92). 
Y con referencia concreta a asuntos de la índole como los que aquí se estudian, se ha sostenido que la dilucidación de las cuestiones científicas que presentan requiere indispensablemente el aporte de la opinión pericial que constituye una prueba clave (conf. Sala I, causa 2144 del 16.10.92). Por tal razón, corresponde estar a lo informado por el experto, en tanto no se acredite el desacierto, incoherencia, errores, etc. del dictamen respectivo (conf. Sala I, causa 21243/95 del 20.12.01; Sala II, causas 3172 del 7.12.84, 5091 del 26.5.87, 7515 del 9.10.90, 7857 del 18.12.90 y 8072 precit.).
...el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso válidamente fundado y modificarla en lo relativo a las costas de la reconvención que deberán quedar a cargo de la actora, como así también las correspondientes a la alzada (art. 68 del Cód. de rito).
IPESA S.A. c/ ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. s/ CADUCIDAD DE PATENTE" (Causa 6630/98) y acumulada ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. C/ IPESA S.A. s/ CESE DE UDO DE PATENTES (Causa 885/00)

CCCF,  Sala II – 03/12/2009 

Hechos: Ipesa, que comercializa un producto herbicida cuyo principio activo corresponde a la patente registrada por una sociedad extranjera, promovió demanda con el objeto de que se declare la caducidad de dicha patente, por haberse cumplido dos años sin que hubiera sido explotada. Asimismo, la accionada la reconvino, solicitando el cese en el uso de dos patentes de su propiedad. Ipesa contestó la demanda y solicitó la nulidad de las respectivas patentes.

El Juez de grado desestimó la primera pretensión, admitió la reconvención por infracción y cese de uso y rechazó la reconvensión por nulidad, ante lo cual, la perdidosa apeló. 

Voto del Dr. Guarinoni

De acuerdo con los términos constitutivos de las relaciones procesales, son temas en discusión los referidos al alcance del concepto "explotación" en el art. 47 de la ley 111, al régimen normativo aplicable al caso, y para el supuesto de estimarse que medió efectiva explotación del invento patentado, definir si tiene validez y eficacia la magnitud de las importaciones efectuadas y si es computable, como cumplimiento del requisito legal, la actividad de comercio exterior llevada a cabo no por el inventor sino por una sociedad distinta, formalmente un tercero. 

Cabe señalar que, en estas materias específicas donde se mueven poderosos intereses económicos y en las que es una práctica relativamente común la infracción a patentes extranjeras por diferentes razones -que no son acordes con el ordenamiento jurídico ni con las exigencias éticas-, las enseñanzas de la doctrina deben ser tomadas con ciertas reservas (como sucede, v. gr., en el derecho marítimo, en el derecho tributario, etc.) en tanto, muchas veces, responden a la tutela de aquellos intereses y no son la enseñanza objetiva e imparcial de la normativa propia de las patentes de invención. En la interpretación de los institutos de ella pesa, asimismo, una carga ideológica indudable, de manera que el juzgador debe procurar aislarse de esos enfoques y realizar una hermenéutica que se adecue al texto de la ley y a la realidad productiva y comercial donde él se aplica. 

En ese sentido, no cabe descartar que el art. 47 de la ley 111 tuviera en cuenta -al otorgar los privilegios sobre las patentes de invención- la conveniencia de fomentar un régimen de fabricación y producción nacional en crecimiento por la atracción de inversiones extranjeras.
El desarrollo nacional, en sus aspectos productivos, económicos, financieros y comerciales, no reconoce una única causa -como la industrialización, que puede ser no competitiva y requerir subsidios que agotan los recursos del erario público- sino ser el resultado de una conjunción de actividades, que no excluyen antes bien comprenden, al comercio internacional de exportaciones e importaciones; máxime en las últimas décadas con la formación de bloques político-económico regionales que requieren una particular integración de objetivos comunes en la fabricación, elaboración, cosecha, importación y exportación de materiales que complementan las distintas necesidades de los países que forman dichas asociaciones, como la Comunidad Europea o el Mercosur, para citar dos ejemplos.

Cabe recordar que el art. 47 de la ley 111 menciona el concepto de "explotación" (no el de actividad industrial o comercial), más sin definir concretamente su alcance. Determinarlo es precisamente la función que incumbe a los jueces, en tanto intérpretes de las leyes, y como se trata de una ley federal a la Corte Suprema de Justicia le compete la última decisión sobre el sentido con el que aquella palabra fue utilizada en el precepto mencionado. Desde ya que, si ha de seguirse lo que los vocablos dicen -según el entendimiento común de las gentes- es admisible comprender en su proyección semántica tanto los procesos de fabricación y elaboración hechos en el territorio nacional como las operaciones derivadas de la importación del material, que es –como ocurre en la especie- complementado con una serie de hechos que conforman un proceso claro y preciso de "explotación" de una mercancía patentada. 

Y en la inteligencia generalizada, que es tomada como concepto lingüístico por la Real Academia Española, en la lengua hispánica "explotación" no es otra cosa que la acción y efecto de "explotar". Y "explotar" aparece con el significado -entre otros- de "sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio" (confr. "DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA", 22ª ed., Madrid 2001, pág. 692, segunda columna) ...

Puede sostenerse, en consecuencia, que explota una patente de invención aquél que instala una planta fabril para la elaboración del producto amparado por ella como el que se dedica a negociar los productos patentados, sea por su cuenta directa u otorgando licencias para que terceros se ocupen del proceso de "fabricación" y el titular de la patente de la etapa de negociación y venta, sea por actos de importación o no, pero poniendo los artículos en el mercado para su provecho lucrativo personal y para el beneficio de la comunidad de adquirir, usar y gozar las mercancías de que se trate. De esta manera, el privilegio concedido por el Estado, o acaso con mayor propiedad el privilegio reconocido por los órganos públicos, rinde sus frutos al titular de la patente y al propio tiempo el elemento patentado es puesto a disposición del público consumidor.

Si bien se mira, el proceso de explotación de un producto comprende distintas etapas sucesivas: la fabricación o elaboración de la cosa en sí; la distribución y el embalaje; los servicios de publicidad y estudios de marketing; las relaciones comerciales de enajenación y exposición de los efectos; relaciones comerciales que pueden darse íntegramente dentro del territorio nacional o componerse de operaciones de importación -si el establecimiento fabril está en suelo extranjero (v.gr. en "Colonia del Sacramento", República Oriental del Uruguay)-, fraccionamiento y envasado y puesta en el mercado para el acceso de los consumidores.
... estimo que -tratándose de un conjunto de operaciones comerciales de cierta envergadura, esto es, que no esconden la finalidad espuria de mantener la patente sin explotación mediante un mero ofrecimiento de licencias que no se concretan-, las actividades realizadas implican una explotación de la patente, en los términos del art. 47 de la ley 111. Y, considerando los antecedentes expuestos, juzgo que resulta indiferente que la planta fabril pudiera estar situada en el extranjero, en tanto el producto amparado por la patente es fruto de indudable explotación en nuestro país, cuya población como el inventor tienen la posibilidad efectiva de usar y gozar del invento y de lucrar con su negociación, respectivamente.
Coincide lo expuesto con lo dicho por la Corte Suprema in re "Gabrielone Atilio José s/ falsificación de patente", donde incorporando un concepto del Procurador General expresó: "... la palabra ‘explotar’, en el texto legal citado, significa obtener utilidad en provecho propio, mediante la puesta del objeto patentado a disposición del público en general, lo cual resulta acorde con la intención de la ley, entre cuyos fines se cuenta ... incorporar a la colectividad y dentro de un período adecuado, los beneficios que pudieran resultar de la explotación y circulación del invento ..." (confr. Fallos: 302:1492, considerando 7°).
... el concepto de "explotación" se aprecia más claramente atendiendo a cuál es la finalidad del instituto de la caducidad: "... el legislador ha querido que la patente de invención no sea un título estéril en manos de quien lo ha solicitado", según la clásica opinión de POUILLET, uno de los autores más prestigiosos en materia de derecho de la propiedad industrial.
En definitiva, por el alcance asignable a la voz "explotación" en el citado art. 47 de la ley 111 -régimen invocado por IPESA S.A.- y tanto más si se tuviera en cuenta las leyes aludidas en el párrafo anterior, lo que importa es que la patente 240.321 no caducó por falta de explotación, pues la actividad de importación realizada por su titular, que entraña un conjunto de hechos económicos que se concretan en nuestro país, satisfizo el requisito establecido en aquella norma; ello, sea desde la concepción de la palabra usada ("explotación") o ya sea valorando la magnitud de los productos patentados traídos desde el exterior para su puesta -con fines de lucro- a disposición de la sociedad argentina. Y no forma obstáculo a esa comprensión del tema que las importaciones fueran realizadas por una sociedad distinta a la titular de la patente, según se verá seguidamente.
En las condiciones establecidas, si bien la existencia de la infracción marcaria ha tenido existencia real -y la interesada, en su caso, podrá hacer valer por las vías que estime pertinentes los derechos que juzgue le asisten- no cabe condenar al cese de la utilización del herbicida basado en el principio activo "NICOSULFURON", toda vez que éste ha pasado al dominio público (art. 163, inc. 6°, segunda parte, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

A fin de resolver la viabilidad de la posición asumida por IPESA S.A. es pertinente reiterar que, en tanto patentes concedidas por el INPI -que les reconoció tener la novedad legalmente exigida por la ley- se presumen títulos válidos, incumbiendo al que pretende lo contrario la carga de la prueba del extremo de hecho fundante de su posición (art. 377 CPCC)

... el Juez no se limitó a tener por suficiente la presunción de la validez emergente del otorgamiento de las patentes sino que destacó, de manera clara y expresa, un aspecto de evidente proyección jurídica: esa presunción de validez no fue enervada por la recurrente pues omitió aportar elementos de juicio que acreditaran la falta de mérito inventivo de los títulos que cuestiona.

Es clara la coherencia del razonamiento en que se cimenta el fallo apelado: las patentes concedidas gozan de presunción de validez; quien afirma y reclama su nulidad por falta de aptitud inventiva está obligado -conforme con lo establecido en el art. 377 CPCC- a probar tal hecho. Y esa prueba no fue rendida. Conclusión lógica: la presunción de validez se mantiene intacta y esto conduce, de modo inexorable, al rechazo de la pretensión nulificante.
... la división de la solicitud -por causa de su complejidad- en varias, conserva como fecha de éstas "la fecha de la solicitud inicial y, en su caso, manteniendo el beneficio del derecho de prioridad (véase art. 4, sección "G", del Convenio de París, ratificado por la ley 17.011). De donde se infiere que las tres patentes que están en juego en la especie quedan referidas a una sola fecha, lo que descarta que una patente pueda anticipar a las restantes.
... toda patente divisional necesariamente -por definición- reconoce una base común con la patente de la que proviene, reivindicando un determinado aspecto que no se hallaba incluido en la patente compleja de la que es una de las derivaciones con mérito inventivo. Basta tener claro el concepto de lo que es una patente "divisional" para entender su relación con la patente en la que reconoce su origen. Mas esta relación de patente llamémosla "básica" con la "divisional" no le quita a esta última la calidad de tal, es decir, que ella ampara un elemento que no fue reivindicado en la primera y que goza de idoneidad o creación inventiva en sí misma.
Y VISTOS: .... se confirma la sentencia apelada en lo que fue materia de recursos y agravios con relación a ambas causas acumuladas, con costas (art. 68 CPCC); ello con la salvedad indicada en el considerando VII del primer voto en cuanto a que no cabe condenar al cese de la utilización del herbicida basado en el principio activo “Nicosulfurón”, toda vez que éste ha pasado al dominio público  (art. 163, Inc. 6º, del Citado Código).

ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIO LKM S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTES (Causa 5043/01), Juzgado 11, Secretaría 21

CCCF,  Sala I  -  18/05/2010

Ver Infracción de Patente
... el transcurso del tiempo en un litigio donde se pretende la nulidad o la caducidad de una patente, entraña el riesgo de expiración del plazo de vigencia de la patente, de la cual ya no se podrá predicar que es nula o caduca.
CRITERIOS DE PATENTABILIDAD

NOVEDAD

BENITEZ HECTOR PEDRO c/ GAYA MIGUEL Y OTRO S/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 50.903/95)

CCCF, Sala II  -  02/04/1996
Ver Infracción de Patente
... aunque parece superfluo, recordaré que la particular combinación de medios individualmente conocidos puede -como en el caso ocurre- dar como resultado un producto novedoso (entendido esto con el alcance relativo de la ley 111).  Con lo que estoy anticipando que concuerdo substancialmente con lo decidido por el doctor Segreto en cuanto a la validez de la patente del actor y a la condena a cesar en la fabricación de los adminículos en infracción dictada contra los demandados.

Uno de los elementos constitutivos de la patente del actor está formado, desde ya, por un mecanismo conocido y anticipado; extremo que no basta para destituirla de validez, porque - como dije antes - lo que corresponde examinar es si ello no obstante el mate concebido por el actor combina de modo novedoso elementos individualmente divulgados.

Síguese de lo expuesto que ninguna de las patentes individualizadas (reitero: 39.824, 50.673, 51.657, 64.382 y 74.895) alcanzan el rango de una patente susceptible de restar novedad a la concedida al demandante.

... en tanto la patente 57.133 apunta sustancialmente a una pericial forma de inserción de la bombilla - de modo de permitirle ciertos acomodamientos a las conveniencias del usuario -, la del demandante asocia el tubo de succión en forma fija al recipiente pero combinándolo con el sistema de "succión regulable", esto es, con un método (éste sí anticipado) que permite adecuar el filtro al tipo de picado de la yerba mate, características que está ausente de la patente antes mencionada.

Con lo cual, en definitiva, se tiene que la patente del actor incorpora al conjunto un elemento del dominio público (repárese en que las individualizadas en el acápite VI ya han vencido), consistente en el sistema de regulado de la succión, y aprovecha la idea de asociar tubo y recipiente de la nº 57.133 mas combinando esos elementos de un modo novedoso y con un resultado, como es natural, también novedoso: mate con bombilla fija combinada con un sistema regulatorio de la succión.

De allí que el conjunto como tal , reivindicado por el actor, no se halle anticipado ni por las patentes que se refieren de modo exclusivo a mejoras en bombillas ni por la patente que asocia tubo y recipiente pero sin conexión con el sistema de regulado de la succión.  De donde se sigue que, a través de la combinación de medios conocidos, el demandante inventó un artefacto dotado de novedad bastante para merecer el amparo de la ley 111.  Y, siendo ello así, es palmaria la ilicitud de la conducta conciente observada por los demandados, extremo que lleva confirmar el fallo en cuanto rechazó la reconvención y mandó a cesar a los infractores en su desleal proceder.
UNILEVER c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1412/97)

Corte Suprema de Justicia de la Nación   -   24-10-00 

Ver Reválida
... mediante la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección.  La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la técnica y permite la aplicación del principio de atribución del derecho basado en la máxima "primero en solicitar".  Las disposiciones del Acuerdo TRIPs se refieren a la fecha de presentación de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos jurídicos dispuestos por aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de París de 1967).  
ELI LILLY AND COMPANY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3283/98)

CCCF,  Sala II  –  20/03/2001

Ver Divisionales
... la Corte Suprema de Justicia ha señalado la importancia decisiva que reviste la fecha de presentación de la solicitud para apreciar la novedad según el estado de la técnica y para definir el momento en que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento (Causa Unilever c/ INPI).
F HOFFMAN LA ROCHE AG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2173/99)  

CCCF,  Sala III  -  30/08/2001 

Ver Divisionales
... siguiendo la doctrina de la Causa 3283/98 y fundamentos expresados, se remite brevitatis causae y se concluye que las solicitudes de modificación, que se hubo de reservar o congelar hasta la fecha fijada en el art. 100 de la ley 24.481 (cinco años contados desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial), serán consideradas a partir de esa fecha, realizando el juicio de novedad o el estudio de la técnica existente en el momento de la presentación del pedido de ampliación de la protección.

ALTURA INVENTIVA

REIDY, ROBERTO GABRIEL c/ ESCOBAR ALDO ANTONIO s/ NULIDAD DE PATENTE. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 3193/93) 

CCCF,  Sala I  -  20/8/1996

Ver Nulidad de Patente
Voto del Dr. Pérez Delgado

... es apropiado tener en cuenta que el art. 3 de la ley 111 - que se hallaba vigente cuando la patente se otorgó- exigía que, cuando se trata del empleo de medios conocidos, se logre una nueva aplicación y que conduzca a un resultado industrial distinto (esta Sala, causas 4344, de 27-3-87; 2144, de 20-10-92 y 233, de 17-8-93), presupuestos que no están presentes en el caso.

En sentido similar desarrolla esta idea la ley de patentes vigente (núm. 24.481, modificada por la 24.572), cuyo art. 6, inc. f, dispone que no se consideraran invenciones "la yuxtaposición de invenciones conocidas", a menos que se las combine de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que sus cualidades o funciones característi​cas sean modificadas para "obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia"; exigencia ésta que se conecta con el requisito de la "actividad inventiva", la que presupone que esta "no se deduzca del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada" (art. 4, e incs. b, c y d, de la ley recién citada).

En efecto, sobre la base del anterior régimen de las patentes, esta Cámara, desde antiguo, ha dicho que se debe distinguir entre la inventiva y la habilidad del hombre de oficio (CNFed., Sala Civil y Comercial, entonces única, 22-5-59, voto del Dr. Bidau, en LL 99-437, f. 45.077; it. 26-3-68, en ED, t. 24, pág.. 232, f. 12.126; Sala 2, sentencia de 21-9-71, confirmatoria del fallo que dicté como juez de primera instancia, en la causa "liga SRL c/ Electro Reber SA", ambos publicados en Rev. de la DNPI, núm.. 364, pág.. 746; Sala I, causa 2919, de 30-6-77, en ED, t. 76, pág.. 143).

Por cierto que la simplicidad de una invención no es de por sí indicadora de un defecto de patentabilidad por ausencia de actividad inventiva (A. Casalonga, "Brevets d'invention, marques et modeles", París, 1970, Libr. Gen. de Droit et de jurisprudence, pág. 11), pero la invención no solo debe procurar una ventaja utilitaria o técnica para la industria, sino que esa ventaja debe ser "inesperada", es decir, ella debe superar lo que la técnica corriente puede realizar. Dice acertadamente Paul Roubier que "hay cantidad de innovaciones o modificaciones que la técnica ordinaria de la industria hace surgir, que pueden entrañar indudables progresos industriales, sin que haya propiamente actividad inventiva. Constantemente los industriales procuran perfeccionar y mejorar sus medios; ellos llegan así a una fabricación mas perfecta y menos costosa, pero todos estos cambios no participan necesariamente de la naturaleza de la invención; ellos son simplemente el resultado de la experiencia o el fruto de una gran habilidad profesional" ("Le droit de la propiete industrielle", París, 1954, Recueil Sirey, t. ll, núm.. 141, ps. 64 y 66; esta Sala, causa 6995, de 27-4-79, en ED, t. 85, p. 739). Y agrega ese autor que no es patentable el resultado obtenido sobre la base de la pura habilidad, mediante la ayuda de los me​dios que el estado actual de la técnica ponen a disposición de la gente de oficio (op. cit., núm.. 151, p. 111; confr. además R. Plaisant, "Le nouveau régimen des brevets d'invention", extracto del R. Dalloz, París, 1969, p. 109, núm.. 47), criterio que es aplicable a la "inven​ción de combinación", que consiste en la reunión de medios conocidos en miras a un conjunto (Roubier, op. cit., núm.. 154, p. 132 y sigte.).

Así lo decidimos también en esta Sala, con distinta integración, con motivo del patentamiento pretendido respecto de una combinación de elementos que eran de público conocimiento y que, más que un invento en los términos del art. 3 de la ley 111, fue considerado el producto de la técnica trivial, del simple oficio o de la labor corriente, es decir, el resultado de la experiencia o el fruto de una gran habilidad profesional (causa 9189, de 24-10-80, voto del Dr. Roberto Muzio).

IPESA S.A. c/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (Causa 2316/97)

CCCF,  Sala II  –  14/03/2006

Ver Alcance de la Invención
Voto del Dr. Santiago B. Kiernan

... la mezcla racémica como invento exclusivo no se patenta tal como lo reconoce CORREA, Carlos en JA 2004-I-992, del 17/3/2004: "a) Isómeros ópticos. Un caso especial se plantea cuando un compuesto es un enantiómero (23) ópticamente activo de un compuesto que antes sólo se conocía en forma racémica. Aunque algunas oficinas de patentes, como la Oficina Europea de Patentes europea, han dictaminado que tales enantiómeros se pueden considerar novedosos, se ha negado la existencia de actividad inventiva pues es obvio que en esos tipos de moléculas pueden existir formas ópticamente activas, y es habitual poner a prueba si uno u otro de los enantiámeros aislados es más activo que la mezcla de los dos ("mezcla racémica"). Hoy día se acepta en general que lo normal será que uno de los isómeros ópticos muestre una actividad mucho más alta que el otro, de suerte que es de esperar una actividad superior al menos en uno de los isómeros en comparación con el racemato". (véanse, Grubb, "Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology. Fundamental sof global law, practice and strategy", 1999, ps. 199/200; Hanse y Hirsch, "Protecting inventions in chemistry. Commentary on chemical case law under the European Patent Convention and the German patent law", 1997, ps. 113/118).

Como se ve, es a todas luces inadmisible acotar la patente motivo del subexamen a los compuestos racímeros sin perjudicar la esencia del derecho del titular de la patente que es el resguardo del principio activo fundamental y preponderante que ha sido lo novedoso y objeto del acto tal como he señalado mas arriba. Este y no otro es el alcance normal de la patente de invención, conclusión que se ajusta racionalmente a lo querido por el propietario y la naturaleza del descubrimiento, a la luz de la sana crítica.

INTERNATIONAL MULTIMEDIA CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 8769/04)

CCCF,  Sala II  -  30/12/2009

Hechos: International Multimedia presentó en junio de 1996 una solicitud de patente de invención ante el INPI. 

En octubre de 1999 el INPI corrió vista del Examen Técnico de Fondo e invocó dos documentos existentes en el arte previo.  La solicitante contestó la vista del Examen de Fondo señalando que ninguno de los docuemntos citados afectan la novedad y actividad inventiva de su invento.
En marzo de 2001 el INPI emitió un Informe Complementario previo a la Resolución Final, indicando que los argumentos presentados por la actora no habían salvado las observaciones de actividad inventiva señaladas en el Examen Técnico de Fondo. 

Finalmente, en abril de 2003, el INPI resolvió denegar su solicitud bajo los mismos argumentos de falta de actividad inventiva en atención a los documentos citados en el Informe del Examen Técnico de Fondo.

Contra dicha resolución International Multimedia interpuso recurso de reconsideración, el que le fue denegado por el INPI y en consecuencia, solicitó la nulidad de lo actuado ante la juticia federal.
El juez de primera instancia rechazó la demanda promovida, ante lo cual la actora interpuso recurso de apelación.

Sala II  -  Sentencia del 30/12/2009

Voto del Dr. Guarinoni

Habida cuenta de que al Instituto de la Propiedad Industrial (INPI) le compete cuidar el mantenimiento de un sistema de orden en los registros marcarios y de patentes, en protección de los intereses generales de la sociedad, resulta claro que en ejercicio de ese poder de policía consideró que la solicitud de patente efectuada por la actora no podía prosperar por "falta de actividad inventiva".

Teniendo en cuenta que carezco de los conocimientos técnicos necesarios para decidir si lo dispuesto por el INPI ha sido correcto o si, por el contrario, se trata de una disposición manifiestamente arbitraria, me encuentro en la obligación de considerar valiosas las conclusiones vertidas por el ingeniero en electrónica señor Jorge Marcos Nahas, perito interviniente en estos autos.

Y no se trata de conceder al dictamen pericial fuerza de verdad axiomática, pues si bien se ha reiterado que la opinión de los peritos es sólo un elemento auxiliar del Juez, parece evidente que en el caso que me ocupa el señor Juez de la anterior instancia ha hecho uso de la facultad que le otorga el artículo 386 del Código de rito, aceptando las conclusiones del experto en tanto ellas aparecen suficientemente fundadas, criterio al que adhiero, en atención a las reglas técnicas que aplica en forma explicada, motivada y convincente.

En tales condiciones y tratando con ello de evitar transcripciones innecesarias de algunas de las respuestas que lucen en las experticias obrantes a fs. 545/65 vta. y 566/72 vta., llego a la conclusión de que la resolución del INPI de fecha 26 de enero de 2004, en tanto deniega el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa MULTI-MEDIA por las mismas razones esgrimidas en la resolución dictada el día 1º de abril de 2003, ha sido razonable y correcta, por manera que es justo disponer que los accesorios en cuestión sean distribuidos por su orden.     

Los señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhieren a las conclusiones de su voto. 

Y VISTOS: por lo que resulta del Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia ...
DAÑOS Y PERJUICIOS

BENITEZ HECTOR PEDRO c/ GAYA MIGUEL Y OTRO S/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 50.903/95)

CCCF, Sala II  -  02/04/1996
Ver Infracción de Patente
En el ámbito de la propiedad industrial, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión del derecho legítimamente obtenida tiene origen -como en autos- en conductas maliciosas, la más moderna doctrina se inclina -no sin sólidos fundamentos- por sostener que, como regla, toda usurpación de marca, designación social, patente o diseño, provoca un daño.  Y como éste, en general, es de difícil prueba (cuando no imposible), los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces -para superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como vehículo de la impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones dolosas- recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código de rito, en función de una cautelosa apreciación de las circunstancias de cada causa (confr. J. OTAMENDI, "Derecho de Marcas", 2a. ed., Bs. As. 1995, p. 325; O. ETCHEVERRY, "La reparación de daños en las infracciones de Marcas y Nombres", Derechos Intelectuales, ed. Astrea, t. 3, ps. 13/20; etc.).

Se alcanza a advertir, asimismo, que la jurisprudencia -aunque sin aceptar ciertas generalizaciones doctrinarias y atendiendo a las variadas circunstancias de la realidad- ha adoptada en los últimos tiempos una cierta flexibilización de los criterios tradicionales y un acercamiento a la moderna doctrina, que se manifiesta en un temperamento más laxo para aceptar la realidad del daño y de una actitud de severidad si se observan prácticas reñidas con la buena fe y con una sana competencia comercial (confr. mi voto en la causa 25123/94 "Iurcovich Natán León c/ Industrias Bravi S.R.L. s/ cese de uso de modelos y diseños", del 28-12-95).

Recuerdo, en ese sentido, que esta Sala tiene resuelto que, ante la ilegítima conducta de un competidor que usurpa, copia o imita una marca, comercializando artículos en infracción con el espurio propósito de desviar por estos reprochables medios la clientela de una tercero, debe ser evitado  que se ampare en la dificultada de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles.  Porque un halo de impunidad fomenta en comerciantes inescrupulosos conductas ético-jurídicas repudiables, con grave menoscabo de una convivencia civilizada e hiriendo pilares básicos del bien común (orden, justicia y seguridad jurídica).  Por ello, según dije en la citada causa 25123/94, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños -en favor de la titular del derecho conculcado- como fruto causal eficiente del ilícito, desde que, aunque de prueba a veces diabólica, el juez llega a la certeza moral de que el infractor ha ocasionado daños ciertos y no meramente conjeturales.

En estos principios, explícita o implícita, se enrola mi voto en la causa 7491 del 4-9-90, que no constituyó una expresión aislada sino una manifestación del realismo jurídico antes apuntado, que responde en última instancia a la finalidad de cohibir el provecho injusto y restañar el daño ilegítimamente causado con el objeto de contribuir, en la medida de lo posible, a la moralización de las costumbres en el complejo mundo de las actividades mercantiles.  Y son otros tantos ejemplos de esta saludable corriente jurisprudencial las decisiones de la Sala I (causa 640 del 8-10-71), de esta Sala II (causa 5221 del 9-10-87) y de la Sala III (causa 4465 del 6-3-87).

Sentados esos principios, es innegable -por que así está confesado por Gaya (confr. posiciones de fs. 111 vta., a las 3a. y 4a.) y por Tres (fs. 110/111), que comercializaron mates en infracción a los derechos del actor y, según señalé antes, utilizando una marca imitativa y con indudable mala fe.  Y lo hicieron, o intentaron hacerlo, en medida significativa, como lo revela el acta confeccionada por el Oficial de Justicia (confr. fs. 32 y ss. de juicio  sobre medidas preliminares) y el presupuesto emitido a fs. 25 del citado expediente, que proporciona un indicio ponderable sobre el punto, en tanto alude a una posible operación de venta de nada menos que 40.000 mates.  La competencia desleal puesta de manifiesto -recuérdese que Gaya se ocupaba de la venta de los mates  que producía el actor- necesariamente, porque está en el orden normal de las cosas, debió traducirse en un daño para Benítez, quien vio reducidas sus operaciones a un menguado ámbito (testigos C.A. Natarello, fs. 132, a la 6a.; L.I. Adissi, fs. 132 vta., a la 13a.).  Y es que, tratándose de un artículo de características especiales y no comunes, es razonable presumir que la aparición de un competidor -máxime cuando éste era el mismo representante del accionante- debió traducirse en una disminución de ventas y en un inmoral desvío de la clientela.

En función de lo dicho, y ponderando, desde otro enfoque, la fecha de concesión de la patente y el lapso transcurrido hasta la iniciación de las presentes actuaciones, así como el precio de venta de los mates de que se trata, juzgo equitativo fijar el daño sufrido por el actor en la suma de $ 5.000; suma que devengará intereses desde el 1º de febrero de 1989 hasta el 1-4-91 a la tasa del 6% y de ésta en adelante a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días (art. 279 del Código Procesal).
CHIDIAC BASSAM ANTONIO c/ KLOURY YAMIL, ANTONIO (Causa 5581/97)

CCCF,  Sala III  -  27/09/2005

Ver Modelos de Utilidad
Es pacífica y uniforme la jurisprudencia de las Salas de esta Cámara en punto a que, debido a las dificultades probatorias que existen en esta materia y las de marcas y patentes en general, debe partirse de una presunción de daño cuya determinación deberá efectuarse de manera prudencial (articulo 165, última parte, código procesal) valorando el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la contienda (v. esta Sala causa 3695/97 del 16/05/02; Cabanellas, ob. cit., págs. 662 y ss.).

La naturaleza jurídica y contenido del daño se encuentran delimitadas en los artículos 519 y 1069 del Código Civil y se descomponen en dos figuras, a saber: el daño emergente es decir el valor de la pérdida que se haya sufrido y el lucro cesante, esto es la falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial que el acreedor haya podido razonablemente obtener de no haberse producido el evento dañoso (v. Belluscio, A.: "Código Civil Comentado, t.2, Pág.718).

Como ha dicho acertadamente la jurisprudencia, la indemnización del lucro cesante tiene su fundamento y límite en la probabilidad objetiva cierta que emana o resulta del curso natural de las cosas y de las circunstancias generales o especiales del caso concreto, que es el concepto establecido en el derecho alemán (cod. civ. art.252).

No aparece dificultoso evaluar que en el caso que nos ocupa no nos encontramos solamente frente al impedimento de una mera oportunidad, toda vez que en el caso se ha producido, en cierta medida, una concreta frustración de un contrato cuyas utilidades se han demostrado en alguna forma por las probanzas arrimadas. No existen por ende, las circunstancias de tiempo y modo que lleven al juzgador a decidir exclusivamente según su prudente arbitrio, toda vez que de hacerse así, devendría en arbitrariedad. El lucro cesante ha sido estimado y, si bien la actitud dolosa de la demandada impidió que el contrato tuviera principio de ejecución, sus resultados se encontraban perfectamente determinados y su evaluación y efectos no dependieron en ningún momento de chance alguna. Sí debe evaluarse esta figura en punto a las eventuales concesiones que se pudieron haber hecho de no haber intervenido la conducta antedicha de la demandada.

La jurisprudencia desde antiguo ha trazado el límite entre ambas figuras y en cuanto al lucro cesante ha establecido que su cálculo no puede efectuarse en base a meras expectativas y debe guardar estrecha relación con las pautas de realidad en cuanto al perjuicio efectivamente causado (cfme. Cam.Com., Sala E, 19/5/82, RED, 18-359), pero como el hecho que debe demostrarse no ha sucedido en la realidad, ninguna prueba directa es posible, de suerte que la convicción de los jueces solo puede formarse por medios indirectos que revelen con cierta exactitud cual habría sido el curso probable de los hechos (Tribunal Superior de Córdoba, Sala Civil, 14/4/89, citado por Zavala de González en p.314).

IPESA S.A. c/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (Causa 2316/97)

CCCF,  Sala II  –  14/03/2006

Ver Alcance de la Invención
Voto del Dr. Vocos Conesa

En cuanto a las pautas a ponderar para la fijación del resarcimiento, es opinable -y existe jurisprudencia contraria al respecto- si los ingresos o utilidades del infractor son la medida del perjuicio del damnificado, ya que pueden no guardar correlación por muy diversos factores (véase, en el campo marcario, J. OTAMENDI, Derecho de Marcas, 2a. ed., Bs. As. 1995, págs. 328 y ss, con sus notas). Sin embargo, en el caso, puesto que sólo Uniroyal podía legítimamente comercializar los derivados cubiertos por su patente, la relación entre las ventas en infracción y el daño presumido configura una realidad comercial indudable, de manera que tomar como base las utilidades producidas por aquéllas constituye un criterio apropiado y prudente para la estimación de los daños (confr. Sala I, causa 884 "Jaime Guasch c/ Soprano Miguel A. y otros", del 27..3.72 y 8885 "Kelmanski Pedro c/ Den Rep S.C.A.", del 2.7.11. 80; ver, asimismo, Sala II, causa 4970 "Nina Ricci S.R.L. C/ Lagny S.A.", del 10.3.87, entre otras).

Puede ser más adecuado, según las circunstancias, tomar como pauta no las ganancias obtenidas por el infractor con el número de sus ventas, sino las utilidades que, sobre ese mismo número de ventas, podría haber conseguido el damnificado -de acuerdo con una mejor estructura de costos y una superior organización empresarial- (método propugnado con perspicacia por J. OTAMENDI, en op. cit., págs. 333/4). Destaco este temperamento porque no lo he visto recogido por ningún precedente que yo conozca, pese a ser particularmente valioso, bien que es inaplicable en esta causa por no haberse suministrado ni tan siquiera un indicio sobre el nivel de las utilidades que obtiene Uniroyal con la comercialización de su herbicida marca "Rango" (v. 1580/1582 y 1592/1593).

Por el mérito de los fundamentos dados, y atendiendo a la orfandad probatoria que se presenta en esta cuestión atinente al efectivo tanto por ciento del lucro neto obtenido por la comercialización de los productos en infracción a la patente, me inclino por seguir la línea jurisprudencial que cité en el párrafo anterior, concorde esencialmente con lo decidido en la fijación del valor en plaza de productos faltantes en transportes marítimos, aeronáuticos y terrestres. Adopto, en consecuencia, como medida del daño resarcible el 30% del total de las ventas presuntamente efectuadas a partir del 4.2.97 hasta hoy ....
Voto del Dr. Santiago B. Kiernan

Así las cosas, es procedente la reconvención debiéndose indemnizar -art. 1109 del C.C.- el perjuicio sufrido por la reconviniente a raíz del lucro cesante sufrido, tal como se indica en el voto precedente. Coincido enteramente en la fijación y monto del perjuicio, la prohibición de comercialización de los productos de IPESA S.A. hallados en infracción, la imposición de las costas y la regulación de los honorarios profesionales devengados en ambas instancias, tal como lo propone el colega que se pronuncia en primer término, al que adhiero.
ELI LILLY AND COMPANY Y OTRO c/ SANDOZ S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 6461/08), Juzgado 11, Secretaría 22

CCCF, Sala I  -  05/02/2009

Hechos: Eli Lilly demandó por daños y perjuicios a Sandoz como consecuencia de la utilización indebida de su Patente de Invención Nº 243.533.  Interpuesta la demanda, el juez de primera instancia solicitó a la actora la estimación aproximada del monto reclamado y, en su caso, la tributación de la tasa de justicia faltante.

Frente a esta solicitud la actora se agravia argumentando que el monto reclamado no es estimable en esta etapa ya que su determinación dependerá de las pruebas a realizarse sobre las importaciones y exportaciones de la demandada, así como también de las utilidades obtenidas a raíz de la comercialización de la droga gemcitabina.

El juez de primera instancia desestimó la revocatoria interpuesta sosteniendo que es la propia actora la que afirma haber experimentado una merma en sus ventas y que nada le impide estimar en forma provisional los daños cuya reparación persigue, sin perjuicio de su adecuación al resultado de las pruebas que se produzcan en el expediente.
Sala I  -  Sentencia del 05/02/2009

En la medida que se reclama la reparación de los daños que habría experimentado a raíz de la explotación indebida de su patente de invención, se advierte que dicha petición se vincula -ineludiblemente- con la merma en sus ventas y con las operaciones de comercialización que habría concretado el laboratorio demandado. 

En tales términos, se configura uno de los supuestos en que el ordenamiento adjetivo (art. 330, inc. 6, Código Procesal) expresamente releva al actor de la carga de concretar numéricamente el quantum del reclamo cuando la fijación del monto se halla necesaria e inescindiblemente supeditado a la prueba que se deba producir en el proceso (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VI, pág. 291 y siguientes; esta Sala, doctr. causa 1196/01 del 24.4.02, entre otras).

En efecto, si bien la actora relaciona el monto de su reclamo con la merma que habría sufrido en sus ventas, lo cierto es que principalmente finca su demanda con relación a la comercialización que habría concretado la demandada de productos explotando indebidamente su patente de invención. Así, el análisis de la importancia económica de la comercialización de productos de la demandada debe ser objeto de análisis y prueba en la etapa respectiva y escapa -como principio- al conocimiento de la actora en esta etapa del proceso.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: revocar el auto de fs. 23 (cuarto párrafo) en cuanto hizo saber a la actora que debía estimar aproximadamente el monto reclamado.

ELI LILLY AND COMPANY Y OTRO c/ LABORATORIOS RICHMOND s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 7030/08), Juzgado 11, Secretaría 22

CCCF, Sala I  -  05/02/2009

Hechos: Eli Lilly demandó por daños y perjuicios a Richmond como consecuencia de la utilización indebida de su Patente Nº 243.533.  Interpuesta la demanda, el juez de primera instancia solicitó a la actora la estimación aproximada del monto reclamado y, en su caso, la tributación de la tasa de justicia faltante.

Frente a esta solicitud la actora se agravia argumentando que el monto reclamado no es estimable en esta etapa ya que su determinación dependerá de las pruebas a realizarse sobre las importaciones y exportaciones de la demandada, así como también de las utilidades obtenidas a raíz de la comercialización de la droga gemcitabina.

El juez de primera instancia desestimó la revocatoria interpuesta sosteniendo que es la propia actora la que afirma haber experimentado una merma en sus ventas y que nada le impide estimar en forma provisional los daños cuya reparación persigue, sin perjuicio de su adecuación al resultado de las pruebas que se produzcan en el expediente.
Sala I  -  Sentencia del 05/02/2009

Ver sentencia del 05/02/2009 en la causa 6461/08
MERIAL LTD. c/ LAYBES S.A. Y OTRO s/ CESE DE USO DE PATENTES. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 6631/03)

CCCF,  Sala II  -  12/11/2009

Ver Infracción de Patentes
Respecto de la indemnización por los daños y perjuicios que la parte actora reclama, y que el señor Juez de la anterior instancia le niega, es obvio que, teniendo en cuenta lo propuesto por mí en este Acuerdo, corresponde su otorgamiento en virtud de lo previsto en el artículo 1109 del Código Civil.

Así las cosas, coincido enteramente en la fijación y monto del juicio que el señor Juez "a quo" estima como aquél por el cual podría haber prosperado la demanda. 

Quiero recordar que en materia de infracciones marcarias, valorando, por supuesto, las especificidades que singularizan cada conflicto, el Tribunal consideró ajustado a un criterio de prudente razonabilidad fijar la indemnización de los daños y perjuicios en el 30% del precio de los objetos comercializados (conf. causas 3139 del 18.10.85 y 7491 del 4.9. 90) o en el 80% de la utilidad percibida por el demandado (causa 4970 del 10.3.87). Y en una contienda por infracción a los derechos de una patente de invención, la Sala I de esta Excma. Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que había establecido el resarcimiento por la copia de un envase patentado en el 30%  del valor de los productos vendidos, por considerar que ese porcentaje importaba una ganancia líquida razonable (conf. causa 884 del 22.3.72).

ALIAGA ECHEGOYEN, A. R. c/ ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO S.A. s/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 8630/08)

CCCF,  Sala I  -  15/04/2010

Ver Modelos de Utilidad
En la medida que se reclama el cese del uso y explotación de un modelo de utilidad y los daños y perjuicios que ese uso no autorizado le habría ocasionado, se advierte que la petición se vincula -ineludiblemente- con la merma en sus ventas y con las operaciones de comercialización que habrían concretado la demandada.

En tales términos, se configura uno de los supuestos en que el ordenamiento adjetivo (art. 330, inc. 6, Código Procesal) expresamente releva al actor de la carga de concretar numéricamente el quantum del reclamo cuando la fijación del monto se halla necesaria e inescindiblemente supeditado a la prueba que se deba producir en el proceso (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VI, pág. 291 y siguientes; esta Sala, doctr. causa 1196/01 del 24.4.02, entre otras).

Es que no debe perderse de vista que la cuantificación de los rubros indemnizatorios aludidos sólo se puede establecer -en forma seria y no a partir de un cálculo antojadizo- con la producción de las pruebas pertinentes. Ni siquiera resultaría procedente exigir al actor que formule una estimación -aún provisional- habida cuenta de que, en razón del estrecho anudamiento entre lo reclamado y la prueba a producirse, cualquiera fuese la que aquél realizara, se la debería tachar de arbitraria (esta Sala, causa 2669/99 del 31.8.00).

Según se desprende del escrito de demanda, la accionante carece de referencias concretas de la cantidad de bienes comercializados por la contraria, extremo que incidiría en la determinación de la reparación que pretende. 

DERECHOS EXCLUSIVOS DE COMERCIALIZACION

GADOR S.A. c/ INPI s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO (Causa 5455/98)

CCCF,  Sala III  -  04/03/1999

Que el Sr. Juez a quo decretó, como medida de no innovar ... que la exclusividad de derechos de comercialización del producto denominado genéricamente "Olanzapina", concedida a Eli Lilly and Co. mediante la Resolución INPI D-178 del 22/9/98, no impide la comercialización de dicha droga, identificada con la marca "Midax", que realiza Gador S.A.; y declaró que los efectos de la medida aquí dispuesta se extenderán -en tanto se mantengan los propios de la Resolución INPI D-178-, hasta el dictado de la sentencia, salvo que con anterioridad ocurra el vencimiento del plazo previsto por el art. 100 de la ley 24.481, en cuyo caso quedará sin efecto.

Que la presente medida cautelar se dictó en el juicio promovido por Gador S.A. contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, para que se declare la invalidez de la Resolución del INPI D-178 del 22-9-98, que confirió a Eli Lilly and Co. la exclusividad de los derechos de comercialización respecto del producto farmacéutico denominado genéricamente "Olanzapina", toda vez que la actora habría obtenido de la autoridad nacional competente (ANMAT) la autorización para comercializar dicho producto bajo la marca "Midax".  La pretensión, la fundamenta en lo dispuesto por los arts. 100 y 101 de la ley 24.481, y lo establecido por el art. 17 de la Constitución Nacional.

… el derecho que ha invocado la actora es en principio verosímil, toda vez que inició la explotación del producto al amparo de la autorización concedida por la Disposición (ANMAT) Nº 1957 del 23.4.97.   Consecuentemente, atendiendo al carácter provisional de la decisión y a sus fines sólo cautelares, corresponde mantener la medida decretada.
En el caso sub examen, el peligro en la demora está configurado en el hecho de que la exclusividad otorgada a Eli Lilly and Co. puede generar un perjuicio cierto e inminente a la comercialización del producto que lleva a cabo Gador S.A.

... los efectos de la medida decretada deben prolongarse hasta el dictado de la sentencia definitiva o en su defecto, atendiendo al carácter provisorio de la cautelar y a las particularidades del caso, hasta que el INPI se expida acerca del rechazo o concesión de la patente solicitada por Eli Lilly and Co.

... SE RESUELVE: Modificar la extensión de los efectos de la medida cautelar decretada en la forma señalada precedentemente y confirmarla en todo lo demás en que fue materia de agravio.

WARNER LAMBERT COMPANY c/ INPI s/ AMPARO (Causa 2010/99)

Juzgado 11, Secretaría 22 

Sentencia de 1º Instancia (Dr.Carlos Alvarez)  -  16/07/1999

La Administración cumple con su obligación de resolver admitiendo o denegando la solicitud en trámite, pues éstas son las únicas respuestas posibles ante una petición concreta.

Cuando no se alcanza una decisión en alguno de tales sentidos, la Administración omite la realización de aquella conducta, y éste es el sentido que cabe otorgarle a la omisión configuratoria de la mora prevista en el art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En efecto, la conducta lesiva que puede dar lugar al amparo por mora de la Administración, es siempre una conducta omisiva en el sentido expuesto; esto es, dejar transcurrir los plazos sin resolver o en caso de no existir éstos, si hubiera transcurrido un plazo que excediera lo razonable (extremo que concurre en al especie).

... a los fines de resolver, corresponde considerar la “razonabilidad” del tiempo transcurrido desde la presentación de la actora en sede administrativa ... la aplicación del concepto de “razonabilidad” debe adecuarse al caso concreto, atendiendo obviamente a las circunstancias particulares que lo caracterizan y a la naturaleza de la cuestión sobre la que se requiere el pronunciamiento de la Administración ...

A tales fines, no escapa al suscripto la novedad que informa la materia planteada, aunque tal particularidad no confiere una complejidad tal que justifique que el organismo de control utilice discrecionalmente el tiempo sin atenerse a plazo alguno.

... ordenar al INPI que en el plazo de 10 días hábiles se expida sin más trámite sobre la solicitud de concesión de derechos exclusivos de comercialización ...

DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE PATENTE

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV c/ INPI s/ NULIDAD ACTO ADMINISTRATIVO (Causa 5800/05)

CCCF,  Sala III   -   05/02/2009

El artículo 27 de la ley 24.481 establece que previo pago de la tasa que se establezca en el decreto reglamentario, la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES procederá a realizar un examen de fondo, para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el TITULO II, CAPITULO I de esta ley. Agrega la disposición que "Si transcurridos TRES (3) años de la presentación de la solicitud de patente, el peticionante, no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida".

Como se ve la voluntad del legislador ha sido la de sancionar con el desistimiento de la solicitud a quienes no aportan previamente al examen de fondo los recursos necesarios. El arancel tiene las características de una tasa retributiva del servicio prestado por la autoridad de aplicación (arts. 90, 94, inciso b y 96 de la Ley cit.); por ende, tanto el presupuesto fáctico que la torna procedente como la sanción prevista para el caso de que no se la pague deben provenir de la ley, mas no del poder de policía propio del órgano administrativo que la aplica (ver esta Sala, causa 9738/02 -voto del doctor Guillermo Alberto Antelo- de 27-4-06 y sus citas).

Corolario de ello es que, la verificación del hecho previsto en la norma -en el caso la falta de pago oportuno del arancel- acarrea la consecuencia contemplada por el legislador, no resultando computable la intención del particular en esta materia.

En cuanto a la argumentación que se pretende basar en el principio de informalismo a favor de los interesados que ha de regir en el procedimiento administrativo, a cuyo tenor deberá excusarse la inobservancia por parte de los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente, no puede correr mejor suerte puesto que los plazos son para cumplirlos (art. 1, inc. e, ap. 1) y que de aceptarse el criterio contrario implicaría en los hechos la derogación por vía judicial del artículo 27 de la 24.481, conclusión cuyo solo enunciado conduce a su rechazo (ver Sala 2, causa 11.727/02 del 25-8-05).

Tampoco sirve de base a la nulidad pretendida la falta de aviso previo a la aplicación de la sanción toda vez que la ley no prevé la exigencia aludida para que el desistimiento se opere. Por lo demás, de las constancias de la causa se extrae que el INPI le comunicó, con fecha 26 de noviembre de 2002, es decir, casi un año antes de que venza el plazo, que antes de proceder al examen de fondo deberá abonar la tasa que a tal efecto establece el decreto 260/96, Anexo III, caso contrario la misma será desistida sin más trámite (fs. 160).

Consecuentemente con ello, corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda interpuesta, con costas de ambas instancias a la vencida (arts. 68 y 279, Código Procesal).
EXTENCION PLAZO DE VIGENCIA DE LA PATENTE

NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 22.424/96),  

CCCF,  Sala I  - 1/10/1998
La ley 24.481 -que reemplazó al régimen de patentes instituido en la ley 111, a la que derogó, a partir del 29.9.95 (conf. esta Sala, causa 1130/97 del 13.9.98; conf. respecto de la fecha en que comenzó a regir la ley: Sala 1, causa 3375/97 del 30.4.98; Sala III, causa "Unilever NV c/ INPI" del 24.3.98)- contiene dos normas relativas al plazo de validez de esos títulos.

Una es el art. 33, que antes transcribí, otra, el art. 97.

El asunto sub lite gira en la órbita del art. 97, porque aquí se trata de una patente concedida durante al vigencia del sistema anterior (ley 111, art. 5).

Para esas hipótesis el art. 97, de la ley 24.481, preceptúa que "Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento", con lo que se separa la situación de las patentes concedidas antes y las de la que aun no se hallaban concedidas a la fecha de su entrada en vigor.

Respecto de las primeras es mi opinión que se respeta la validez de ellas por el término originario (el de la ley 111), al establecerse que "conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento", con lo que la validez de esas patentes no podrá ser revisada, aunque quedará limitada la protección a aquel lapso.

Ello así pues la conjunción adversativa "pero" -que precede al período "quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento"- descarta la posibilidad de interpretar el dispositivo en el sentido de que las nuevas disposiciones se aplican inclusive en lo referente al plazo de vigencia de la patente, pues de lo contrario hubiera bastado con que la disposición expresara que esas patentes "conservan su vigencia, y quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento", sin hacer referencia a "su vigencia concedida hasta su vencimiento".
La actora invoca también, en sustento de su pedido, la norma del art. 33, del ADPIC.

Respecto de este Acuerdo ha decidido la Sala que la República Argentina tiene derecho a hacer uso del período de transición que consagra su art. 65.2 (el cual culminaría el 1º de enero del año 2000) y que a ese efecto, su voluntad puede manifestarse en forma expresa o tácita (conf. causa 4232/97 -"S.C. Johnson & Son Inc. c/ Clorox Argentina S.A. s/ medidas cautelares"-).   En sentido análogo se ha expedido recientemente la Sala III del Tribunal (causa 21.932/96 -"Pirelli SPA c/ INPI s/ denegatoria de patente"-, del 11.8.98); siendo pertinente rescatar -para responder a argumentaciones de la apelante que se vinculan con la categorización de nuestro país al efecto- que Brasil y Chile han hecho uso de la facultad prevista en el art. 65.2 del ADPIC, según pudo comprobarlo la Sala a través de los informes agregados a fs. 108 y 109, de la causa 4232/97, antes citada.

En la hipótesis resulta claro que -al menos respecto del plazo de validez de la patente- la Argentina ha expresado tácitamente su voluntad de acogerse al período de transición, porque el art. 97, de la ley 24.481, confina la protección concedida por algunas patentes (las otorgadas al amparo de la ley 111) a un término que puede resultar inferior al previsto como límite mínimo por el art. 33, del ADPIC.  Y esta actitud no configura violación alguna del Acuerdo, sino simple ejercicio del derecho que él confiere a determinados países, por su art. 65.2.  En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala III de esta Excelentísima Cámara (causa 21.932/96, del 11.8.98, ya citada).
Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada ...
BASF AKTIENGESELLSCHAFT c/ INPI s/ DENEGATIORIA DE PATENTE (Causa 254/97)

CCCF,  Sala II  08/10/1998

Hechos: En el transcurso del año 1993 Basf presentó tres solicitudes de patentes. Luego de cumplidos los pertinentes trámites administrativos, el 21/05/1996 el organismo administrativo concedió las patentes solicitadas por el término de quince años a contar desde su concesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 97, del Reglamento de la ley 24.481, modificada por la ley 24.571 (dec. 290/96, Anexo II).

Entendiendo que, con arreglo a la legislación vigente a la fecha de concesión, las patentes debieron ser otorgadas por el término de veinte años a contar desde la presentación de las solicitudes, Basf promovió este juicio a fin de que se revoque la decisión del INPI y se extienda la vigencia de las patentes concedidas a veinte años, computados desde la fecha de sus respectivas solicitudes.

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 97 del Decreto 290/96 y la nulidad de la resolución del INPI con relación a las patentes de la actora.

Contra la sentencia dde primera instancia apeló la parte demandada.

Sala II  -  Sentencia del 08/10/1998

Voto de la Dra. Mariani de Vidal

La Sala ha decidido recientemente que el término de duración de las patentes concedidas durante la vigencia de la ley 111 es el originario, fijado de conformidad con sus disposiciones (5, 10 y 15 años, según los casos), sin que ese plazo pueda ser extendido con sustento en el nuevo régimen legal o por aplicación del "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio" -ADPIC o ACUERDO TRIPs o TRIPs GATT - (conf. causa 22424/96 del 1.10.98).

La hipótesis en examen presenta un matiz especial, en tanto la solicitud fue presentada hallándose en vigor la ley 111 (que autorizaba el otorgamiento de patentes por un plazo de hasta 15 años como máximo, a contar desde su concesión), pero concedida hallándose ya en vigor la ley 24.481, según la cual ese plazo es de 20 años contados desde la fecha de la solicitud.

Advierto en primer término que, en mi opinión, el asunto puede ser resuelto sin apelar a las normas del ADPIC (por eso es que no me detendré sobre ellas), ya que su solución se deriva sencilla y claramente a mi juicio de las propias de la ley nacional.

En efecto, si ésta consagra un principio general relativo a la duración de las patentes sin formular distinciones -el contenido en el art. 35, o sea 20 años a contar desde la fecha de la solicitud- y sólo regula en forma especial la situación de las patentes ya otorgadas en virtud de la ley que deroga -predicando a su respecto que, aunque quedan sujetas a las nuevas disposiciones, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento-, no puede sino concluirse en que todas las demás hipótesis se encontrarán atrapadas por la regla general, inclusive en el caso de que las solicitudes hubieran sido presentadas bajo el viejo régimen, siempre que la concesión hubiera tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor del nuevo.  No hay lagunas en la ley, porque ésta cubre todos los supuestos, que son únicamente dos: patentes ya otorgadas con anterioridad al 29 de septiembre de 1995 (duración regulada por la ley 111) y patentes otorgadas a partir de esa fecha -sin formular distinciones en cuanto a la fecha de presentación de la solicitud- (duración regulada por el art. 35, de la ley 24.481).
... una ley sólo es retroactiva cuando se aplica a situaciones jurídicas ya extinguidas bajo la ley anterior o a tramos ya consumados de relaciones vigentes al sancionarse la ley y no cuando afecta sus consecuencias en desarrollo (conf. esta Sala, causa "American Cyanamid c/ Laboratorios Beta S.A." del 26.5.70, E.D. 36-756.  En el mismo sentido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa "Camuso de Marino, Amalia c/ Perkins S.A." del 21.5.76; E.D. 67.412; 22.3.77; E.D. 72.597.

Si esto es así, con mucha mayor razón las situaciones jurídicas "en curso de constitución" -es decir aquéllas que han comenzado a nacer, pero todavía no se han consolidado- se regirán de inmediato por la nueva ley, sin que pueda alegarse que ello significa retroactividad (conf. MOISSET DE ESPANES, L., ob. cit., p. 17, nota 18).

Tal es, precisamente, el caso de las patentes que hubieran sido solicitadas pero que aun no estuvieran concedidas al entrar en vigor el nuevo sistema, toda vez que la titularidad del invento se acredita con el otorgamiento hace a la consolidación de la situación jurídica de la que aquí se trata, de manera que el derecho se reconoce con las notas que le impone la ley al momento de su otorgamiento (conf. ASCARELLI, "Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales", de 1970, cit. por CORREA, C., en "Derecho de Patentes.  En nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad" -obra en colaboración con BERGEL, S. -GENOVESI, L.  -KORS, J -MONCAYO VON HASE, A. y ALVAREZ, A.-, ed. 1996, p. 397).

Rescato que, aunque pareciera contradecir la postura que asumiera a lo largo de la causa, tal es justamente lo que ha sostenido la demandada a fs. 31 (p. 11).  Porque si, a su entender "el acto de concesión es constitutivo del derecho y éste nace y se reconoce con las notas que le impone la ley al momento de su otorgamiento", las patentes de la actora han de tener la duración regulada por el art. 35, de la ley 24.481 -veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud - (conf. CORREA, C., ob. cit., p. 398, para quien el nuevo plazo es aplicable a las solicitudes en trámite, aunque no rige para las patentes concedidas bajo la ley 111).

Y ello también resulta coherente con lo que establece el art. 97 de la ley, que somete a las patentes otorgadas con anterioridad a las disposiciones de la nueva, excepto en lo vinculado con la vigencia concedida de acuerdo con la ley anterior, vigencia que conservarán hasta su vencimiento.  Con lo que viene a quedar establecido un sistema armónico y completo de derecho transitorio en materia de patentes y se posibilita un juego amplio de las nuevas normas que, porque las sancionó, el legislador ha de haber considerado superiores a las del antiguo régimen.

Me importa agregar ... b) que no se alcanza a advertir por qué se generaría una situación de inseguridad jurídica en la hipótesis de aplicarse las nuevas normas a las solicitudes en trámite, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes y reglamentos (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 267:247; 272:229; 288:279; 299:93; 305:2205, entre muchos otros); c) que se impone la aplicación de la ley 24.481 en tanto no ha sido cuestionadas su validez constitucional en el presente caso; y d) que la solución que se adopta en la especie viene a coincidir con la directiva consagrada en el art. 33 del ADPIC, que nuestro país aprobó mediante la ley 24.425.

Resta ahora considerar lo dispuesto en el art. 97 del "Reglamento de los artículos de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nº 24.481, con las correcciones introducidas por la ley 24.572" (dec. 260/96, Anexo II).

Tengo para mí que, al así hacerlo, el decreto incurre en un desborde reglamentario, en tanto posterga la aplicación del nuevo régimen descartando que pueda jugar respecto de solicitudes presentadas con anterioridad pero que aun no hubieran consumado su tramitación con el otorgamiento del título.  Y al así hacerlo contradice y disloca el sistema de derecho transitorio establecido en la ley 24.481, el que he explicado en el considerando inmediato anterior, con lo que aparece afectado del mismo vicio el acto administrativo que en ese precepto se ha sustentado (arg. arts. 14, inc. b), última parte, y 17 ley 19.549).

Consecuentemente, propiciaré la confirmación del fallo en crisis, habida cuenta que arribo a idéntica conclusión que el señor Juez de Primera Instancia, aunque sobre la base de argumentos distintos a los suyos.

Y VISTOS: ... se confirma la sentencia apelada ...

F. HOFFMAN LA ROCHE AG c/ INPI s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO (Causa 22.335/96)  

CCCF,  Sala II   -   23/02/1999

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y decidida recientemente por la Sala en la causa 22.424/96 -"National Research Council of Canadá c/ INPI"- del 1.10.98, en sentido contrario al criterio que sustenta la actora.

La actora formuló su solicitud, como ya dije, cuando se hallaba en vigor el dec. 590/95, reglamentario de la ley 24.481.

Toda vez que ese decreto legitimaba, por su art. 71, segundo párrafo, la aludida pretensión, cabría preguntarse si en ese momento quedó adquirido para la actora el derecho a que fuera despachada favorablemente, descartando toda influencia sobre ella de modificaciones ulteriores de las normas aplicables a la materia (conf. doctrina de la causa 4718/97 -"Mag Instrument Inc. c/ INPI"- del 22-12-98; en sentido análogo, Sala 1, causa 1897/97 del 8.10.98).

Empero, la demandada cuestionó la validez de dicho decreto, pregonando su desajuste respecto de las disposiciones de la ley 24.481, de manera que al Tribunal compete considerar este planteo.

Le asiste razón.  Y es que si, como lo decidiera la Sala en la causa 22424/96 ya citada, en el régimen de la ley 24.481 las patentes concedidas mientras estaba en vigor la ley 111 conservan su validez, pero confinada la protección al término originario de quince años a partir de la concesión, resulta claro que el art. 71, segundo párrafo, del dec. 590/95 incurrió en un exceso reglamentario, a cuyo amparo no pudo originarse ninguna prerrogativa.
Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada ...

WENMAEKERS, MONIQUE Y WENMAEKERS, EDMOND c/ INPI s/ DENEGATORA DE PATENTE (Causa  2828/97)

CCCF,  Sala II   -   14/12/1999

Voto de la Dra. Mariani de Vidal

La hipótesis en examen presenta un matiz especial, en tanto la solicitud fue presentada hallándose en vigor la ley 111 (que autorizaba el otorgamiento de patentes por un plazo de hasta 15 años como máximo, a contar desde su concesión), pero concedida hallándose ya en vigor la ley 24.481, según la cual ese plazo es de 20 años contados desde la fecha de la solicitud. Esta situación ha sido también estudiada y resuelta por la Sala, en la causa 254/97 -"Basf Aktiengesellschaft c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente"- del 8/10/98, de modo que me limitaré a recordar los fundamentos que, en aquella oportunidad, sirvieron para sustentar la decisión que resultó favorable a las pretensiones de la accionante.

Resta ahora considerar lo dispuesto en el art. 97 del "Reglamento de los arts. de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de utilidad nº 24.481, con las correcciones introducidas por la ley 24.572" (dec. 260/96, Anexo II).

Establece la norma que "El plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley".

Tengo para mí que, a través de la disposición transcripta, el derecho incurre en un desborde reglamentario, en tanto posterga la aplicación del nuevo régimen descartando que pueda jugar respecto de solicitudes presentadas con anterioridad pero que aun no hubieran consumado su tramitación con el otorgamiento del título. Y al así hacerlo contradice  y disloca el sistema de derecho transitorio establecido en la ley 24.481, el que ha explicado en el Considerando inmediato anterior, con lo que aparece afectado del mismo vicio el acto administrativo que en ese precepto se ha sustentado (arg. arts. 14, inc. "b", última parte, y 17, ley 19.549).

Advierto en primer término que, en mi opinión, el asunto puede ser resuelto sin apelar a las normas del ADPIC (por eso es que no me detendré sobre ellas), ya que su solución se deriva sencilla y claramente a mi juicio de las propias de la ley nacional.

En efecto, si ésta consagra un principio general relativo a la duración de las patentes sin formular distinciones -el contenido en el art. 35, o sea 20 años a contar desde la fecha de la solicitud- y sólo regula en forma especial la situación de las patentes ya otorgadas en virtud de la ley que deroga -predicando a su respecto que, aunque quedan sujetas a las nuevas disposiciones, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento-, no puede sino concluirse en que todas las demás hipótesis se encontrarán atrapadas por la regla general, inclusive en el caso de que las solicitudes hubieran sido presentadas bajo el viejo régimen, siempre que la concesión hubiera tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor del nuevo. No hay lagunas en la ley, porque ésta cubre todos los supuestos, que son únicamente dos: patentes ya otorgadas con anterioridad al 29 de septiembre de 1995 (duración regulada por la ley 111) y patentes otorgadas a partir de esa fecha -sin formular distinciones en cuanto a la fecha de presentación de la solicitud- (duración regulada por el art. 35 de la ley 24.481).
Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada ...
DR. KARL THOMAE GESELLSCHAFT BESCHRANKTER HAFTUNG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1897/97)

CCCF,  Sala I  -  17/06/1997

Apelación por medida cautelar denegada consistente en la prohibición de innovar sobre la vigencia de la patente 

Es apropiado recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha establecido que cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior, aquéllos deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, ya que en esas condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo, no se proyecta hacia atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos y actos realizados en su momento bajo un determinado dispositivo legal (Fallos: 299:132), pues de lo contrario podría afectar derechos adquiridos bajo el régimen anterior.  Así también expresó que "si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo" (Fallos: 296:723; 314:481).

... resulta pertinente la queja deducida, pues el régimen normativo vigente al tiempo de ser efectuada la petición de la actora (14/03/1996, según surge de la nota de fs. 130), era aquél que contempló el Decreto 590/95 y el acuerdo TRIP'S GATT, en su art. 33.

Sala I  -  Sentencia del 08/10/1998

Apelación del fallo de 1º instancia por parte del INPI 

"...el Decreto 590/95 (art. 71, párrafo segundo), es bien claro en el sentido de que los titulares de patentes concedidas bajo el régimen de la ley 111 se encontraban habilitados para pedir la prórroga de su vigencia sobre la base del nuevo dispositivo del art. 35 de la ley 24.481 por dos razones: antes de todo, porque ella se encontraba vigente cuando la actora se presentó ante el INPI requiriendo su aplicación y en segundo lugar, porque el hecho de que el ordenamiento positivo haya incorporado el derecho de los titulares de patentes anteriores para solicitar una prórroga del plazo de protección, obsta a que una norma posterior, como es el anexo II del Decreto 260/96, haya dispuesto lo contrario, excluyendo a esas patentes del plazo previsto en el art. 35 de la ley." 

... respecto de la República Argentina, la sanción de la ley 24.481 ha importado, en la cuestión que aquí nos ocupa, una renuncia tácita a los períodos de transición restante que habrían correspondido en virtud de lo establecido en los citados arts. 65.1 y 65.2 de dicho Acuerdo.

... el art. 97 de la ley de patentes prevé también que esas patentes "quedarán sujetas a las disposiciones de esa ley y su reglamentación", expresión bien amplia que puede justificar que se la interprete como un reconocimiento de la prerrogativa del titular de la patente ya concedida, para que su derecho sea tutelado hasta que fenezca el plazo a que se refieren el art. 33 del ADPIC y el art. 35 de la ley 24.481.

... se trata de la aplicación de una nueva ley a una situación jurídica preexistente, que no se encontraba agotada cuando aquella entró en vigencia.  Por lo tanto, por aplicación del estándar del art. 3 del Cód. Civil, es apropiado que el plazo de la patente otorgada bajo la vigencia de la ley 111 y aún no vencida, se rija por el art. 35 de la ley 24.481.

Se resuelve confirmar la sentencia apelada.

Dictamen del Procurador

... el art. 35 reprodujo el plazo del art. 33 del ADPIC ...., cualquiera fuere la conclusión a su respecto, no podría prescindirse de que el legislador no pretendió acogerse en punto a la extensión del término de vigencia de las patentes, a plazo de transición alguno, de lo que da cuenta la introducción del mencionado artículo 35.

A ello se agrega, que la patente de que se trata se hallaba en vigencia tanto al tiempo aprobarse y ratificarse el citado tratado (23 y 29 de diciembre de 1994, respectivamente) como de cobrar vigor la ley 24.481 (B.O. del 20/09/1995); y que, al margen de la automaticidad (o no) del plazo del artículo 65.1, ésta ya se había cumplimentado al tiempo de solicitarse la ampliación de la patente ....

... dada la redacción del precepto -en la que no se distingue entre patentes ya concedidas, en trámite de concesión o peticionadas después de su vigencia- vendría a asistirle razón al actor a propósito de la procedencia substancial de su derecho, como consecuencia, además, del efecto inmediato que cabe reconocer al mismo -tal como en el orden interno dispone el art. 3 del Código Civil- con arreglo a lo expuesto precedentemente, el que ajustado a los standards mínimos de protección prescritos por el art. 1, párr. 1, atañe al fomento de la protección de los derechos de la propiedad intelectual (preámbulo del ADPIC, al que cabe acudir, con arreglo al art. 31.2 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969”).

... no parecen existir dudas sobre la operatividad del art. 33 de este convenio internacional.  Así lo entendió, por otra parte, el Poder Ejecutivo en ocasión del dictado de los decretos 621/95; 590/95 y 3/96 (cfse. párrafos 71; 41 y 121; y 51 de los considerandos respectivos) y aun, del dictado del decreto 548/95, oportunidad en que se señaló que la mayor parte de las normas del referido tratado resultan operativas “per se”, “por lo que las autoridades judiciales podrán aplicarlas directamente...” (v. párrafo 151 de los considerandos). 

... una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso (v. Fallos: 315:1492), condición que puede ser válidamente referida al precepto bajo examen; máxime, dada la claridad de su texto, el que debe ser apreciado de buena fe, como lo impone la regla hermenéutica aplicable a los tratados, y conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin ...

Tampoco empece a lo anterior la nota (nº 8) al pie de página del artículo 33 del ADPIC ni lo dispuesto por su artículo 70, ítem 1º.

... no parece admisible que las notas puestas al pie de un texto legal tengan la misma fuerza que éste, toda vez que, si tal efecto se pretendiera, nada más fácil que su inserción en el propio precepto; a lo que se añade -siempre a mi juicio- que ellas sólo propenden a esclarecer o integrar un dispositivo. Y, en segundo término -dado que por esta vía el Instituto pretende fundar una limitación al plazo de protección de las patentes concedidas al entrar en vigor el tratado- pongo de relieve que no puede sino rechazarse como propio de una adecuada técnica legislativa que, estimo, no cabe presumir ausente en convenios de esta relevancia- la introducción mediante una nota a pie de página de lo que vendría a constituirse, en último término, en una restricción al principio general, sentado, en este caso, por el artículo 33 del ADPIC.
… la ley 24.481 se limitó a fijar como momento inicial para el cómputo del plazo de concesión de la patente, el de la presentación de la petición -conteste con el art. 33 del tratado- sin efectuar referencia alguna a la posibilidad que contempla la nota 8 aludida ni dejar consagrada ninguna excepción a la aplicabilidad del plazo.
... estimo debe confirmarse el fallo en cuanto dispone ampliar a veinte años del plazo de vigencia de la patente del reclamante.

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 13/02/2001
El Acuerdo TRIPs diferencia claramente la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC" -por ejemplo, art. 65.1; art. 70.8 primer párrafo-, que es el 1° de enero de 1995, de la "fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate" -por ejemplo, arts. 70.1, 70.2, 70.3, 70.8, ap. b- que depende del transcurso de los plazos de transición.

Las obligaciones relativas a la "protección de la materia existente" son coherentes con esa distinción. 
El art. 35 que satisface el estándar uniforme querido por el acuerdo, se aplica como regla general a las patentes cuyas solicitudes se hubiesen presentado con posterioridad a la sanción de la nueva ley (conf. doctrina de la causa U.19.XXXIV "Unilever N.V. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 24 de octubre de 2000, considerando 9° -voto de la mayoría-)…

La voluntad del legislador argentino ha sido, pues, que las patentes concedidas en virtud del régimen de la ley 111 conserven su vigencia hasta su vencimiento y que, salvo en lo atinente al plazo de su vigencia, se rijan por las disposiciones de la nueva ley -expresión, esta última, que no está en discusión en el sub lite-. Dicho en otros términos: al vencimiento de la duración de la protección conforme a la ley 111, la materia protegida pasará al dominio público.

Que de la confrontación de las normas reseñadas de la ley 24.481 y de su reglamentación con las disposiciones del Acuerdo TRIPs que se han expuesto en los considerandos 7°, 8° y 9° precedentes, resulta en primer lugar que si la vigencia de la patente concluye con anterioridad a la "fecha de aplicación del Acuerdo para la República Argentina" -es decir, con anterioridad al 1° de enero de 2000-, la materia entra en el dominio público, no existe obligación según el tratado de restablecer la protección y la solución no implica ninguna transgresión por parte de nuestro país de sus obligaciones internacionales. En cambio, si a la fecha en que el legislador argentino ha implícitamente desplazado la aplicación del acuerdo conforme al derecho de que gozaba la Argentina (arts. 65.1 y 65.2) -es decir, al 1° de enero de 2000-, existe materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen de la ley 111 y el titular de la patente solicita la prórroga, en ese supuesto "la protección no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud" (art. 33 del Acuerdo TRIPs). En este supuesto, esta disposición del tratado reemplaza toda norma legal o reglamentaria de fuente nacional y sentido contrario, en razón del principio de la supremacía de los tratados internacionales frente a las leyes internas (arts. 31 y 75, inc. 22, Constitución Nacional). . 
Que la exégesis efectuada -que pondera la totalidad de las normas del ordenamiento argentino en la jerarquía que corresponde- es la que mejor concilia el estándar mínimo de protección establecido en el Acuerdo TRIPs con el respeto a las disposiciones transitorias que ese tratado ha previsto con el propósito de conseguir la más plena participación de los miembros de la OMC en los resultados de las negociaciones, y con las facultades ejercidas por el poder al que corresponde en la República Argentina la función legislativa, dentro de los límites que determina la Constitución Nacional. 
... no es razonable la invocación de la "cláusula de no degradación" -art. 65.5 del Acuerdo TRIPs- pues esa obligación internacional supone un derecho nacional apto para generar derechos subjetivos, y no puede ser utilizada para obstaculizar los efectos propios de la nulidad absoluta. 

... se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y ... se rechaza la demanda.

Voto en disidencia de los Dres. Boggiano y López

Un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Fallos: 315:1492; 317:1282, entre otros) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La interpretación de buena fe de esta consecuencia conduce a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones que de él resultan.

Del texto del art. 33 se desprende inequívocamente que el acuerdo estableció un “standard” mínimo de protección temporal de 20 años, que el derecho interno de los países signatarios no puede desconocer. Este plazo es imperativo.
... la norma en examen, dada su redacción, no distingue entre patentes concedidas o las que se hallen en trámite de concesión o se soliciten después de su vigencia. En consecuencia cabe entender que quienes estaban amparados por un régimen anterior al acuerdo gozan del plazo mínimo de protección que éste otorga. Ello es así, por cuanto el acuerdo contiene disposiciones expresas referentes a la "protección de la materia existente".

En consecuencia, no se encuentra afectada la vigencia de las patentes concedidas con anterioridad y que no hubieran fenecido; por el contrario, éstas gozan de la mayor protección que concede el Acuerdo TRIPs.

Que el citado art. 33 del Acuerdo TRIPs es operativo. Cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma tiene tal carácter cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso (Fallos: 315:1492, considerando 20; 321:885). 
Que no obsta a lo precedentemente expuesto lo que establece el art. 65, inc. 2 del Acuerdo TRIPs ... pues esta cláusula es facultativa y no empece a que los órganos administrativos y jurisdiccionales del Estado lo apliquen a los supuestos que ese tratado contempla cuando, como en el caso del art. 33, no cabe duda de su claridad y establece un “standard” de protección mínima que no puede ser desconocido por los estados miembros sin desnaturalizar la letra y el espíritu del tratado. En otros términos, el citado art. 33 no requiere una norma interna que precise su contenido y alcance, habida cuenta del grado y naturaleza de protección que confiere.
... el art. 97 del reglamento ..... resulta inaplicable, pues incurre en exceso reglamentario, toda vez que contradice el texto expreso del art. 97 de la ley 24.481 y el art. 33 del Acuerdo TRIPs.
Voto en disidencia del Dr. Petracchi

... el Poder Ejecutivo Nacional extendió, por vía del art. 71 del decreto 590/95, la cláusula de los veinte años de protección (prevista en los transcriptos arts. 33 del Acuerdo ADPIC y 35 de la ley 24.481), a aquellas patentes que habían sido concedidas, como la de autos, con apoyo en la ley 111 de Patentes de Invención.

El marco jurídico reseñado ... se encontraba vigente el 14 de marzo de 1996, época en que fue presentada la solicitud de prórroga examinada en autos. De esta proposición -que no fue cuestionada en este pleito- se infiere que la actora tiene derecho, con fundamento en el segundo párrafo de art. 71 del decreto 590/95, a solicitar la prórroga de su patente por cinco años adicionales a los quince que transcurrieron .... 
... no es necesario examinar en autos el alcance del art. 97 del anexo II del decreto 260/96 (cláusula en la que el demandado fincó su posición) porque entró en vigencia después de que la actora presentó la solicitud de prórroga.
AKTIEBOLAGET HASSLE c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causas 2467 y 2362)

CCCF,  Sala II – 25/09/2001

Reproduce algunos de los fundamentos expuestos por la Corte en la causa Dr. Karl Thomae c/ INPI (1897/97). 

... por el juego de las normas pertinentes del ADPIC, interpretadas con arreglo a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se impone concluir en que aquellas solicitudes deben ser admitidas y nulificada la decisión administrativa que las rechazó, tal como lo resolviera el a quo. 

PIRELLI  SPA  c/ INPI  s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 21.932/96)

CCCF, Sala III  -   13/08/1998

Voto del Dr. Amadeo (compartido por el Dr. Bulygin)
... Argentina contaba, en abstracto, con dos plazos (excluyo por falta de relación con el sub examen la consideración del tercero, contemplado en el ap. 4 del art. 65): el general, aplicable a todos los países miembros, de 1 año, y el previsto para los países en desarrollo, de 4 años más, vale decir, un total de 5 años contados desde el 1/1/95.

... resulta de la redacción del art. 65 que es facultad de los países comprendidos en cada caso renunciar en parte o en todo a los plazos.  
En efecto, durante el transcurso de éstos el país Miembro comprendido puede: a) realizar modificaciones a su legislación vigente que trate sobre materias cubiertas por el ADPIC, siempre que no signifiquen una reducción de la protección existente hasta ese momento (la llamada cláusula 'de no degradación' ... y b) mediante declaración expresa en tal sentido o a través de una manifestación tácita, renunciar parcial o totalmente al período de transición que le corresponda.  La manifestación tácita resultará de actos que demuestren con certidumbre la existencia de esa voluntad (arg. Art. 918 del Código Civil, aplicable al caso como un principio general del derecho en función de lo dispuesto en el art. 16 del mismo código; conf. Sala II, causa Nº 4.232/97, "S.C. Johnson & Son Inc. c/ Clorox Argentina SA s/ medidas cautelares", del 30/4/98).

... las obligaciones del ADPIC en general debían ser cumplidas por la República Argentina el día 1/1/2000.  

Ahora bien, de conformidad con lo expresado hasta aquí, las obligaciones del ADPIC en general debían ser cumplidas por la República Argentina el día 1/1/2.000.  Pero dejando de lado otros temas que no hacen al sub lite. ¿qué ocurrió con el plazo de duración de las patentes que contempla el art. 33 del Acuerdo?

En primer lugar, estoy de acuerdo con el Sr. Juez en que dicha norma está lo suficientemente determinada, por lo menos para las situaciones futuras como para ser considerada autoejecutoria (la cuestión de la operatividad de las cláusulas del ADPIC es discutida en doctrina y varios de los países Miembros más industrializados parecen no admitirla -confr. Correa, Carlos, "Acuerdo Trip's", Ediciones Ciudad Argentina, 1996, ps. 36/9-, pero me inclino, en principio, por la solución adoptada por el a quo con relación a nuestro país en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema que cita).  Sin embargo, también corresponde decir que el art. 33 no escapa a la regla general a la que me he referido en el primer párrafo de este considerando.  Vale decir que nuestro país debía aplicarlo directamente o amoldar a él su legislación en la materia, para el 1/1/2000.

En segundo término, interpreto que con la sanción, promulgación y publicación de la ley 24.481 (arts. 35 y 100; el segundo lleva el número 97 en el texto ordenado aprobado por el art. 2 del decreto Nº 260/96), nuestro país, sin estar obligado internacionalmente a ello, adoptó un régimen de duración de las patentes de invención análogo al del ADPIC.  Digo "análogo" porque no es exactamente igual.  Se trata de normas de derecho interno, con la sola limitación de derecho internacional impuesta por la antes mencionada "cláusula de no degradación".  La diferencia consiste en que, por aplicación de dicha legislación nacional, hasta el 1/1/2000 sólo podrá otorgarse el plazo de 20 años a las patentes solicitadas a partir del 29/9/95, fecha en que entró en vigor aquel régimen legal.  Pero desde el 1/1/2000, en virtud de lo dispuesto en normas de derecho internacional que forman parte del derecho argentino y que desde esa fecha se tornarán aplicables (arts. 33 y 70, primera parte del segundo párrafo, del ADPIC), los titulares de patentes concedidas por 15 años al amparo de la ley 111 que no hayan vencido, podrán solicitar que la protección sea ampliada a 20 años.

... el pedido fue presentado cuando el plazo de 15 años otorgado con fundamento en el art. 5º de la ley 111 ya había vencido (15/9/95) estando dicha ley todavía en vigencia.  Por lo tanto, cuando entró en vigor la nueva legislación (29/10/95) la patente ya había caducado (art. 47, ley 111) y la invención había pasado automáticamente al dominio público (art. 49, idem).

En consecuencia, aunque la sanción de la nueva legislación implicara la renuncia parcial del período de transición previsto en el párrafo 1 del art. 65 del ADPIC, en virtud de lo establecido en el párrafo 3 ("No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público"), la actora no podía beneficiarse con la extensión a 20 años del plazo de su patente.

... el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia de fs. 177/87 y rechazar la demanda entablada por Industrie Pirelli SpA contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 06/11/2001  

Debe confirmarse la sentencia que rechazó la demanda de nulidad de la resolución del INPI que había denegado el pedido de extensión por cinco años del plazo de vigencia de una patente, si a la fecha en que fue realizado dicho pedido ante el organismo habían transcurrido más de tres meses desde la incorporación de la invención al dominio público conforme el art. 47 de la ley 111.

La aprobación que la ley 24.425 efectuó del acta final que incorporó los resultados de la ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakesh que establece la Organización Mundial de Comercio y los anexos entre los que se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio -ADPIC- no importó la entrada en vigencia de éste sino en la medida por él prevista, pues un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha allí dispuesta o que acuerden los estados (art.24.1., Convención de Viena de 1969, ap. por ley 19.865 -Adla, XXXII-D, 6412-).

No corresponde a la Corte Suprema emitir pronunciamiento alguno cuando la cuestión traída a su conocimiento mediante el recurso extraordinario ha devenido abstracta -en el caso, venció el plazo por el que el actor solicitó la extensión del plazo de vigencia de una patente, pretensión que fue denegada por el INPI y por el pronunciamiento cuestionado- pues sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas.

Voto del Dr. Bossert

Es improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que rechazó la demanda de nulidad de la resolución del INPI ...., en tanto el ADPIC, en el que el recurrente basa su pretensión, no estaba vigente al expirar aquél, en virtud del plazo de transición de un año establecido en su art. 65.1 

... carece de relevancia la distinción entre disposiciones operativas y programáticas pues aun la aplicación de las primeras supone la existencia de un tratado en vigor.

A mayor abundamiento puede señalarse que si -sólo por hipótesis y sin tener en cuenta el plazo mayor para los países en desarrollo- se considerará que el acuerdo se hallaba vigente al tiempo de presentarse la solicitud de prórroga del 2/1/1996, de todos modos no habría concedido protección a una patente que haya pasado al dominio público a tenor de lo dispuesto por el art. 47 de la ley 111.

Si bien es cierto que se encontraba vigente al presentarse el pedido de extensión del plazo, su art. 97 prevé que “las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento”. Vale decir que la patente de la actora el expirar su plazo de protección de acuerdo al régimen de la ley 111 caducó de pleno derecho y pasó al dominio público el 15/09/1995.

MULT T LOCK  c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 5395/99)

CCCF,  Sala I  -  20/09/2000 

A fin de resolver la cuestión no parece necesario entrar a dilucidar si la totalidad de las cláusulas del Acuerdo son o no operativas o ejecutables, resultando suficiente coincidir con el Fiscal de Cámara con que el art. 33 sí lo es, toda vez que " ... el texto no se limita a establecer una pauta general que exija mayores especificaciones, sino que lisa y llanamente dispuso que '... la protección conferida por una patente no expirará... etc.'...", por lo cual "... no media una aplicación retroactiva, sino la aplicación inmediata de un precepto autoaplicativo a una situación jurídica en curso a la fecha de la incorporación del Tratado al derecho argentino..." (cfr. dictamen fiscal del 13 de febrero de 1998, emitido en los autos "Pirelli", Causa Nº 21.932/96, de la Sala III).

En cuanto al fondo debe recordarse que de conformidad con el art. 1.1 el Acuerdo contiene "... Principios y niveles mínimos de protección para casi todas las categorías de derechos de propiedad..." (entre ellos las patentes), obligando a conformar a sus preceptos la legislación interna del Estado Miembro.

Asimismo, el art. 35 de la ley 24.425, concordantemente con el art. 33 del Acuerdo aprobado para la República Argentina con jerarquía de tratado, prescribe que la "...protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud..."

Por último, debe recordarse que este Tribunal ya tiene dicho que el art. 33 del Acuerdo no distingue entre patentes concedidas, en tramite de concesión, o solicitadas después de su vigencia …
… la nueva reglamentación prevé una distinción y una limitación que no se encuentra en el Acuerdo ni en la ley, disponiendo que el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 sólo será aplicable a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, de lo cual se entiende -así también lo hizo el INPI- que los titulares de las patentes anteriores no podrían solicitar una prórroga del plazo de protección mayor que el ya obtenido (desconociéndoles la posibilidad de la extensión al plazo veinteñal previsto en el art. 35 de la ley 24.481), limitación que se sustenta en una distinción que no efectúa el Acuerdo ni la ley, importando, además, una limitación que se encuentra en colisión con la "cláusula de no-degradación" -ya aludida- receptada en el art. 65.5 del Acuerdo (cfr. esta Sala, causa 2576 del 8-6-2000).

Es entonces que, por aplicación del art. 31 de nuestra carta magna, y con fundamento en la supremacía de los tratados (art. 75 inc. 22 de la Ley Fundamental) y de la ley sobre los decretos, es decir,  de los arts. 33 y 65.5 del Acuerdo aprobado por la ley 24.425 respecto de las disposiciones reglamentarias del Decreto 260/96, el impedimento del art. 97, del Anexo II, de éste, resulta inconstitucional con relación a las patentes no vencidas concedidas bajo la ley III, por lo cual la resolución de marras es nula de nulidad absoluta por vicio en la causa (art. 7, inc. "b" de la ley 19.549). 

INFRACCION 
OIJMAN, GUILLERMO c/ FILIPUZZI & CÍA. S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTES. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 5163/91)

CCCF,  Sala II  -  23/05/1995

Dada la naturaleza de la cuestión, cobran importancia las peritaciones técnicas; en especial, son estos casos regidos por la ley 111, el dictamen del Departamento de Patente de Invención de acuerdo con el Art. 51 de esa ley. Mas ni esas peritaciones ni este dictamen tienen fuerza vinculante para los jueces, quienes deben formular un estudio crítico de la fundamentación, coherencia lógica argumental y sensatez de esas piezas técnicas (Art. 477 del Código Procesal).
A la actora incumbe demostrar la infracción a su patente, debiendo ser resuelta en su contra cualquier situación de duda (Art. 377 del citado Código). Y el examen de las pericias puede suscitar cierta duda, en tanto que el Departamento administrativo- técnico de la D.N.T.C.P.I. es categórico en cuanto que las escaleras del caso conforman unidades estructurales independientes y diferenciadas. De allí que la solución que se impone no puede ser otra que el rechazo de la demanda, tal como lo resolvió el señor juez de primera instancia, según procuraré demostrarlo a continuación. Corresponde, pues analizar las pruebas de autos, que en realidad se limiten a los estudios periciales  técnicos.
Diferencias importantes y semejanzas no menos trascendentes, mas ambigüedad en cuanto al tema que nutre contienda. Es claro, a mi juicio, que esta peritación técnica de fs. 82/84 no acredita con la necesaria certeza la veracidad de los hechos en que se funda la demanda (art. 386 y 477 del código de rito).
Cabría preguntarle, si la similitud en la forma de construcción o estructural que mencionan los peritos tienen mayor incidencia que los elementos diferenciadores y el resultado que estos implican. No seria fácil responder si ello debiera ser hecho solo en función de los dictámenes que antes vimos, por cuanto de las opiniones parciales no se puede definir certeramente cual es el elemento fundamental caracterizante de la patente. Mas esta dificultad que en todo caso perjudica naturalmente la posición de la actora por dejar insatisfecha su carga probatoria (Art. 377, C. Proc.) es superable atendiendo a los términos del Departamento de Patentes de Invención, cuyo examen verificador emana de un cuerpo de tres profesionales especializados, de imparcialidad garantizada por su origen.
Y VISTOS: ... se confirma la sentencia.

BENITEZ HECTOR PEDRO c/ GAYA MIGUEL Y OTRO S/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 50.903/95)

CCCF, Sala II  -  02/04/1996
Hechos: El Sr. Benítez, quien proveía los mates que comercializaba al señor Miguel Gaya, obtuvo en 1989, la concesión de la patente Nº 238.721 referente a un mate con tubo de succión solidario.  

A principios de 1989, el Sr. Gaya comenzó a fabricar y comercializar mates idénticos a los que le proveía Benítez hasta que éste descubrió la maniobra.  Con tal motivo promovió inició la demanda de autos por cese de la imitación dolosa, copia de la marca 1.287.691 (clase 21) e indemnización de daños y perjuicios.

Los demandados a su vez reconvinieron por nulidad de la patente Nº 238.721, que juzgaron anticipada por las Nos. 39.824, 50.673, 51.657, 74.895 y 57.133

El Juez de primera instancia se pronunció por la validez de la patente cuestionada; por la improcedencia del reclamo resarcitorio por falta de prueba eficaz sobre los daños; y por la inconfundibilidad de las marcas enfrentadas.  Condenó, en consecuencia, a los demandados a cesar en la fabricación y comercialización del objeto amparado por la patente.

La sentencia fue apelada por ambas partes.
Sala II  -  Sentencia del 02/04/1996

Aunque el tema de los mates, por la simplicidad que es dable observar en sus mecanismos, impresiona como algo que bien podría un juez -dotado de cierta aptitud técnica - resolver sin el imprescindible auxilio de peritos ingenieros, la técnica ofrecida es útil -en el caso - por la claridad de los dictámenes y la sensatez de sus conclusiones, tomadas sobre la base de un apropiado examen de las características particulares de la patente controvertida y de las que fueron invocadas como anticipantes.  De allí que luce como una medida prudente la adoptada por el a quo en el sentido de atenerse a la peritación del ingeniero Tomás Fucci, cuya fundamentación resiste incólume las débiles críticas que formulan los demandados (art. 477 del Código Procesal).

... aunque parece superfluo, recordaré que la particular combinación de medios individualmente conocidos puede -como en el caso ocurre- dar como resultado un producto novedoso (entendido esto con el alcance relativo de la ley 111).  Con lo que estoy anticipando que concuerdo substancialmente con lo decidido por el doctor Segreto en cuanto a la validez de la patente del actor y a la condena a cesar en la fabricación de los adminículos en infracción dictada contra los demandados.

Uno de los elementos constitutivos de la patente del actor está formado, desde ya, por un mecanismo conocido y anticipado; extremo que no basta para destituirla de validez, porque - como dije antes - lo que corresponde examinar es si ello no obstante el mate concebido por el actor combina de modo novedoso elementos individualmente divulgados.

Síguese de lo expuesto que ninguna de las patentes individualizadas (reitero: 39.824, 50.673, 51.657, 64.382 y 74.895) alcanzan el rango de una patente susceptible de restar novedad a la concedida al demandante.

... en tanto la patente 57.133 apunta sustancialmente a una pericial forma de inserción de la bombilla - de modo de permitirle ciertos acomodamientos a las conveniencias del usuario -, la del demandante asocia el tubo de succión en forma fija al recipiente pero combinándolo con el sistema de "succión regulable", esto es, con un método (éste sí anticipado) que permite adecuar el filtro al tipo de picado de la yerba mate, características que está ausente de la patente antes mencionada.

Con lo cual, en definitiva, se tiene que la patente del actor incorpora al conjunto un elemento del dominio público (repárese en que las individualizadas en el acápite VI ya han vencido), consistente en el sistema de regulado de la succión, y aprovecha la idea de asociar tubo y recipiente de la nº 57.133 mas combinando esos elementos de un modo novedoso y con un resultado, como es natural, también novedoso: mate con bombilla fija combinada con un sistema regulatorio de la succión.

De allí que el conjunto como tal , reivindicado por el actor, no se halle anticipado ni por las patentes que se refieren de modo exclusivo a mejoras en bombillas ni por la patente que asocia tubo y recipiente pero sin conexión con el sistema de regulado de la succión.  De donde se sigue que, a través de la combinación de medios conocidos, el demandante inventó un artefacto dotado de novedad bastante para merecer el amparo de la ley 111.  Y, siendo ello así, es palmaria la ilicitud de la conducta conciente observada por los demandados, extremo que lleva confirmar el fallo en cuanto rechazó la reconvención y mandó a cesar a los infractores en su desleal proceder.
La mala fe de los demandados, a mi juicio, es incontrovertible, tanto en cuanto usurparon la patente como en cuanto imitaron servilmente la marca de hecho empleada en la identificación del mate.

En el ámbito de la propiedad industrial, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión del derecho legítimamente obtenida tiene origen -como en autos- en conductas maliciosas, la más moderna doctrina se inclina -no sin sólidos fundamentos- por sostener que, como regla, toda usurpación de marca, designación social, patente o diseño, provoca un daño.  Y como éste, en general, es de difícil prueba (cuando no imposible), los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces -para superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como vehículo de la impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones dolosas- recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código de rito, en función de una cautelosa apreciación de las circunstancias de cada causa (confr. J. OTAMENDI, "Derecho de Marcas", 2a. ed., Bs. As. 1995, p. 325; O. ETCHEVERRY, "La reparación de daños en las infracciones de Marcas y Nombres", Derechos Intelectuales, ed. Astrea, t. 3, ps. 13/20; etc.).

Se alcanza a advertir, asimismo, que la jurisprudencia -aunque sin aceptar ciertas generalizaciones doctrinarias y atendiendo a las variadas circunstancias de la realidad- ha adoptada en los últimos tiempos una cierta flexibilización de los criterios tradicionales y un acercamiento a la moderna doctrina, que se manifiesta en un temperamento más laxo para aceptar la realidad del daño y de una actitud de severidad si se observan prácticas reñidas con la buena fe y con una sana competencia comercial (confr. mi voto en la causa 25123/94 "Iurcovich Natán León c/ Industrias Bravi S.R.L. s/ cese de uso de modelos y diseños", del 28-12-95).

Recuerdo, en ese sentido, que esta Sala tiene resuelto que, ante la ilegítima conducta de un competidor que usurpa, copia o imita una marca, comercializando artículos en infracción con el espurio propósito de desviar por estos reprochables medios la clientela de una tercero, debe ser evitado  que se ampare en la dificultada de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles.  Porque un halo de impunidad fomenta en comerciantes inescrupulosos conductas ético-jurídicas repudiables, con grave menoscabo de una convivencia civilizada e hiriendo pilares básicos del bien común (orden, justicia y seguridad jurídica).  Por ello, según dije en la citada causa 25.123/94, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños -en favor de la titular del derecho conculcado- como fruto causal eficiente del ilícito, desde que, aunque de prueba a veces diabólica, el juez llega a la certeza moral de que el infractor ha ocasionado daños ciertos y no meramente conjeturales.

En estos principios, explícita o implícita, se enrola mi voto en la causa 7491 del 4-9-90, que no constituyó una expresión aislada sino una manifestación del realismo jurídico antes apuntado, que responde en última instancia a la finalidad de cohibir el provecho injusto y restañar el daño ilegítimamente causado con el objeto de contribuir, en la medida de lo posible, a la moralización de las costumbres en el complejo mundo de las actividades mercantiles.  Y son otros tantos ejemplos de esta saludable corriente jurisprudencial las decisiones de la Sala I (causa 640 del 8-10-71), de esta Sala II (causa 5221 del 9-10-87) y de la Sala III (causa 4465 del 6-3-87).

Sentados esos principios, es innegable -por que así está confesado por Gaya (confr. posiciones de fs. 111 vta., a las 3a. y 4a.) y por Tres (fs. 110/111), que comercializaron mates en infracción a los derechos del actor y, según señalé antes, utilizando una marca imitativa y con indudable mala fe.  Y lo hicieron, o intentaron hacerlo, en medida significativa, como lo revela el acta confeccionada por el Oficial de Justicia (confr. fs. 32 y ss. de juicio  sobre medidas preliminares) y el presupuesto emitido a fs. 25 del citado expediente, que proporciona un indicio ponderable sobre el punto, en tanto alude a una posible operación de venta de nada menos que 40.000 mates.  La competencia desleal puesta de manifiesto -recuérdese que Gaya se ocupaba de la venta de los mates  que producía el actor- necesariamente, porque está en el orden normal de las cosas, debió traducirse en un daño para Benítez, quien vio reducidas sus operaciones a un menguado ámbito (testigos C.A. Natarello, fs. 132, a la 6a.; L.I. Adissi, fs. 132 vta., a la 13a.).  Y es que, tratándose de un artículo de características especiales y no comunes, es razonable presumir que la aparición de un competidor -máxime cuando éste era el mismo representante del accionante- debió traducirse en una disminución de ventas y en un inmoral desvío de la clientela.

En función de lo dicho, y ponderando, desde otro enfoque, la fecha de concesión de la patente y el lapso transcurrido hasta la iniciación de las presentes actuaciones, así como el precio de venta de los mates de que se trata, juzgo equitativo fijar el daño sufrido por el actor en la suma de $ 5.000; suma que devengará intereses desde el 1º de febrero de 1989 hasta el 1-4-91 a la tasa del 6% y de ésta en adelante a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días (art. 279 del Código Procesal).
... se RESUELVE: 1º) confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la contrademanda por nulidad de patente y en cuanto hizo lugar a la demanda por cese de la conducta infractora de los derechos del actor ... y 3º) revocar la decisión en recurso en cuanto rechazó la demanda resarcitoria ...
JONCH, ERNESTO O. c/ MORALES, SERGIO Y OTROS (Causa 6226/91)

CCCF,  Sala III  -  13/02/2003

El señor Juez … declaró abstractas las cuestiones planteadas por la actora -infracción a sus patentes de invención- … por hallarse vencidas a la fecha de su sentencia; así, con arreglo a lo establecido en el art. 163, inc. 6º, apartado segundo, del Código Procesal, que dispone que los jueces deben ponderar los hechos modificatorios y extintivos producidos durante la sustanciación del litigio. El Magistrado, además, desestimó el reclamo de indemnización de daños y perjuicios. -incluido el daño moral- por tratarse de un rubro introducido sólo en el alegato …
…resulta claro que -sobre la base de patentes vencidas- no puede condenarse a los demandados a cesar en el uso de un artefacto que es denunciado como infractor a ellas, puesto que el cese hacia el futuro carece de base legal. Y en cuanto al cese hacia el pasado, es obvio que importaría una decisión desprovista de sentido, tanto porque sólo se demostró la existencia de un artefacto en presumible semejanza a las patentes como porque no se acreditó en absoluto que hubiera sido explotado profesionalmente …

… puesto que a la fecha de la sentencia de primera instancia el actor carecía de patentes válidas en las que sustentar su demanda de cese de uso, y no habiendo acreditado que sus adversarios hubiese explotado -o al menos empleado en tareas de investigación clínica- el artefacto controvertido (ninguna constancia hay en la causa sobre el particular), parece razonable decidir que el reclamo -a esta altura- no puede prosperar.  Y si esto último responde al hecho de que las patentes no fueron renovadas, pudiendo eventualmente serlo, el gravamen descansaría en la conducta discrecional de la parte, lo que veda la admisibilidad de su planteamiento (conf. Corte Suprema, doctr. de Fallos: 275:218; 276.251; 280:395, entre muchos otros).

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravio formalmente fundado

SABOY ALFREDO E. c/ C.E.N.A. S.A. s/ VIOLACION DE PATENTE (Causa 1715/01)

C.Fed. de La Plata, Sala II  -  01/03/2007

La sentencia única dictada en esta causa (n°57.976 de primera instancia) y en los expedientes acumulados: n°58.496 "Saboy, Alfredo E. c/ CENA S.A. s/ daños y perjuicios" y n°59.478 "CENA SAIC c/ Saboy, Alfredo Enrique s/ nulidad de patente de invención", resolvió: 

a) rechazar la acción de declaración de violación de la patente 202.345 planteada por Saboy (expte. n°57.976); 

b) hacer lugar a la reconvención planteada por CENA declarando la nulidad de dicha patente en el mismo expediente; 

c) rechazar la acción por indemnización de daños y perjuicios iniciada por Saboy contra CENA (expte. n°58.496); 

d) hacer lugar a la demanda interpuesta por CENA y declarar la nulidad de la patente 212.623 (expte. n°59.478); 

e) declarar extensivos los efectos de nulidad de la patente 202.345 al tercero citado NOVACAP S.A. (expte. n°57.976); 

f) no hacer lugar a la reclamación por indemnización de daños y perjuicios formulada por CENA contra Saboy y contra NOVACAP, incorporada a su reconvención (expte. n°57.976); 

g) no hacer lugar al incidente de trámite conjunto por cese de explotación de la patente 202.345 articulada por Saboy contra CENA (expte. n°57.976); 

h) declarar a cargo de Saboy la totalidad de las costas correspondientes a las acciones e incidencias rechazadas, a excepción del apartado f), que serán a cargo de CENA;

La primer crítica se refiere a ello, a la presunción de legitimidad de la patente de invención en virtud de los efectos propios del acto administrativo que la concede.

El art.17 de la Constitución Nacional establece claramente que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley.

La sociedad actual requiere para su desarrollo la tutela jurídica de los derechos de la propiedad intelectual. Dentro de ella se encuentra la propiedad industrial, rama del derecho que regula la protección de creaciones intelectuales, entre las que se encuentran las patentes de invención.

Esta protección, concretada a través de la legislación correspondiente, reconoce un derecho de propiedad a favor del titular. Este reconocimiento además de ser justo, implica considerar que "la patente de invención es el medio conocido más apto para estimular la investigación y así lograr el desarrollo industrial" (Otamendi, Jorge, "La reforma de la ley 111 de patentes de invención", Rev. La Ley 1983-B, 888). Del mismo artículo de doctrina extraigo la dicho por el senador Navarro al discutirse en ese recinto la ley aplicable e autos: "Así es que ya no puede ponerse en duda la conveniencia de proteger los esfuerzos de los hombres hacia el progreso de las ideas, los adelantos de las ciencias y el mejoramiento de los productos que aumentan el bienestar de la sociedad" (diario de sesiones del Senado nº 41, sesión del 13/08/1864, p.432). 

Lo señalado no sólo es una cuestión ética y jurídica de reconocimiento a su dueño, imprescindible para el ejercicio del derecho del inventor, sino también presenta razones económicas y de conveniencia para el desarrollo y progreso tecnológico, fundamental para incentivar la actividad creativa correspondiente a los procesos industriales en beneficio de toda la comunidad.

Ahora bien, dice Breuer Moreno, ob. cit.: 

"Una vez firmado el decreto de concesión, y notificado el solicitante, dicho decreto sólo puede ser revocado por decisión judicial. Es un acto de derecho público que reconoce oficialmente la existencia del derecho privativo del inventor; la revocatoria implicaría la anulación del derecho, lo que sólo incumbe a la Justicia Nacional" (T. I, pág.300).

También expresa: 

"En realidad, el Estado no ha otorgado derecho alguno: ha reconocido el denunciado por el presunto inventor, porque, al examinar la solicitud de patente, no ha encontrado antecedente oponible. Pero el reconocimiento hecho por el Estado -que no garantiza la realidad del derecho- no es definitivo ni intangible. Al contrario, la propia ley de patentes prevé que el título puede ser anulado, y reglamenta el juicio de nulidad" (tomo II, pág.523, citado también por la sentencia, considerando 9º, fs.1233).

Teniendo presente el agravio, al analizar el alcance de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de la patente, preciso que esta no es definitiva ni absoluta y subsiste en tanto no sea declarada la invalidez.

Cabe señalar en orden a este agravio, que la presunción de legitimidad que se le otorga a la patente debemos compatibilizarla con los principios y fines del ordenamiento especial sobre patentes.

Sobre ello, me permito extraer las consideraciones de Juan Carlos Cassagne en su trabajo "Fundamentos y alcances de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de una patente", Rev. La Ley, del 10/08/2006, pág.1, punto III:

"Esta interpretación se impone en mérito a las especiales características propias del régimen de patentes, del procedimiento administrativo que debe cumplimentarse para su obtención y del sujeto en cuyo favor se dicta el acto administrativo que declara la patentabilidad de un producto o un procedimiento.

En primer lugar, corresponde tener en cuenta que la presunción de legitimidad resulta una prerrogativa que se reconoce a la Administración Pública para la eficaz protección del interés público, pues sin ella su obrar podría verse obstaculizado. Esta regla no ha sido establecida para facilitar o impedir que sea interrumpida la actividad de los particulares.

En consecuencia, cuando quien pretende invocar los efectos de un administrativo de concesión de una patente respecto de terceros es un sujeto particular en cuyo beneficio fue dictado no parece razonable predicar de dicho acto la presunción de legitimidad, pues en tal caso no podría invocarse el fundamento antes señalado...

...De ahí que, la presunción de legitimidad se atenúa cuando se trata del otorgamiento de una patente de invención en el sentido de que sólo permite considerar que se ha cumplido el procedimiento previo a su dictado, sin que sea posible extenderla a la validez intrínseca de la patente que resulta otorgada por un acto administrativo".

Ahora, en los agravios, Saboy reitera los conceptos vertidos a lo largo de las varias impugnaciones a los peritajes que no otorgaron razón a su reclamo. O, mejor dicho, los profesionales desarrollaron su opinión acerca de los puntos de pericia que se les acercaron y que luego el juez valoró en su sentencia.

Breuer Moreno, en su "Tratado" ya citado, volumen II, pág.537, vierte ideas referidas a la falsificación de patentes, pero que también son aplicables a la nulidad, pues, como dicho autor lo apunta, la cuestión versa acerca de "si un invento patentado es realmente un invento o si, por el contrario, el pretendido inventor no ha inventado nada".

Sobre ello, en el capítulo dedicado a las nulidades rescata la esencialidad de la prueba de peritos, diciendo que el peritaje técnico resulta imprescindible y afirmando que la apreciación de falta de novedad de una invención requiere la misma operación mental que la determinación de si una pretendida falsificación infringe o no la patente (v.ob. cit., t.II, 517 y vta.).

No hay dudas, entonces, que este asunto exige al juez recurrir para su solución a auxiliares especializados, a fin de analizar con la precisión de un profesional si existe o no "novedad", sobre la cual queda circunscripta la materia litigiosa.

Ahora bien, con este criterio de interpretación recurro a los dictámenes de los tres peritos sorteados en los autos acumulados y al informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata, intervención decidida para que dictaminase acerca de la solidez técnica y científica de la pericia del ingeniero Reffino. 

La argumentación de Saboy para defender su postura consiste en rechazar permanentemente los dictámenes de los tres peritos oficiales como si estos fuesen su contraparte, con olvido de que el pleito es sostenido con CENA.

La función del perito -como dijimos- es aportar sus conocimientos específicos, emitir juicio de valor técnico y científico, asistir al juez en su apreciación del litigio, en la cual -y por la reglas de la sana crítica (arts.386, 472 y 477 del CPCC.)- aparece como elemento revelador la coincidencia de opiniones de los expertos que aporta seriedad a sus dictámenes, en comunión con el informe de la Facultad dependiente de la U.N.L.P. Digamos, sobre esta última, que la tacha que Saboy erige contra esta peritación también merece ser desechada, incluso la referencia al error meramente material, subsanable, que no desmerece el contenido de la presentación ni ofrece dudas sobre su autenticidad y validez.

Al observar que la opinión de los ingenieros R., R., F. y de la Facultad de Ingeniería es coincidente a pesar de las críticas señaladas anteriormente, no encuentro razones, de parejo tenor e importancia, para apartarme de estos dictámenes, suficientemente fundados, cumpliendo acabadamente con la función de asistencia en cuestiones ajenas a contenidos jurídicos. 

Así lo expresa, también, el juez a quo al decir que cada pericia ha sido respaldada con las otras, corroborándola: "... conformando así un conjunto de opiniones fundadas en datos de su experiencia y desarrolladas técnica y científicamente por los mencionados profesionales que permiten al suscripto interpretarlas y admitirlas como suficiente y adecuado factor de convicción para sentenciar en una materia que, como es manifiesto y notorio, hace imprescindible contar con esa contribución pericial para lograrlo."....

"Dada la diversidad de los campos de la tecnología y el rápido avance tecnológico que se da en algunos de ellos, y el significativo esfuerzo que las empresas hacen para registrar patentes de escasa o nula entidad técnica con el fin de ampliar o extender en el tiempo la posibilidad de excluir la competencia, las oficinas de patentes deben enfrentar una enorme carga de trabajo y carecen de los medios para determinar con un razonable grado de certeza en qué medida existe o no una invención patentable, lo que finalmente es tarea de los tribunales" (Correa, Carlos M., "Medidas cautelares en materia de patentes de invención", JA, 2002-IV-1330).

"El consultor técnico es un asesor o patrocinante de quien lo propuso y se supone su parcialidad. De la misma manera que las partes en el aspecto jurídico cuentan con el patrocinio letrado, no se advierte (...) por qué no podrían tener el apoyo de un experto en cuestiones técnicas. La figura del consultor técnico es, entonces, análoga a la del abogado y opera en el proceso a manera de este último, por lo cual se le debe comprender en el amplio concepto de defensor oficial" (Arazi, Roland, La prueba en el proceso civil, ed. La Rocca, Bs. As., 1986, pág.270). 

Como "auxiliar de parte" (según palabras que utiliza Jorge Peyrano en el Proceso atípico, ed. Universidad, Bs. As., 1993, pág.147), ya por principio se sabe que éste asiste a una parte normalmente a su favor (pág.148, del mismo autor).

Por todas las consideraciones precedentes, deben rechazarse las quejas sobre el valor de los dictámenes periciales, desarrollados por Saboy como centro de su crítica en toda la expresión de agravios, confirmando lo resuelto por el señor juez a quo en cuanto a que la patente de CENA S.A. nº 186.164, registrada a su favor casi cuatro años antes a la patente nº 202.345, legitima la fabricación y comercialización de las tapas CENA axial confeccionadas mediante su patente.
... se RESUELVE: confirmar en todas sus partes la sentencia apelada ...

MERIAL LTD. c/ LAYBES S.A. Y OTRO s/ CESE DE USO DE PATENTES. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 6631/03)

CCCF,  Sala II  -  12/11/2009

Hechos: La firma Rhone Poulenc Agriculture LTD concedió a la sociedad Merial una licencia exclusiva sobre la patente argentina Nº 255.628, que protege "un derivado de N-Fenilpirazol excluido su uso para el tratamiento del cuerpo animal llevado a cabo por un médico o un veterinario como terapia, un procedimiento para prepararlo, una composición que lo comprende, un método para la represión de plagas de artrópodos, nematodos de las plantas, lombrices y protozoos y compuestos útiles como intermedio".

Luego de varios años, Merial presentó una demanda contra Laybes S. A. y Panacea S.A. a fin de que se las condene a cesar definitivamente en la explotación indebida del insecticida/acaricida conocido como FIPRONIL, que emplea como elemento esencial o principio activo en los productos que comercializa bajo la marca FIPROLINE , como asimismo al pago de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos y a restituir los frutos ilegítimamente obtenidos, con costas.

Los demandados al progreso de la acción la excepción de falta de legitimación prevista en el artículo 347, inciso 3°, del Código Procesal, solicitando que se resolviera como de previo y especial pronunciamiento.  Afirmaron que la demanda no debía prosperar por cuanto Merial acudió a los estrados judiciales amparándose en una licencia y en una Patente de Invención que no la habilitaban para ello, y con la sola pretensión de monopolizar el uso del FIPRONIL en el mercado de los productos veterinarios, lo cual no se corresponde con los derechos emergentes de la Patente de Invención N° 255.628 y viola el derecho de libre comercio amparado por la Constitución Nacional. 

El juez de primera instancia rechazó la demanda promovida.
Sala II  -  Sentencia del 12/11/2009

Voto del Dr. Guarinoni

... no tengo dudas de que la controversia gira en torno al examen de las propiedades intrínsecas del FIPRONIL, cuestión que, una vez saldada, permitirá determinar si el producto se halla o no alcanzado por la exclusión de la patente 255.628. 

Me parece atinado señalar, ante todo, que si bien en el caso se hallan entrelazadas cuestiones de naturaleza propia de la química y de la veterinaria, lo cierto es que no escapa a la consideración del común de la gente que también existen elementos que permiten una ponderación basada en el sentido común.

Y digo esto porque la determinación del alcance de la patente y el criterio interpretativo aplicable para ello son materias propias del juez, y no de especialistas en química o veterinaria, y es al juez al que le incumbe decidir las pretensiones deducidas en el proceso, calificándolas según correspondiere por ley (art. 163, inc. 6°, del Código Procesal) y según las pautas que le dicte la sana crítica.      

De las conclusiones expuestas por el médico veterinario Juan Martín Rosa, perito designado en autos, que lucen a fs. 660, surge claramente que "el FIPRONIL es un insecticida y nunca deja de serlo" (el subrayado me pertenece). También expresa que "el FIPRONIL no cura las alteraciones orgánicas provocadas por las pulgas y/o garrapatas" y "es el organismo quien regenera o cicatriza las alteraciones provocadas por la patología".

Por su parte, el perito ingeniero químico señor Gabriel Hernán Abal afirma que el FIPRONIL es la droga de uso farmacéutico veterinario que se encuentra descripta en la patente 255.628, la que protege sus derechos de explotación en general, pero ella incluye una excepción relativa a la protección de derechos industriales/intelectuales sobre dicha droga, excepción en la que, según su opinión, queda incluido el uso que efectúa la demandada LABYES S.A. sobre la droga en cuestión ...

Con el subrayado, que me pertenece, dejo en claro que sus observaciones responden a apreciaciones de índole puramente personal, careciendo, por tanto, del rigor científico que pretende asignarle la parte demandada.

Más allá de las conclusiones a las que arriban los expertos, que han de ser tomadas en cuenta por el juzgador en tanto y en cuanto versan sobre cuestiones de alta complejidad científica ajenas a su conocimiento, reitero lo expresado en un párrafo anterior, en el sentido de que ellas no deben constituirse en la única fuente de esclarecimiento para la resolución de un conflicto, excluyente de toda otra apreciación basada en el sentido común.             

Y es así que me parece claro que el producto en cuestión, tal como se lo describe en las presentaciones efectuadas por las partes y en las respectivas experticias, se trata de un compuesto químico destinado a combatir determinado tipo de parásitos que afectan principalmente la piel de los animales, parásitos que les provocan lesiones, pero que una vez erradicados con la aplicación de dicho producto, el organismo es capaz de curar por sí solo las secuelas que le han dejado. Es de fácil comprensión: no se trata de un medicamento, sino de un insecticida-acaricida. Sí se podría hablar de "remedio", pero sólo para atribuirle un significado que indique que se trata de un recurso apropiado para combatir una afección pasajera que sufre un animal. 

Y no obsta a lo expuesto el hecho de que su uso o administración sea indicada por los veterinarios, pues, como ya ha quedado claro, el FIPRONIL es un producto específico para combatir parásitos que habitan la piel de los animales, cualquiera sea su nombre comercial o de fantasía, con lo que va dicho, y en ello no me cabe ninguna duda, que el insecticida-acaricida que la firma LABYES S.A. comercializa bajo el nombre de FIPROLINE, no resulta alcanzado por la exclusión contenida en la patente 255.628.

Podría extenderme en un sinfín de argumentos, cuyos fundamentos hallan debido sustento en la prueba rendida por la parte actora, pero me parece que, en homenaje a la brevedad, y habida cuenta de que tengo para mí como muy nítida la solución de este conflicto, con lo hasta aquí expuesto defino mi postura y concluyo que le asiste razón a la recurrente.

Respecto de la indemnización por los daños y perjuicios que la parte actora reclama, y que el señor Juez de la anterior instancia le niega, es obvio que, teniendo en cuenta lo propuesto por mí en este Acuerdo, corresponde su otorgamiento en virtud de lo previsto en el artículo 1109 del Código Civil.

Así las cosas, coincido enteramente en la fijación y monto del juicio que el señor Juez "a quo" estima como aquél por el cual podría haber prosperado la demanda. 

Quiero recordar que en materia de infracciones marcarias, valorando, por supuesto, las especificidades que singularizan cada conflicto, el Tribunal consideró ajustado a un criterio de prudente razonabilidad fijar la indemnización de los daños y perjuicios en el 30% del precio de los objetos comercializados (conf. causas 3139 del 18.10.85 y 7491 del 4.9. 90) o en el 80% de la utilidad percibida por el demandado (causa 4970 del 10.3.87). Y en una contienda por infracción a los derechos de una patente de invención, la Sala I de esta Excma. Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que había establecido el resarcimiento por la copia de un envase patentado en el 30%  del valor de los productos vendidos, por considerar que ese porcentaje importaba una ganancia líquida razonable (conf. causa 884 del 22.3.72).

El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las aducidas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhiere a las conclusiones de su voto.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Y VISTOS: por lo que resulta del Acuerdo que antecede se revoca la sentencia apelada.
ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIO LKM S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTES (Causa 5043/01), Juzgado 11, Secretaría 21

CCCF,  Sala I  -  18/05/2010

Hechos: Eli Lilly promovió demanda contra el Laboratorio L.K.M. a fin de que cesara en la  comercialización de un producto en infracción a su patente de procedimiento N° 243.533.

El juez de primera instancia rechazó la demanda teniendo en cuenta que la vigencia de dicha patente había expirado durante el proceso. Asimismo, rechazó la reconvención deducida por la parte demandada por nulidad y por caducidad de la patente, por considerar inoficioso un pronunciamiento sobre estas impugnaciones.

Frente a esa decisión la demandada interpuso recurso de apelación 

Sala I  -  Sentencia del 18/05/2010
En primer lugar es necesario afirmar que la actividad jurisdiccional se suscita frente a un caso o controversia y que los jueces no están llamados a resolver sobre planteos puramente académicos o abstractos, sino que es necesario que el pronunciamiento judicial esté destinado a dirimir un conflicto litigioso actual o inminente. 

En tal sentido, la parte demandada sostiene que tiene interés legítimo en obtener un pronunciamiento judicial sobre la invocada nulidad o caducidad de la patente n° 243.533, materia que constituyó el objeto de la reconvención (fs. 397 en adelante) puesto que se dictó una medida cautelar (en expediente n° 3289/01) sobre la base de un título nulo o carente de efectos, cuando la invención ya había pasado al dominio público y antes de que el ordenamiento jurídico argentino sufriera los efectos del tratado ADPIC o de la ley n° 24.481. La parte demandada reclama un pronunciamiento del Tribunal sobre la materia de la reconvención, que –a su juicio- no ha devenido inoficiosa puesto que su parte no pudo comercializar un producto que contaba con aprobación de la ANMAT y esta situación perduró por más de ocho años. 

Ahora bien: el tercero interesado que considera que el invento de titularidad de otro comerciante ha entrado al dominio público y decide de algún modo usar o explotar lo que sería el objeto tutelado por esa patente, corre los riesgos de su actitud defensiva. En primer lugar, el de ser considerado falsificador y necesitar obtener por vía judicial la constatación y declaración de la invocada nulidad de título o caducidad por falta de explotación. Aun cuando sean decisiones declarativas de hechos acaecidos, la prueba de los presupuestos en los que se basa la defensa supone el transcurso del tiempo.

Teniendo en cuenta que la ley argentina que sustenta la reconvención deducida por la parte demandada fue sancionada en 1864, el transcurso del tiempo -la defensa fue planteada en diciembre de 2002, en el responde de la demanda- comporta en primer lugar el riesgo de la transformación del ordenamiento jurídico argentino con motivo de nuevas tendencias y nuevos acuerdos sobre los derechos de propiedad industrial y la investigación científica, especialmente el impacto de los principios que sustentan el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC o TRIP’s). No en cuanto a las disposiciones específicas sujetas a plazos de transición en su aplicación, sino a nivel de los principios, el impacto del nuevo tratado fue relevante a partir del 1° de enero de 1995. Dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino” (doctrina de Fallos 323: 3160, considerandos 12° y 14°). 

En segundo lugar, el transcurso del tiempo en un litigio donde se pretende la nulidad o la caducidad de una patente, entraña el riesgo de expiración del plazo de vigencia de la patente, de la cual ya no se podrá predicar que es nula o caduca. Ello significa que la reconvención carece de objeto actual (doctrina de Fallos 307: 2061; 318: 550; 320: 2602, considerando 3°; 322: 1436, considerando 4°). 

En las condiciones de la presente causa y frente a las concretas pretensiones deducidas en la reconvención, es abstracta una decisión judicial que las dirima y ello torna irremediablemente inoficioso un pronunciamiento diferente al que ha dictado el señor juez de la primera instancia (doctrina de Fallos 315: 123, entre otros).
... el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada
BAYER CROPSCIENCE AG Y OTRO c/ CIBELES ARGENTINA S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTE. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 4567/07)

CCCF,  Sala I  -  22/06/2010

Hechos: La actora demandó a la empresa Cibeles Argentina por infracción de patente y solicitó el cese de uso más daños y perjuicios. En el transcurso de la causa la demandada solicitó se agregue como prueba documental copia certificada del expediente de la patente concedida en Estados Unidos que considera equivalente a la patente concedida en argnetina.

La actora se opuso y el juez de primera instancia resolvió admitor la oposición formulada sosteniendo que en función de los términos en que se había trabado la litis, no resultaba conducente la determinación de la supuesta equivalencia de la patente registrada Estados Unidos, en razón de que el derecho exclusivo se ciñe a la jurisdicción del país otorgante, ni la derterminación de su alcance, toda vez que la patente concedida en Argentina no es una reivindicación de aquélla.

Contra la resolución que denegó la agregacción de la prueba documental la demanda interpuso recurso de apelación.

Sala I  -  Sentencia del 22/06/2010

En los términos en los cuales la cuestión ha quedado planteada, cabe recordar que el art. 335 del Código Procesal contempla la admisión de la presentación por el actor de documentos de fecha posterior a la interposición de la demanda, o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber tenido antes conocimiento de ellos, facultad que el art. 358 extiende al demandado (cfr. último párrafo). Asimismo, el artículo mencionado no condiciona la incorporación de documentos a ningún plazo (cfr. Fenocchieto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, 1993, tomo II, pág. 170; esta Sala, causa 8335/01 del 24-11-05).

En tales condiciones, resulta aplicable al "sub lite" la interpretación que del art. 335 hacen tanto la doctrina como la jurisprudencia, en el sentido de que resulta suficiente la afirmación formulada acerca del desconocimiento de los documentos de fecha anterior que se pretende agregar, incumbiéndole a su contraria la prueba referida al anterior conocimiento que se tuvo de ellos (cfr. Falcón, Código Procesal, T. II, págs. 643/644; Palacio, Tratado de Derecho Procesal, T. IV, págs. 310/311; CNCiv., Sala D., 21-10-86, E.D. 121-573 y Sala B, 22-2-75, Rep. E.D., 10-899; esta Sala, causa 21.837/96 del 1-7-97; Sala II, causa 1555/98 del 6-4-04). 

En el caso, la actora se limitó a manifestar que se trata de una patente concedida en Estados Unidos en 1993 y que, como tal, es un documento público, argumento que no es suficiente para controvertir la manifestación de su contraria. 

En este sentido, no se puede soslayar que a pesar del carácter público que pueda tener la patente en cuestión, se trata del expediente del trámite de una patente concedida en otro país, por lo cual el hecho de que sea posible acceder a aquél -previa solicitud que es dable presumir que debería efectuarse-, no supone de por sí su conocimiento.

Por otra parte, cabe destacar que no corresponde formular en esta etapa procesal una valoración en cuanto a la entidad que tales documentos puedan revestir para la resolución de la causa, la cual debe reservarse para la sentencia a dictarse; salvo, claro está, que resulten manifiestamente ajenos a la cuestión materia del litigio, extremo que no se verifica en el sub examine.

Sobre el punto, se debe considerar los términos en los que la demandada solicitó su incorporación, esto es: únicamente a los fines de interpretar o aclarar el alcance de la patente argentina, cuyo expediente no obraría en autos en forma completa, lo cual no ha sido controvertido por la actora (cfr. fs. 819/820 e informes del INPI de fs. 349/350 y 353).

El criterio asumido por esta Sala resulta ajustado al principio rector en materia probatoria, que propicia aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctr. Fallos: 238:550, 247:176, 254:311, 284:375, 310:799 y 2456, 311:1971 y 315:2625 -disidencia del Dr. Fayt-; esta Sala, doctr. causas 4528 del 19-2-87, 115/97 del 7-10-99, 105/02 del 29-3-05 y 5123/98 del 6-9-07 ; Sala II, doctr. causas 5417 del 16-10-87 y 7568 del 29-6-90).  

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución apelada ...
ACCION PENAL

INCIDENTE DE NULIDAD DEL DR. Z. CEBALLOS EN CAUSA IGLESIAS PEREZ (Causa 16.018) 

CCCF,  Sala II   15/02/2000

Estas actuaciones tuvieron inicio a raíz de la presentación que con fecha 17 de noviembre de 1995 efectuaron los Dres. Hugo Juvenal Pinto, Pedro Chaloupka y Mariano Cúneo Libarona (h), en representación de la sociedad Nissan Chemical Industries Ltd.  En tal oportunidad manifestaron que "...durante la campaña agrícola 1994/1995 (últimos meses del primero y primeros meses del segundo, de los años nombrados) se advirtió la masiva salida a plaza de composiciones herbicidas..." cuyos principios activos se encontraban protegidos por la patente de invención nº 226.300, propiedad de la empresa mencionada.  Sostuvieron que, en razón de ello, tal hecho, que imputaron en contra de Juan Carlos Iglesias Pérez en su carácter de presidente de la firma Ipesa S.A., era constitutivo de alguno de los tipos penales descriptos en los artículos 76 y 77 de la ley 24.481, modificada por la ley 24.572 -el texto de esta ley fue publicado en el Boletín Oficial con fecha 23 de octubre de 1995.

Esta "ley de patentes de invención y modelos de utilidad" ninguna precisión contiene acerca del tipo de acción que nace de tales delitos, con lo cual al respecto rigen las disposiciones generales que sobre el punto contiene el Código Penal (artículos 71 a 76).

A su vez, al momento de expedirse en relación a la situación procesal de Juan Carlos Iglesias Pérez el Sr. Juez a quo subsumió la conducta que se le imputa al nombrado en el tipo penal descripto en el artículo 53 de la ley nº 111 de Patentes e Invención.  Consideró que esta ley -vigente al momento de suceder el hecho imputado y derogada a la hora de juzgar- debe ser aplicada ultractivamente a este caso, en razón de que atendiendo a la menor amenaza penal que contenía resulta ser más benigna que la nueva ley de patentes.

La defensa del imputado, en oportunidad de comparecer ante esta Alzada a los recursos de apelación oportunamente interpuestos contra los autos de mérito arriba mencionados, solicitó se declare la nulidad de estas actuaciones, planteo que fue fundado en considerar que ellas debieron haber sido sustanciadas de acuerdo al procedimiento previsto por el código de rito para los delitos de acción privada, ya que la ley nº 111 asigna ese carácter a la acción que nace de los delitos que ella contiene.

Ahora bien, entre las circunstancias que acompañan esta última afirmación debe atenderse no sólo a la menor penalidad que la ley nº 111 asigna al tipo penal que se imputa haber realizado a Juan Carlos Iglesias Pérez, sino que también debe considerarse la naturaleza de la acción que en esta ley se asigna a tal delito.

... se ha aplicado a este proceso la ley nº 111 en cuanto al encuadre jurídico de la conducta imputada a Juan Carlos Iglesias Pérez y la ley nº 24.481 en cuanto al tipo de acción que nace de aquél delito.  Esta circunstancia, que constituye una aplicación fragmentaria de diversas leyes a un caso concreto, no merece ser admitida, y menos aún sobre la base de considerar a las normas referidas a la acción penal como pertenecientes al derecho procesal y no alcanzadas por la regla del artículo 2 del Código Penal, punto extensamente discutido y controvertido por la doctrina y sobre el que no parece haber acuerdo (ver al respecto opiniones encontradas de Claus Roxin "Derecho Penal. Parte General. Tomo 1", Ed. Civitas, 1997, pág. 164/5, Günther Jakobs "Derecho Penal. Parte General", Ed. Marcial Pons, Madrid 1997, pág. 82/3, H.H. Jescheck "Tratado de Derecho Penal. Parte General. Volumen I", Ed. Bosch, Barcelona, pág. 186 y Reihart Maurach-Heinz Zipf "Derecho Penal. Parte General. Tomo !", Ed. Astrea, Buenos Aires 1994, pág. 198).

A partir de las consideraciones hasta aquí expuestas, no cabe asignar a esta incidencia otra solución que la aplicación en forma íntegra de la ley nº 111 ...

el Tribunal RESUELVE:

I) TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Agente Fiscal a fs. 161/2 de este incidente.

II) REVOCAR el punto I de la resolución de fs. 156/60 de este incidente en cuanto no hace lugar a la nulidad planteada por la defensa de Juan Carlos Iglesias Pérez.

MARKOWIECKI, HORACIO CLAUDIO s/ PROCESAMIENTO (Causa Nº 16.176)

C.Crim. y Correc. Fed.,  Sala II  -   19/04/00

Recurso de apelación interpuesto por la defensa de Horacio Claudio Markowiecki, contra el auto que decreta el procesamiento del nombrado respecto de los hechos que se le imputan en relación con los delitos previstos en el  artículo 76, incisos a) y b), de la ley 24.481

... las probanzas colectadas y aportadas por la defensa no logran conmover la presunción de validez que rige sobre la patente de invención precitada, pudiéndose afirmar a esta altura y con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento de esta índole, la presencia del elemento normativo que requiere el tipo penal escogido en la instancia anterior. Ello, sin perjuicio de lo que en definitiva resulte del proceso en trámite por ante el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal nº 7 [Demanda por Nulidad de Patente].
... se hayan reunidos elementos suficientes para afirmar, con el grado de certeza indispensable en esta etapa de recolección de pruebas, la infracción por parte de Marcowiecki de la norma que protege  los derechos de patentes de invención, la cual surge de los tipos previstos en el artículo 76, incisos a) y b), de la ley 24.481.

Es entonces que se habrá de confirmar el temperamento adoptado por el Magistrado de grado a fs. 865/877 del expediente principal en lo que hace al procesamiento sin prisión preventiva de Markowiecki, por los delitos allí mencionados.

En otro orden de ideas, el argumento indica que la falta de publicidad del acto administrativo en cuestión y su consiguiente inoponibilidad erga omnes puede fundamentar el desconocimiento por parte del nombrado de la existencia de la patente.

Este argumento cae ante la existencia de las cartas documento obrantes a fs. 52/55 del expediente principal, ya que si se toma en consideración que la empresa Formas y Colores S.A. -cuyo titular es Markowiecki- el día 9 de noviembre de 1995 tenía efectivo conocimiento de la infracción aquí investigada, no puede argumentar la falta de publicidad de la patente de invención cuando, v.gr., el 9 de abril  del año siguiente -fecha del allanamiento (cf.fs. 157 del expediente principal)-, aún se comercializaban los bienes en cuestión en la sucursal de los supermercados Wal Mart sita en la calle Güemes 861, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

… el Tribunal RESUELVE: ... CONFIRMAR el punto I de la resolución de fs. 865/877 en cuanto decreta el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de HORACIO CLAUDIO MARKOWIECKI, en orden al delito previsto en los artículos 79, incisos a) y b) de la Ley 24.481 (Art. 306 y concordantes de la ley adjetiva).

TOTARO, ARIEL (Causa Nº 17.061)

C.Crim. y Correc. Fed.,  Sala II  -  06/03/2001

... llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 253 por la parte querellante contra la resolución que obra a fs. 248/252, en la cual se dispuso sobreseer a Ariel Andrés Totaro en orden al delito por el que fuera indagado.

El Sr. Juez de grado funda su decisión liberatoria en que, por un lado, siendo que los derechos de invención son otorgados con la concesión de la patente y no antes, la actividad desarrollada por Totaro no encuadra dentro de la figura penal descripta en el artículo 78 de la ley 24.481.  Y en segundo término y en relación al artículo 80 inciso a) de la referida ley, que pena al empleado que usurpe o divulgue el invento aún no protegido, descarta la tipicidad de la conducta del imputado en razón que a la fecha de los hechos éste no revestía la calidad de empleado de Ruggiero.

Se agravia el querellante por considerar que del informe pericial glosado en autos, surge que los elementos detectados en las máquinas que posee Totaro, son los correspondientes al procedimiento inventado por el Sr. Ruggiero, que los mismos fueron obtenidos durante la relación laboral y que luego aquel infielmente les dio uso.

Previo a todo tratamiento, debe advertirse que en el texto ordenado de la ley 24.481 -y su modificatoria 24.572- según decreto nº 260/96, los artículos 78 y 80 cuya eventual configuración se investiga en autos, han pasado de ser, respectivamente, los artículos 75 y 77 del ordenamiento.

... en relación a esta última figura legal, ella contempla para determinadas situaciones sanciones para quién usurpe o divulgue un invento aún no protegido, requiriéndose en tal caso la posibilidad de que la patente de invención pueda ser concedida y además, que el invento conserve su carácter secreto.

Y en este punto, conforme se expresara en la resolución anterior de esta Alzada, surge del expediente aportado por el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, que el examen preliminar del trámite de solicitud de patente del querellado -consistente en un procedimiento para obtener un manto de impresión útil para imprimir sobre sustratos de cartón corrugado-, ha sido aprobado y fue ordenada su publicación en el Boletín de Marcas con fecha 26-10-98, de donde se colige que no sólo existe una expectativa de un derecho -patente-, sino que el derecho es más real aún.

En cuanto a las características del sujeto, si bien es claro que la normativa exige una calidad determinada al autor- "...el que fuera socio mandatario, asesor, empleado u obrero..."-, no puede aceptarse la postura sostenida por la resolución en crisis de excluir del tipo a quienes cesaran en su función previo a usurpar o divulgar el invento, pues no parece ser el espíritu de la ley delimitar el espacio temporal de la posible comisión del ilícito, exclusivamente al período en que perdure esa relación.

Por último, resta agregar que advierten los suscriptos que, desde el anterior pronunciamiento, en nada se avanzó en torno a despejar un tema central y que fuera puesto de resalto en aquella oportunidad, esto es si puede inferirse que la explotación comercial que se ha hecho del invento por Ruggiero haya implicado "per se" la pérdida de su carácter novedoso, máxime tratándose de un procedimiento ("método para lograr algo"), cuyo mecanismo de producción no necesariamente se trasluce en el producto final obtenido y comercializado.

... deberá el Sr. Magistrado ordenar que expertos en la técnica determinen si la utilización que del mismo efectuara Ruggiero, le hacía perder al invento el carácter de novedoso exigido por el artículo 4 de la ley 24.481, así como también cualquier otra medida que el instructor estime pueda contribuir a esclarecer los extremos apuntados.

A la luz de las pautas señaladas, deviene procedente revocar la resolución puesta en crisis y decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer a Ariel Totaro, debiendo el a quo encaminar la pesquisa en el sentido indicado.

MEDIDAS CAUTELARES

AMERICAN CYANAMID c/ MAKHTESHIM AGAN s/ CESE DE USO DE PATENTE (Causa 21.248/96) 

CCCF,  Sala I  -  23/12/1996

En el régimen establecido por la ley 24.481, modificada por la ley 24.572, según el texto del Decreto 260/96, el art. 87 contempla una hipótesis semejante a la que desarrolla la ley de marcas (ver art. 35 de la ley 22.362) ... 

Esta Sala, con distinta composición, y en referencia al mencionado art. 35 señaló que "el procedimiento establecido por dicha norma permite asegurar al titular de la marca registrada una garantía en el caso de que el uso de la marca, cuya cesación persigue, haya de continuar durante la sustanciación del juicio. Así, el incidente de explotación no tiene otra finalidad que la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que habrá de responder por los eventuales daños por la continuación en el uso de la marca" (conf. Otamendi, J., "Derecho de Marcas", 1989, pág. 276 y ss.)

También expresó que "la pretensión del accionante, tendiente a prohibir el uso de la marca en cuestión importaría, tal como fue planteada, la alteración, de un modo improcedente por prematuro, de la situación existente al momento en que se debería promover la pertinente demanda, desvirtuando de esa forma, la finalidad del instituto cautelar, por cuanto el objeto de la medida impetrada se confundiría con el resultado al cual se pretende arribar por medio del dictado de la sentencia definitiva" (conf. causa 7488/93 del 2-11-93 y sus citas; también, Sala de Feria, in re "Encotesa s/ medidas cautelares" del 19-1-95).

Lo expuesto no significa afirmar que no se pueda recurrir a otro tipo de medidas cautelares en el ámbito de la propiedad industrial. Pero cuando la situación que se plantea encuadra sin esfuerzo en una previsión legal como es la que contempla el citado art. 87 de la ley de patentes, no hay razones, como principio, para prescindir del régimen especifico.

De allí que la decisión del magistrado de la anterior instancia, orientada a impedir provisionalmente (durante el trámite del juicio) la actividad que pretenden desplegar las demandadas sobre aquellos principios activos, no resulta apropiada a las circunstancias del caso. Para llegar a esta conclusión no es pertinente examinar ahora, como afirman las apelantes, que la patente de la actora habría caducado por falta de explotación, pues esa comprobación supera el marco de análisis propio del proceso cautelar.

En estas condiciones, una vez devuelta la causa al magistrado interviniente, se fijarán las contracautelas que deberán prestar las demandadas a fin de garantizar la explotación de los principios activos ya descriptos.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución apelada ...

NOVARTIS AG c/ IPESA S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTE (Causa 5298/98)

Sala II   16/02/1999

Hechos: El juez de primera instancia, ante la solicitud de Novartis, ordenó a IPESA abstenerse de comercializar cualquier producto que contenga el ingrediente activo PROPAQUIZAFOP, excepto su utilización con el alcance establecido en el art. 8 de la ley 24.766, art. 36  inc.a) de la ley 24.481", previo cumplimiento por parte de la actora de la contracautela real, fijada en la suma de $ 25.000.-

Que para así decidir el Juez se fundó en lo dispuesto en el art. 232, del Código Procesal, que entendió aplicable en los términos del art. 83, del Decreto 260/96, y por considerar que a la actora le asistía legitimación para formular el pedido, con arreglo a la cautelar que se dictara en la causa "Novartis AG c/ INPI s/ denegatoria de patente" (Expte. 2534/98) mediante el cual se ordenó al INPI que suspendiera la ejecución de la denegatoria de extensión del plazo de la patente 229.683 (que vencía el 31/10/98), manteniéndose la vigencia de su titularidad a nombre de "Novartis AG" hasta el día 24/11/2001, 
Sala II  -  Sentencia del 16/02/1999

... la ley 24.481, de "Patentes de invención y modelos de utilidad" (en vigor desde el 29/9/95: conf. esta sala, causa 1130/97 del 13/9/98; sala I, causa 3375/97 del 30/4/98; sala III, causa "Unilever NV c. INPI" del 24/3/98 - La Ley, 1998-C, 718 - ), instituye para las hipótesis de infracciones, a través de sus arts. 83 a 87, un sistema de remedios cautelares análogo al consagrado en la ley 22.362, de "Marcas y Designaciones".

Que la situación "sub lite" encuadra en lo dispuesto en el art. 87 de la referida ley 24.481 - similar al art. 35, de la ley 22.362 - y es a través del mecanismo que él contempla (el denominado "incidente de explotación") que el presunto damnificado, según la verosimilitud del derecho que hubiere alegado y del peligro en la demora, podrá obtener una garantía del presunto infractor, con la que responderá por los eventuales daños y perjuicios que pudieren derivarse de la infracción.

Porque dentro de ese esquema legal, las pretensiones tendientes a prohibir la actividad que se cuestiona llevarían a favorecer al peticionario, alterando la situación existente de un modo inadecuado por prematuro, desvirtuándose de esa forma la finalidad del instituto cautelar, al confundirse el objeto de la medida provisional con el resultado al que se arribaría por medio de la sentencia que pusieran fin al proceso de conocimiento, que debería promoverse a fin de conjurar la lesión.
Tal conclusión no implica que, reunidos determinados extremos - cuya concurrencia no se advierte aquí -, sea imposible adoptar en el ámbito de la propiedad industrial otras medidas precautorias distintas de las contempladas en la legislación procesal común sino sólo que, cuando el supuesto sometido a decisión encuadra en previsiones específicas de la ley especial -es lo que aquí sucede- no existen razones valederas que, como principio, autoricen descartarlas y a apartarse de ellas (conf. sala I, causa 21.248/96 del 23/12/96).

Consecuentemente, la cautelar que decretara el a quo con sustento en lo establecido en el art. 232, del Cód. Procesal, no resulta apropiada y debe ser dejada sin efecto.
Por todo lo cual, corresponde revocar el pronunciamiento apelado.

BAYER AG c/ AGTROL INTERNACIONAL ARGENTINA SA s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 7809/01)

CCCF,  Sala II  -  12-02-2002

Hechos: Bayer solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de quela firma Agtrol Internacional Argentina cesara en el uso de la patente Nº AR 255.176 Q y en la comercialización de cualquier tipo de productos cuyo principio activo sea el IMIDACLOPRID. 

El juez de primera instancia otorgó la medida cautaler solicitada. En consecuencia, la demandada se agravia porque entiende que la patente recientemente obtenida por la accionante no le es oponible, debido a su falta de retroactividad y la situación jurídica imperante de legalidad preexistente a su respecto, dado el derecho adquirido a la venta del stock de mercadería comprado antes de la vigencia de la patente invocada, derivado de la resolución SENASA 440/98 y la aprobación SENASA 33.600.

Sala II  -  Sentencia del 12-02-2002

... se advierte que las distintas resoluciones y decisiones del SENASA que la apelante invoca a su favor -resolución 440/98 y aprobación 33.600- resultan inocuas para configurar "un derecho adquirido a la venta del stock comprado antes de la vigencia de la patente... -pues su parte- ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en aquélla para ser titular de un determinado derecho..." (punto III.1.1, decimosegundo párrafo). Ello, desde que -tal como surge de su norma de creación- el ámbito de incumbencia del SENASA tiene que ver con los temas sanitarios relativos a los animales (conf. art. 1°, ley 23.899) y no con cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual de los productos y los derechos que de ella derivan, que es lo que aquí se discute. 

Por lo demás, tampoco se está en presencia de una aplicación retroactiva de los derechos que emanan de la patente concedida, pues los efectos de la cautelar decretada sólo se producen para el futuro ...
... el mencionado art. 50, ADPIC ha sido bien aplicado por el a quo (conf. art. 83, decreto 260/96 -Anexo II-). Ello pues, a partir del 1° de enero de 2000, también en materia de patentes de invención dicho artículo es derecho vigente en nuestro país (conf. doctrina de las causas 5.298/98 del 16.2.99 y 6.630/98 del 11.5.99), y resulta directamente operativo a través del trámite procesal de las medidas cautelares (conf. causa "S C Johnson & Son Inc. c/ Clorox Argentina S.A. s/ medidas cautelares" -expte. 4.232/97-, del 30 de abril de 1998)

... los términos en que está expuesta la doctrina del fallo citado permiten apreciar que lo sostenido por esta Sala en el tema no es la operatividad per se del art. 50, ADPIC, sino "a través del trámite procesal de las medidas cautelares", es decir derivada de las disposiciones contendidas en el Libro primero, Título 4, Capítulo 3 -espec. Sección 7-, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 195 a 237).-
Por lo demás, en cuanto a la invocada improcedencia de la aplicación del art. 50, ADPIC respecto de una patente concedida bajo el régimen de la ley 111, cabe advertir que -como esta Sala lo decidiera en la causa 254/97, fallo del 8.10.98- "no debe verse en absoluto un juego retroactivo de las nuevas normas sino simplemente la aplicación inmediata de ellas, tal como lo dispone el art. 3, primer párrafo, Código Civil"; así, se dijo que "en otros términos, una ley sólo es retroactiva cuando se aplica a situaciones jurídicas ya extinguidas bajo la ley anterior o a tramos ya consumados de relaciones vigentes al sancionarse la ley y no cuando afecta sus consecuencias en desarrollo" (causa indicada -y sus citas-). 

De acuerdo con lo expuesto, la aplicación del régimen actualmente en vigor -ADPIC y ley 24.481 y sus normas reglamentarias- a las consecuencias derivadas de una patente concedida según la ley 111 resulta ajustada a derecho (conf. art. 3, primer párrafo, Código Civil; asimismo, art. 97, ley 24.481).-
... SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada ...

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG c/ IPESA S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 609/02)

CCCF,  Sala III  -  09/04/2002

Hechos: Syngenta solicitó el dictado de una medida cautelar, en los términos del art. 50 del ADPIC y art. 232 del Código Procesal, consistente en que Ipesa se abstenga de utilizar la patente nº AR 255.418; y en particular, de cualquier tipo de composición fungicida cuyo principio activo sea el METALAXILO y que comprenda cada enantiómero R y enantiómero S en donde el contenido del enantiómero R (o METALAXIL-M) es superior a un 70% en peso.

El juez de primera instancia, considerando que no existía ningún elemento tendiente a acreditar con la certidumbre exigida por la normativa invocada el derecho alegado por el peticionario y que tampoco se encontraba configurado el peligro en la demora, resolvió rechazar la medida solicitada. Asimismo sostuvo que la carga de la prueba en estos casos correspondía al peticionario, no siendo admisible la pretensión de la inversión de aquélla en el limitado marco de una cautelar.

Frente a la sentencia de primera instancia, la actora interpuso recurso de apelación.

Sala III  -  Sentencia del 09/04/2002

... el art. 50 del denominado Tratado ADPIC, aprobado por la ley 24.425, tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (conf. inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte y cuando, en particular, haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable a su titular (inc. 2) (conf. esta Sala, causas 10.083/00 del 26.12.00; 1789/99 del 8.7.99; Sala I, causas 1440/97 del 29.5.97; 2049/98 del 28.5.98; 4176/99 del 10.8.99; Sala II, causa 4232/97 del 30.4.98; etc.).

Esto, siempre que el peticionario presente las pruebas de que disponga, a los fines de establecer a satisfacción del juzgador, con un grado suficiente de certidumbre, que es el titular del derecho y que éste es objeto o va a ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del solicitante (v. inc. 3; conf. esta Sala, causa 10.083/00 precit.; Sala I, causa 4088/98 del 15.9.98; entre otras).

Por otra parte, importa agregar que aunque el requisito de la verosimilitud del derecho -común a todas las medidas cautelares (art. 195, del Código de forma)- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (conf. Sala I, causa 2849/00 del 30.5.00 y sus citas), a la hora de verificar su concurrencia, la medida referida del art. 50 citado del ADPIC -que brinda una tutela más acentuada que la que otorga la legislación interna (conf. Sala II, causas 6080/98 del 24.11.98 y 5298/98 del 16/2/98)-, permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso, sin dar oportunidad al demandado de decidir si continúa o no en ese uso como ocurre en el incidente de explotación previsto por el art. 88 de la ley 24.481 (conf. Sala I, doctr. de la causa 2849/00 cit.), similar al del art. 35 de la ley 22.362 (conf. Sala II, causa 6630/98 del 11.5.99).

Por lo tanto, la cautelar solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa (conf. esta Sala, doctr. de la causa 10.083/00 cit.; Sala I, doctr. de la causa 2849/00 precit.), respecto de las que se ha señalado que se debe observar un criterio estricto en el análisis de los presupuestos de admisibilidad.

... la patente registrada por la actora sólo protege el principio y la composición en la medida reivindicada, esto es en una concentración superior al 70% en peso y no surge de las probanzas arrimadas a la causa que el componente activo de Metalaxil-M, cuyo registro pretende la demandada, tenga una concentración superior o igual al 70% en peso. 

En tales condiciones, la verosimilitud del derecho no surge de las constancias adjuntadas con el grado suficiente de certidumbre que permitan acceder a lo solicitado, sin perjuicio de que se alleguen otros elementos para su oportuna consideración.

... SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada ...

MERIAL LTD. c/ LABORATORIOS PHARMAVET DE CASTAÑO SRL s/ INCIDENTE DE APELACION (Causa 12.314/07)

CCCF,  Sala III  -  20/12/2007

Hechos: La actora solicitó, en los términos de los arts. 50 del ADPIC y 232 del Código Procesal, que se dictara una medida cautelar a fin de que Lab. Pharmavet de Castaño, cesara en forma provisional la explotación, sea por importación, fabricación, distribución y/o venta del insecticida/acaracida que se distingue con la marca “PHARMALINE” y con el principio activo “FIPRONIL”.
El juez de primera instancia otorgó la medida conforme el art. 50 del ADPIC, y los arts. 230 y 232 del Código Procesal, otorgó la medida.

Frente a esta decisión la demandada interpuso recurso de apelación argumentando que la patente de invención que documenta y fundamenta la petición de la actora, excluye expresamente el uso para el tratamiento del cuerpo humano o animal llevado a cabo por un médico o veterinario como terapia, por lo que la pretensión de la actora carece de sustento.

La demandada también manifiestó que dentro de la causa que tramita por ante el Juzgado Federal de Rosario, “Castaño SRL c/Merial Argentina SA y otro s/prueba anticipada”, surge acreditado que el Ministerio de Economía por medio de la Secretaria de Agricultura y a través del Senasa, informó que la firma que representaba era titular del certificado de uso y comercialización del producto de uso en medicina veterinaria denominado Pharmaline, formulado en base al principio activo Fipronil, por lo que estaba autorizada su comercialización en todo el territorio nacional y también su exportación.

Por último sostiene que el Senasa había informado que la registración de Merial Argentina SA respondía a un producto patentado hacía más de quince años y que expresamente se registró para uso agrario, liberándose el mismo para el desarrollo de productos veterinarios y de aplicación humana, lo que dejaba a su conferente en libertad para utilizar el Fipronil y de comercializar el Pharmaline.
Sala III  -   Sentencia del 20/12/2007

... se advierte que la decisión del SENASA que el apelante invoca a su favor ...  resulta inocua para configurar un derecho adquirido sobre el principio activo Fipronil comercializado mediante el producto Pharmaline. Ello, desde que -tal como surge de su norma de creación- el ámbito de incumbencia del SENASA tiene que ver con los temas sanitarios relativos a los animales (conf. art. 1°, de la ley 23.899) y no con cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual de los productos y los derechos que de ella deriva, que es lo que aquí se discute.

En efecto, el art. 50 del ADPIC (aprobado por ley 24.425) tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual -en la que se incluye a las patentes de invención- reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a).

Desde esa perspectiva, la exclusividad para la explotación de la patente en cabeza de la licenciataria-actora que protege "un derivado de N-Fenilpirazol" (Fipronil), constituye sustento suficiente para obtener, en este estado del proceso, la tutela prevista en el art. 50 del ADPIC y 232 del Código Procesal, frente a la comercialización que efectúa la demandada de productos distinguidos con la marca Pharmaline y con el principio activo Fipronil.

Tampoco son atendibles los agravios relacionados con la ausencia de peligro en la demora y con la inexistencia de un perjuicio irreparable, puesto que la medida prevista en el art. 50 del ADPIC se encuentra destinada a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual (inc. 1, a), cuando exista la probabilidad de que cualquier retraso causa un daño irreparable al titular de los derechos (inc. 2), el que no se puede descartar frente al uso que la demandada efectuara del producto en cuestión.

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada ...
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG c/ IPESA S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3709/02)

CCCF,  Sala III  -  15/05/2003

En cuanto a la aplicación del art. 50 del Acuerdo TRIP¨S-GATT, esta Cámara se ha pronunciado en el sentido de que dicha norma tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual - entre los que se incluye a las patentes, según el art. 1, inc. 2- reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y efectivas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelares (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oido a la otra parte, en particular cuando exista la posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular ( inc. 2) (conf. Esta Sala, causas 10.083/00 del 26-12-00 y 1789/99 del 8-7-99; Sala I, causas 1440/97 del 29-5-97; 2049/98 del 28-5-98 y 4176/99 del 10-8-99; Sala II, causa 4232/97 del 30-4-89 ).

Esto, siempre que el peticionario presente las pruebas de que disponga, a los fines de establecer a satisfacción del juzgador, con un grado suficiente de certidumbre, que es titular del derecho y que este se objeta o va a ser objeto de inminente infracción;  es decir, se debe formar la convicción del Juez acerca del derecho del peticionario (v. inc. 3; conf esta Cámara Sala I, doctr. De las causas 140/97 precit.; 4088/98 del 15-9-88 y 2849/00 también cit.).

Por otra parte, importa agregar que aunque el requisito de la verosimilitud del derecho -común a todas las medidas cautelares ( art. 195 del Código de forma )- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial, a la hora de verificar su concurrencia, la medida referida al art. 50 citado del ADPIC -que brinda una tutela mas acentuada que la otorga la legislación interna- permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso (objeto que puede coincidir con el de una eventual acción principal), sin dar oportunidad al demandado de decidir si continúa o no en ese uso, como ocurre en el incidente de explotación previsto por el art. 83 de la ley 24.481.

En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el peticionario de la medida, aparte de imponer el análisis de aspectos que deben ser dilucidados en la sentencia de mérito, están basados en los informes y dictámenes acompañados, que carecen de la fuerza de convicción del informe pericial que regulan los arts. 457 y siguientes de la ley ritual -el cual tiene una particular significación (conf. esta Sala, doctr. causa 1898/97 del 14/9/99)- y, desde este enfoque, tales elementos no parecen suficientes para abonar los fundamentos en que basa la petición cautelar y convencer al tribunal sobre su conveniencia, aspecto éste que es de su exclusivo resorte. ...  

En tales condiciones, acceder a lo peticionado, en el estado larval en que se encuentra el proceso, no impresiona como prudente.

Por ello, se revoca la resolución apelada ...
ISHIHARA SANGYO KAISHA c/ MAGAN ARGENTINA S.A. s/ CESE USO DE PATENTE (Causa 805/99), Juzgado 11, Secretaría 22 

Hechos: La firma Ishihara promovió demanda contra Magán Argentina con el objeto de que se la condenara a cesar en el uso de su patente, que ampara un producto selectivo para el control de gramíneas anuales y perennes y algunas malezas de hoja ancha en el cultivo de maíz, cuyo producto activo es un derivado de la sulfonamida denominado "nicosulfurón". 

La actora tomó conocimiento de que la contraria estaba comercializando un herbicida compuesto por "nicosulfurón" bajo la marca "NOSTOC", actividad que desarrollaba en carácter de distribuidor exclusivo del producto. Ante ello, Ishiahara intimó el cese de la distribución y venta del compuesto; emplazamiento que fue contestado aduciendo que el fabricante de "NOSTOC" (la firma IPESA S.A.) se hallaba en litigio con Ishihara por juzgar que la patente referida había caducado; ello, sin perjuicio de manifestar que Magán Argentina S.A. a la fecha carecía del herbicida.

Magan solicitó el rechazo de la acción entablada afirmando que el producto fue recibido y comercializado por estimar que su fabricante tenía derechos para producirlo y venderlo y que, al tiempo de la intimación, cesó en la comercialización. Sobre esas bases planteó la defensa de falta de legitimación pasiva por ser ajena a la fabricación y/o venta del herbicida en cuestión, añadiendo que no había existido de su parte acto alguno susceptible de causar perjuicio a los derechos alegados.

Sentencia 1º instancia (Dr. Álvarez)  -  Sentencia del 28/05/1999

... de conformidad con el criterio expuesto en los autos “IPESA SA c/ ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD s/ caducidad de patente” expediente Nº 6.630/98 que tramita por ante este Juzgado y Secretaría, donde la aquí actora ha reconvenido por cese de uso de la patente indicada y solicitó una medida cautelar análoga a la presente, considero que concurren en el caso los presupuestos de viabilidad exigidos para este tipo de medidas; esto es, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora.

En consecuencia ...  ordénese a la demandada, con carácter de medida cautelar en los términos del art. 232 del CPCC (cfr., igualmente art. 50 punto 1 a) y 2) del Acuerdo “Trip´s”); abstenerse de distribuir, ofrecer para la venta, vender e importar cualquier producto en infracción a la patente Nº 240.321.

CCCF,  Sala II – Sentencia del 23/05/2000

... la demandada .... señaló que este Tribunal había revocado la medida cautelar dictada en los autos “Ipesa S.A. c/ Ishiahara Sangyo Kaisha Ltd. s/ caducidad de patente”, sentando así un criterio contrario al que había sustentado el a quo tanto en ese caso como en el presente. Recordó además los fundamentos vertidos por la Sala en el precedente citado, sosteniendo que la medida decretada se encuentra huérfana de fundamento legal, pues la resolución y los hechos valorados por el juez para acoger el planteo de la actora no subsistían al momento de articular sus recursos.

Que así planteada la cuestión a resolver, cabe destacar inicialmente que los jueces deben atender a la situación existente a la fecha en que emiten su pronunciamiento, pues corresponde que sean valoradas todas las circunstancias que hayan tenido lugar desde la promoción de las actuaciones y puedan proyectar influencia en el resultado del conflicto.

... la demandada aseveró que ya al tiempo en que fue intimada por su contraria a cesar en la distribución y venta del producto “Nostoc” no tenía existencias de él para su venta y distribución, situación que no experimentó modificaciones ulteriores.

En efecto, teniendo en cuenta los antecedentes de hecho mencionados en el considerando precedente, es claro que la media cautelar decretada por el a quo no es susceptible de ocasionar un agravio irreparable a la demandada, ya que no implica modificación alguna de la situación imperante al tiempo de serle notificada pues ... en la actualidad no realiza ninguno de los actos que le resultan vedados como consecuencia de la resolución apelada.

Por cierto, no escapa a la consideración del Tribunal que la recurrente no ha manifestado que no tenga voluntad de comercializar en el futuro cualquier producto que contenga el principio activo nicosulfurón, aunque tampoco dijo que planeara hacerlo.  No obstante, aun en esta etapa de la causa ... no puede ser futuro e incierto y, por ende, meramente conjetural ( ... causa 4232/97 cit.).

... se resuelve: desestimar los agravios de la recurrente ...

Sala II  -  Sentencia 31//08/2000 (Recurso Extraordinario interpuesto por la demandada)

... el Tribunal, ponderando que según la propia demandada no tiene existencias de productos en infracción a la patente, no los comercializa, ni los ofrece al público, juzgó que el recurso resultaba improcedente por falta de gravamen irreparable; decisión que es concorde con lo expuesto por la apelante en el sentido de que la cuestión de fondo sometida a decisión "se ha tornado abstracta".

... lo decidido no reviste -a los efectos del recurso extraordinario- el carácter de sentencia definitiva, toda vez que no pone fin al pleito, no impide su continuación ni causa un agravio insusceptible de reparación ulterior.

... ni la invocación de "gravedad institucional" ni de garantías constitucionales que se dice conculcadas suplen la ausencia del mencionado requisito, esencial para la habilitación de la instancia extraordinaria.

... se desestima el recurso ...

Sala II  -  05/06/2008

En la referida presentación, Magán Argentina S.A. solicitó la suspensión del pronunciamiento en estos autos, toda vez que primero debía dirimirse el conflicto suscitado entre IPESA S.A. e Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., en trámite por las causas acumuladas n° 6.630/98 y 885/00.

Por consiguiente, corresponde admitir el planteo formulado por el recurrente, haciendo saber a las partes que la presente causa habrá de decidirse junto con el expediente n° 6.630/98 -y su acumulado n° 885/00-. ASÍ SE RESUELVE.

Sala II  -  03/12/2009

Tan sólo es pertinente modificar, por tratarse de un hecho sobreviniente y del que corresponde hacer mérito (art. 163, inc. 6º, parte segunda, del referido Código), la condena a cesar en el uso del producto, la que debe quedar sin efecto, desde que se ha producido durante la tramitación de este litigio la caducidad de la patente en la que se basó la demandada; ello sin perjuicio de que, por haberle asistido legítimo derecho a la actora para interponer la acción del caso (art.8, inc. “a” de la ley 24.481), Magán Argentina S.A. deberá cargar con las costas del proceso desde que contó con la posibilidad de allanarse en tiempo adecuado y no lo hizo, como hubiera sido apropiado jurídicamente (art. 68, primera parte, CPCC).

ASSISTANCE S.R.L. c/ LABORATORIO BIOQUIMICO ARGENTINO S.R.L. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 4319/07)

CCCF,  Sala I  -  08/04/2010

Hechos: Assistance solicitó el dictado de una medida cautelar inaudita parte en los términos de los arts. 50 del ADPIC, 83 y 85 de la ley 24.481 a fin de que se ordene a Lab. Bioquímico Argentino que se abstenga de efectuar cualquier acto de fabricación, comercialización, oferta para la venta, importación, exportación, distribución y cualquier otro acto relacionado con peines de las características de la patente cuya titularidad invocó.

El juez de primera instancia rechazó el pedido sosteniendo que, dada la naturaleza eminentemente técnica de la materia, debía circunscribirse al dictamen del experto y, por ende, no resultaba posible contar con elementos de prueba categóricos como para excluir del mercado a la competencia de la empresa accionante. En este sentido destacó que si bien los productos reconocerían ciertas similitudes en cuanto a su forma y funcionalidad, existiría "una sustancial diferencia en cuanto a su cualidad, lo que constituiría la mejora tecnológica significativa, lo que no se verifica en el producto en supuesta infracción.
La peticionaria apela la sentencia fundando su agravio en el hecho de que el juez y el perito han establecido la comparación entre productos y no entre el producto de la accionada y las reivindicaciones de la patente. 
Sala I  -  Sentencia del 08/04/2010

Es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la innovativa -carácter que ostenta la medida solicitada- es una medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Fallos 316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695).
Desde esta perspectiva, el Tribunal considera que, en este estado, no se verifican los requisitos para el dictado de la medida cautelar impetrada.
En efecto, es conveniente recordar, por un lado, que la prueba de peritos es un juicio de valor sobre cuestiones respecto de las cuales se requieren conocimientos especiales (art. 457 del Código Procesal) y que, estando en juego ámbitos propios del conocimiento científico que exceden la formación profesional de los jueces, los dictámenes periciales tienen una importancia decisiva (cfr. esta Sala, causa 640/99 14-9-06 y sus citas). Por otra parte, el dictamen no es vinculante, sino que su fuerza probatoria deberá ser apreciada por los jueces conforme a las características de la prueba pericial en el ordenamiento jurídico -arts. 477 y concordantes del Código Procesal- (cfr. esta Sala, causa 1412/07 del 22-5-07, voto de los doctores Najurieta y Farrell).
Ello sentado y sin que sea necesario ingresar en la consideración de los cuestionamientos formulados a la conclusión del informe pericial relativa a la probabilidad de existencia de infracción de la patente invocada (art. 83, ap. II, punto "d" de la ley 24.481) -que ha sido adversa a la pretensión de la recurrente-, no se puede soslayar que la peticionaria no ha aducido razones ni proporcionado elementos concernientes a los requisitos previstos en los incisos b) y c) del artículo 83 mencionado precedentemente ...
En tales condiciones, no resulta posible acceder -en este estado- a la medida cautelar impetrada, máxime cuando aún no ha sido oída la contraria. Sobre el punto, se debe señalar que este Tribunal ha decidido que habiéndose encauzado el procedimiento en los términos del art. 83. ap. II, de la ley 24.481, y teniendo en cuenta la trascendencia de la medida precautoria solicitada, -como principio- debe darse intervención a la destinataria (cfr. causa 9485/07 del 2-7-09), sin que resulte suficiente para fundar la excepción aducir que Laboratorio Bioquímico Argentino SRL "podría deshacerse de la mercadería" (cfr. fs. 40), habida cuenta de la naturaleza del producto y de su forma de comercialización (cfr. factura de compra y producto, Anexo 3 reservado a fs. 42, que se tiene a la vista).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso interpuesto.
E I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY c/ QUIMEX SUDAMERICANA S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 8140/09)

CCCF, Sala I  -  29/04/2010

Hechos: La actora peticionó el dictado de una medida cautelar para que se dispusiera que la demandada cesara en la importación, venta, oferta para la venta y/o uso de un producto para extinción de incendios conocido como HCFC 123 consistente en un diclorotrifluoretano, amparado por la patente Nº 248.086, cuya titularidad invocó. 

El señor juez designó a un perito químico único de oficio, para que en el plazo de quince días, se expidiera sobre lo dispuesto en el art. 83, ap. II, de la ley 24.481 y sobre los puntos propuestos por la actora. Posteriormente hizo lugar a la medida precautoria solicitada de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 del ADPIC, el art. 83 de la Ley de Patentes y el art. 232 del Código Procesal.

Contra esa resolución apeló la demandada argumentando que el juez no había aplicado un criterio severo en el análisis de los requisitos para el dictado de una medida cautelar inaudita parte y que la actora no había acreditado el daño irreparable.

Sala I  -  29/04/2010
... es conveniente recordar que si bien la prueba de peritos es un juicio de valor sobre cuestiones respecto de las cuales se requieren conocimientos especiales (art. 457 del Código Procesal) y que,  estando en juego ámbitos propios del conocimiento científico que exceden la formación profesional de los jueces, los dictámenes periciales tienen una importancia decisiva (cfr. esta Sala, causa 640/99 14-9-06 y sus citas), por otra parte, el dictamen no es vinculante, sino que su fuerza probatoria deberá ser apreciada por los jueces conforme a las características de la prueba pericial en el ordenamiento jurídico -arts. 477 y concordantes del Código Procesal- (cfr. esta Sala, causa 1412/07 del 22-5-07, voto de los doctores Najurieta y Farrell).
Ello sentado, se debe señalar que de la lectura integral del informe -cuyo contenido no fue cuestionado por ninguna de las partes- la afirmación del perito relativa a la razonable probabilidad de infracción resulta dogmática, desprovista de sustento suficiente.
En efecto, no existe una concatenación lógica entre los fundamentos desarrollados y la conclusión a la que arriba. 
En tales condiciones, tanto los imprecisos términos de la primera respuesta brindada sobre la probabilidad de infracción: "Si el producto analizado contuviese algunos de los componentes de la mezcla o composición reivindicada, puede infringir la patente" (cfr. punto 2.3, último párrafo), como la conclusión a la que llega en el punto 4, que no resulta congruente con las respuestas anteriormente desarrolladas en el informe, no resultan suficientes para tener por acreditada la verosimilitud del derecho en grado suficiente como para mantener una medida precautoria como la peticionada, que implica excluir del mercado a la demandada.
Tampoco se debe soslayar que la peticionaria no ha aducido concretas razones ni proporcionado elementos concernientes a los requisitos previstos en los incisos b) y c) del artículo 83 mencionado precedentemente, tal como fue dispuesto por el señor juez a fs. 73, de conformidad con la doctrina de esta Sala en la causa 1412/07 cit. (cfr. fs. 35), a lo que se añade el escaso lapso restante hasta el vencimiento de la patente -el 30-6-10- (cfr. fs. 23), por lo cual no se puede descartar que los eventuales daños puedan encontrar reparación pecuniaria.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución ...
GEMCITABINA – CASOS RELACIONADOS

ELI LILLY s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3289/01) 

CCCF,  Sala I  -  11/10/2001

Hechos: Eli Lilly solicitó una medida cautelar a efectos de que los laboratorios Tuteur, Labinca, Dosa y Richmond se abstuvieran de iniciar la venta de productos que contuvieran "gemcitabina", hasta que se dicte sentencia definitiva respecto de la infracción alegada. A tal fin, acudió a las normas contempladas por el art. 232 del Código Procesal y el art. 50 del TRIP'S. 

El juez de primera instancia, al interpretar que se encontraban reunidos los recaudos de la verosimilitud en el derecho invocado y del peligro en la demora, dispuso el otorgamiento de la medida.  

En consecuencia, las accionadas interpusieron recurso de apelación.

Sala I  -  Sentencia del 11/10/2001

En cuanto a la aplicación del art. 50 del Acuerdo TRIP'S GATT, esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que dicha norma tiende a otorgar protección a los titulares de derecho de propiedad intelectual -entre los que se incluye a las patentes, según el art. 1, inc. 2- reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y efectivas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando exista la posibilidad de que cualquier retraso cause daño, irreparable a su titular (inc. 2) (cfr. causas 1440/97 del 29.5.97, 2049/98 del 28.5.98, 4176/99 del 10.8.99 y 710/01 del 1.3.01).

Si bien el requisito de la verosimilitud -común a todas las medidas cautelares (cfr. art. 196 del Código Procesal)- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (cfr. esta Sala, causas 4044 del 22-4-86, 3146/94 del 14-2-95 y 2849/00 del 30-5-00), no hay que perder de vista, a la hora de verificar su concurrencia, que la medida del art. 50 permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso (objeto que puede coincidir con el de eventual acción principal), sin dar al demandado la oportunidad de decidir si continúa o no en ese uso, como ocurre en el incidente de explotación previsto en la ley 22.362, siempre que el peticionario presente las pruebas que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (cfr. esta Sala, causa 7438/00 del 12.12.00 y sus citas de causas 2849/00, 1440/97 del 29.5.97 y 4088/98 del 15.9.98).

También es apropiado recordar que la medida dispuesta tiene las particularidades de una medida innovativa, respecto de las que se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un fumus bonis iuris (cfr. esta Sala causas 52.975/95 del 21.12.95, 4100/99 del 10.8.99 y 2849/00 citada; Sala II, causa 7982 del 15.9.95 y sus citas; Peyrano, J. "La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa", L.L. 1985-D, 112).

No empece a esta solución el hecho de que la ley de patentes contemple en su art. 87 un procedimiento equivalente al incidente de explotación que consagra la ley 22.362, pues frente a dicha norma, la ley 24.425 que aprobó el Acuerdo TRIP'S ofrece la alternativa que prevé su art. 50, que no parece ser excluida por aquélla.

No advierte el Tribunal ningún impedimento en que el titular de una patente encamine su pretensión cautelar por una vía u otra, es decir, evitando la infracción -debiendo prestar caución para ello- (Art. 50 del ADPIC), o bien exigiendo que la contracautela sea satisfecha por el destinatario, si pretende continuar con la explotación cuestionada (Art.87 de la ley 24.481).

... la protección precautoria de los derechos intelectuales, además de las normas específicas que regulan la materia, no es exclusiva de ella, ya que el Código Procesal contiene normas generales que bien pueden acudir en su defensa siempre que se reúnan los recaudos de verosimilitud, peligro en la demora y garantía por los daños y perjuicios que la medida pudiera ocasionar si fue pedida sin derecho.

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la providencia de fs. 86/87.  

ELI LILLY AND COMPANY s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 4432/05)

CCCF, Sala I  -  20/09/2005

Hechos: Estas actuaciones fueron iniciadas con el fin de que se ordenara retener por la autoridad aduanera argentina toda mercadería que se pretendiera ingresar en infracción a los derechos emergentes de las patentes de la actora (relacionadas con el producto gemcitabina o sus sinónimos químicos), impedir el despacho a plaza, como así también embargar toda partida que no esté consignada a o enviada por Eli Lilly, con fundamento en el art. 83, apartado 1, de la ley 24.481 y adicionalmente en lo dispuesto en el art. 51 del ADPIC y el art. 46 de la ley 25.986.

El juez de primera instancia consideró que la medida solicitada encuadraba en las disposiciones del apartado II, del art. 83, ley 24.481 y, en consecuencia, hizo saber a la actora que, debería adecuar su proceder a las disposiciones de dicha norma.

La recurrente discrepa con lo decidido señalando que la cautelar impetrada se funda inequívocamente en lo dispuesto en el art. 83, apartado I, de la Ley de Patentes (embargo de efectos en infracción a una patente), el art. 51 del ADPIC (suspensión en instancia aduanera del despacho a plaza de mercadería en infracción a derechos de propiedad intelectual) y el art. 46 de la ley 25.986 (que autoriza a la aduana a iniciar, aún de oficio, la detección y retención de partidas de mercaderías que puedan constituir infracción a derechos de patente).

Sala I  - Sentencia del 20/09/2005

... es ineludible precisar, en primer lugar, que el objeto de la medida impetrada encuadra claramente en el apartado II, del artículo 83 de la Ley de Patentes, más allá de las normas que invoca el peticionario.

En efecto, el artículo mencionado -en lo que aquí interesa- dice "...II. Los jueces podrán ordenar medidas cautelares en relación con una patente concedida de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la ley para: l) Evitar que se produzca la infracción de la patente y, en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho a plaza; 2) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción... " (el subrayado pertenece a la Sala); mientras que el apartado I se refiere específicamente al "secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción" (punto "a") y al "inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado" (punto "b") -cfr. ley 25.859, B.O. del 14/1/04-. Es entonces que, en tanto el legislador ha previsto específicamente situaciones como es del "sub lite", no resulta posible prescindir de la aplicación de la ley, puesto que como lo ha decidido la Corte Suprema, no corresponde a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (cfr. doctr. Fallos 300:700, 316:2695, 321:1614 y 324:1740).

Cabe recordar que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, sin consideraciones que excedan las circunstancias del caso, expresamente contempladas por las normas, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que equivaliese -sin declaración de inconstitucionalidad- a prescindir de su texto (cfr. Fallos 311:1042, 316:1247, 319:2617, 320:305 y 2130, 323:620 y 3139, 324:1740 y 2885).

Asimismo, si la actora pretende ampararse en la ley 24.481, debe hacerlo en su totalidad, es decir, computando la integralidad de sus preceptos (cfr. doctrina Fallos:253:377; 310:500 y 937; 327:388), y no las partes que le pueden resultar más convenientes, con exclusión de aquellas que -a su juicio- la pudieran perjudicar (cfr. esta Sala, causas 379/99 del 28/12/99 v 504/99 del 20/9/00).

La queja de la apelante relacionada con la imposibilidad de aplicar las disposiciones del art. 83, ap. 11, de la ley 24.481 puesto que no tiene conocimiento de quien o quiénes serán los eventuales afectados por la medida y carece de medios para saber a quien citar para cumplir con el procedimiento allí previsto, permite inferir que la alegada infracción a los derechos de la actora reviste carácter meramente conjetural, por lo que no, puede válidamente sostenerse la existencia de un gravamen actual y, por ende, de peligro en la demora. No concurre, pues, el presupuesto fáctico del art. 83, ap. I, de la ley 24.481, esto es, la existencia de mercadería en infracción.

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada.
ELI LILLY AND COMPANY c/ SANDOZ s/ CESE DE USO DE PATENTE (Causa 5042/01), Juzgado 11, Secretaría 22

CCCF, Sala I  15/06/2006

Hechos: En el marco de la medida cautelar solicitada por Eli Lilly contra Sandoz (causa 3289/01), el juez de primera instancia designó un perito para que, sin perjuicio de tener en cuenta los puntos periciales e informes propuestos por la actora, diera cumplimiento a lo dispuesto en el art. 83, apartado II, inciso d).

Frente a esta decisión Sandoz solicitó la nulidad de lo actuado alegando que la falta de traslado del nombramiento del perito y de las preguntas que debía contestar vulneran las garantías de defensa en juicio e igualdad de las partes.

El juez desestimó in límine la nulidad articulada por Sandoz con fundamento en la inexistencia de gravamen que permitiera justificarla debidamente, con el dispendio de actividad que ello generaría. A tal fin ponderó que si bien la demandada no fue notificada de la resolución que designaba al perito, en dicha decisión se estableció que la tarea del perito estaría ceñida a la comprobación del extremo previsto en el art. 83, apartado II, de la ley 24.481

En consecuencia, la accionada interpuso recurso de apelación.

Sala I  -  Sentencia del 15/06/2006

... lo decidido en cuanto al cumplimiento por parte de la demandada de la carga de la prueba establecida en el art. 88 de la ley 24.481, así como lo relativo a la aplicación al caso del art. 83 de dicha ley, no son cuestiones susceptibles de revisión, por lo que en este aspecto, la apelación no puede prosperar.

En cuanto al agravio concerniente a la desestimación de las pruebas ofrecidas, es del caso señalar que lo resuelto por el magistrado encuadra dentro del ámbito del precepto contenido en el art. 379 del Código Procesal, que establece la inapelabilidad -con carácter general para todo tipo de procesos- de las decisiones relativas a la producción, denegación y sustanciación de la prueba (cfr. esta Sala, causas 13.829/96 del 23/9/99 y sus citas, 13.955/03 y 13.974/03 del 16/12/03 y 711/04 del 16/12/04, entre otras).

... todo lo concerniente a la información que eventualmente resulte necesaria para que el perito elabore el informe previsto en el art. 83, apartado II, de la ley 24.481, deberá ser planteado al juez de primera instancia en su oportunidad.

Apelación interpuesta por la demandada por falta de traslado del nombramiento del perito y del cuestionario a responder

Sala I  -  Sentencia del 25/09/2008

En primer lugar, es conveniente señalar que en la resolución … se designó un perito para que, sin perjuicio de tener en cuenta los puntos periciales e informes propuestos por la actora, diera cumplimiento a lo dispuesto en el art. 83, apartado II, inciso d), efectuando un análisis comparativo entre la patente Nº 243.533 y el producto "Gramagen" que comercializa Sandoz, es decir "…verificar si existe una 'probabilidad razonable de que se infrinja la patente…".  Asimismo, dispuso -contrariamente a lo solicitado por la actora- que "la producción de la prueba se llevaría a cabo sin la exclusión de la parte demandada quien se encuentra interviniendo en la litis y a quien, oportunamente se le dará traslado del dictamen que se produzca en autos.
En cuanto a la designación del perito, cabe advertir que la apelante no ha mencionado concretamente el gravamen que el nombramiento del experto le ocasionó, por ejemplo en cuanto a la especialidad del perito o la existencia de alguna causal de recusación al momento de la designación que hubiera podido invocar, de manera tal que el agravio es de naturaleza meramente conjetural y, por ende, no puede prosperar (cfr. Loutayf Ranea, R. "El recurso de apelación en el proceso civil", t. 1, pág. 205; esta Sala, doctr. causa 5080/07 del 27-3-08). 

Sin perjuicio de ello, la recurrente también se ha agraviado de la imposibilidad de formular preguntas al perito y ello es susceptible de lesionar su derecho de defensa. Sin embargo, teniendo en cuenta que, en este estado, este menoscabo resulta subsanable, no procede que se invalide lo actuado, pues ello iría contra el principio de trascendencia precedentemente recordado, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina de Fallos 320:1611). 

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada ...
Apelación interpuesta por la demandada de la resolución que desestimó el pedido de archivo de las actuaciones
Hechos: El juez desestimó el pedido de archivo de las actuaciones efectuado por la demandada, con sustento en el vencimiento de la patente invocada por la actora, tuvo por incorporada la documentación acompañada por la accionada en la causa 6461/08 e hizo saber al perito que deberá expedirse sobre los puntos de peritaje propuestos por aquélla.

Para así decidir, tuvo en cuenta la apertura de la instancia probatoria sobre la infracción por parte de Sandoz a la patente de la actora mientras estaba vigente, por tanto correspondía mantenerla a los fines de probarla, por “razones de economía y concentración procesal con proyección al reclamo resarcitorio de la causa 6461/2008. 
Sala I  -  Sentencia del 18/05/2010

Por un lado, es oportuno recalcar que el objeto de la causa 6461/08 “Eli Lilly and Company y otro c/ Sandoz S.A. s/ daños y perjuicios” es la reparación de los daños y perjuicios por la explotación indebida de la patente Nº 243.533 (cfr. fs. 15, punto II, de la mencionada causa), la misma cuyo cese de uso se persiguió en el “sub lite”.

Por otra parte, la prueba documental referida a aspectos técnicos ofrecida por la recurrente en el expte.6461/08 pertenece en su totalidad a estos autos ...

Asimismo, y en lo que es más importante, los puntos de peritaje técnico propuestos por la apelante en la causa 6461/08 son idénticos a los que presentó en este expediente y sobre los que, precisamente, el señor juez ordenó expedirse al experto en la resolución recurrida ... 

En tales condiciones, toda vez que la prueba pericial ofrecida en el juicio ordinario coincide en cuanto a los puntos propuestos y a la documental en base a la que debe llevarse a cabo con aquella cuya producción se dispuso en la resolución apelada, no se advierte en la especie que lo decidido vulnere el derecho de defensa de la recurrente.

Sin embargo, se debe tener presente que es principio rector en materia probatoria aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la verdad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica, que tiene base constitucional (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 238:550, 247:176, 254:311, 284:375, 310:799 y 2456, 311:1971; esta Sala, causas 4528 del19-2-87, 115/97 del 7-10-99, 5348/00 del 27-6-02, 4868/00 del 8-8-02, 381/01 del 11-5-04, 1559/97 del 17-8-04, 2813/03 del 24-5-05)

En ese entendimiento, el Tribunal considera que resulta conveniente disponer, a los fines de resguardar con amplitud el derecho de defensa de ambas partes, que el perito deberá tener en cuenta, a efectos de cumplir con la tarea encomendada por el señor juez, la documentación acompañada por la demandada en la causa 6461/08 –individualizada a fs. 333/334, acápite X.2.A, puntos i  e ii–, una vez contestado el traslado allí conferido ... 

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada en lo principal que decide y disponer que el perito deberá tener en cuenta, a efectos de cumplir con la tarea encomendada por el señor juez, la documentación individualizada a fs. 333/334 –acápite X.2.A, puntos (i)  e (ii)– de la causa 6461/08, una vez contestado el traslado allí conferido.
ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIO RICHMOND s/ INCIDENTE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA (Causa 3462/06)

Juzgado 11, Secretaría 22  -  03/07/2006

Hechos: Luego de decretada la medida cautelar (causa 3289/01), las partes llegaron a un acuerdo mediante el cual la demandada se abstenía de iniciar la explotación del procedimiento reivindicado por la patente AR 243.533 y/o indistintamente de comercializar el producto obtenido directamente del procedimiento patentado. 

Eli Lilly, invocando el incumplimiento del acuerdo suscripto solicitó que se dispusiera provisionalmente que la demandada se abstenga de continuar importando, vendiendo u ofreciendo el producto “Gemcitabina” hasta tanto no pruebe acabadamente que cada partida de ese producto ha sido fabricado con un procedimiento distinto al patentado por ella, en los términos de lo dispuesto por el art. 88 de la ley 24.481, modificada por la ley 25.859. 

La medida fue recurrida por la demandada, y habiéndose desestimado el recurso de reposición por el juez de primera instancia, interpuso recurso de apelación.

No obstante, la demandada efectuó diversas presentaciones a los fines de demostrar que su producto no infringe la patente de la actora, dando lugar a la formación de este incidente de levantamiento de medida.

Juez de 1º Instancia  -  Sentencia del 03/07/2006 

La valoración en su conjunto de los elementos arrimados de conformidad con la sana crítica (cfr. Art. 386 del C.P.C.C.), permite concluir que lo expuesto resulta insuficiente para llegar a la convicción de que la conducta endilgada al demandado según lo denunciado por la actora y que dio lugar al dictado de la medida de fs. 141/2, -hoy, recurrida, tal como se dijo-, no configura un incumplimiento del acuerdo arribado por las partes, que fuera oportunamente homologado. Y por ende, corresponde proceder al levantamiento de la misma.

Al respecto, sólo cabe agregar que las manifestaciones vertidas por la parte actora sobre el valor probatorio de los instrumentos analizados y que en algún caso, se circunscriben a cuestiones formales, mas no sustanciales sobre el contenido, no alcanzan a desvirtuar la ponderación efectuada y los extremos que se infieren de los mismos.

Interesa señalar al respecto, que los reparos formulados a la prueba aportada se deben valorar desde la particular circunstancia que genera acreditar un dato científico originado en el exterior, ámbito que, como reconoce la propia Eli Lilly, es -como principio- totalmente ajeno al Juez y a las partes.  De tal modo, adoptando el criterio propuesto por la actora para valorar la prueba, la no infracción podría convertirse en un hecho de imposible demostración, aún cuando no existiera violación a la patente invocada.

Del informe del INTI aportado por la actora a fs. 634/60, no se logra inferir con la claridad necesaria -tal como se concluye a contrario, de los documentos traídos por Richmond analizados anteriormente- que el procedimiento utilizado por esta parte exista una clara infracción a la patente Eli Lilly.

… no se debe perder de vista que lo sustancial en la especie no es analizar el procedimiento utilizado para el producto que comercializa Richmond, sino de probar que ese procedimiento no infringe la patente actora, extremo que considero suficientemente probado en autos.

En tales condiciones, y de conformidad con lo dispuesto por el art.88 de la ley 24.481, modificada por la ley 25.859 y art. 202 del C.P.C.C., resuelvo hacer lugar a la medida de levantamiento …

ELI LILLY AND COMPANY s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 5934/05)

 CCCF, Sala II   -   28/09/2006

Hechos: El juez de primera instancia ordenó a Laboratorios Filaxis se abstenga de realizar actos de explotación del objeto de las patentes de invención Nº 243.533, 255.277, AR 001041B1 y AR 001045B1 de titularidad de la actora, hasta tanto se dicte la sentencia en la acción que se promoverá por la presunta infracción a dichas patentes.

Contra la sentencia de primera instancia que otorgó la medida cautelar apela la demandada.
Sala II  -  Sentencia del 28/09/2006

En el caso, los términos en que ha sido planteado el recurso impiden inferir la existencia al presente de un gravamen cierto y concreto en los intereses de Laboratorios Filaxis SA. En efecto, dadas sus afirmaciones respecto de que si su parte importó pequeñas cantidades de la droga gemcitabina “no ha sido para lanzar el producto al mercado sino para fines experimentales, expresamente autorizados por la legislación vigente” (punto III, ap. 4, quinto párrafo, del memorial), resulta indefinido -en ese preciso contexto y según el específico contenido de la orden cautelar- cuál es el agravio actual que le provoca la decisión atacada (esta Sala, doctrina Causas 11.879/03 del 14.10.04 y 469/03 del 21.10.04, entre otras).

... SE RESUELVE: confirmar la decisión apelada ...
ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIO RICHMOND s/ CESE USO DE PATENTES (Causa 5037/01)

CCCF,  Sala I  -  19/10/2006

Hechos: Las partes llegaron a un Acuerdo mediante el cual la demandada se asbtenía de iniciar la explotación del procedimiento reivindicado por la patente dela actora y/o comercializar el producto obtenido directamente del procedimiento patentado. 

Eli Lilly, invocando el incumplimiento del acuerdo suscripto solicitó que se dispusiera provisionalmente que la demandada se abstenga de continuar importando, vendiendo u ofreciendo el producto “Gemcitabina” hasta tanto no pruebe que cada partida de ese producto ha sido fabricado con un procedimiento distinto al patentado por ella. Afirmó que su petición no puede quedar atada al art. 83. II de la ley 24.481, puesto que no satisface las medidas prontas y eficaces que establece el art. 50 del ADPIC, y además añadió que la indagación pericial sobre la validez de la patente estaba superada por el reconocimiento efectuado por la demandada en el acuerdo arribado.

El juez tuvo por iniciada la ejecución de sentencia y dispuso en mérito a lo establecido por el art. 514 del Código Procesal y el art. 50, incisos 1° a) y 2°), del ADPIC, que Laboratorio Richmond deberá abstenerse provisoriamente de importar, vender u ofrecer el producto “Gemcitabina”, sin perjuicio de tener en cuenta el ofrecimiento efectuado por aquél de probar que su producto no infringe la patente de la actora , en los términos del art. 88 de la ley 24.481.
Frente a esa decisión se agravia la demandada e interpone recurso de apelación.

Sala I  -  Sentencia del 19/10/2006

Los argumentos expuestos por la actora al solicitar la medida, que han sido mantenidos en el escrito de contestación de agravios (fs. 1181/82), remitirían al control de compatibilidad constitucional entre una norma de fuente interna y un tratado internacional. Conviene recordar que... la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico (doctrina de Fallos 324: 3345 y 4404, entre otros) y, por ello, parece inapropiado efectuar este juicio en el limitado marco de una pretensión cautelar. Sin embargo, también es necesario recordar la doctrina del más alto Tribunal Federal de la Nación en el sentido de que es arbitrario un pronunciamiento que omita la norma específicamente aplicable al caso sin declarar su inconstitucionalidad. Como lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (doctrina de Fallos 300: 700; 316: 2695; 321: 1614 y otros).

El art. 50, párrafo 2 del ADPIC está inserto en la Sección 3 (“medidas provisionales”) de la Parte III del tratado, subtitulada “Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”. La interpretación sistemática es imprescindible puesto que el “acuerdo fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la Parte I relativa a ‘disposiciones generales y principios básicos’” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 325: 1056, considerandos 6° y 7°). Del art. 50, apartado 2, no se desprende la obligación impuesta a los jueces de dictar una medida cautelar inaudita parte, sino la imposición al Estado de disponer de una legislación según la cual los jueces tengan la facultad de dictar ese tipo de medidas en casos en que los juzguen conveniente. 

Por lo demás, el párrafo 2 del artículo 50 del ADPIC no puede ser interpretado con prescindencia de los párrafos 3, 4 y 5 del mismo artículo. Según el párrafo 3, “Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos”.

Ello significa que el estándar de protección que resulta de la Parte III del Acuerdo ADPIC -especialmente, de los artículos 41 y 50, apreciados en su conjunto- impone a los Estados miembros contar con una legislación nacional que contemple la facultad de los jueces de dictar medidas provisionales inaudita parte si los magistrados lo juzgan conveniente, siempre que se den ciertas condiciones que apuntan a establecer con un grado de certidumbre el derecho del demandante, a verificar la probabilidad de que todo retraso cause daño irreparable, así como a evitar abusos. 

Con anterioridad al dictado de la ley 25.859, ante la carencia de legislación específica, los jueces del fuero nos hemos pronunciado en el sentido de que el estándar de tutela previsto en el art. 50 del ADPIC -directamente operativo- habilitaba al magistrado a dictar medidas provisionales eficaces, incluso sin haber oído a la otra parte y en los términos genéricos de la legislación procesal nacional, para evitar la infracción de los derechos cuando hubiere algo más que un “fumus bonis iuris” y ante la probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (esta Sala, causas 1440/97 del 29/5/97, 4176/99 del 10/8/99 y 3925/05 del 30/6/05, entre otras; Sala II, causas 7809/01 del 12/2/02 y 7067/02 del 21/8/03; Sala de Feria, causa 188/03 del 24/1/03). 

8. En el sub-lite -y sin necesidad de entrar a un control de constitucionalidad que, en la especie, constituiría una mera declaración abstracta- el Tribunal entiende que los elementos acompañados por el demandante no forman convicción con el suficiente grado de certidumbre -en los términos del art. 50.3 del Acuerdo ADPIC- como para dar favorable acogimiento a la petición cautelar, incluso en el marco de la tradicional línea jurisprudencial de esta Cámara.

En efecto, la actora no ha demostrado prima facie -ni ofreció prueba pericial a tal fin- que el objeto tutelado por la patente N° 243.533, fuera, con grado suficiente de certidumbre, infringido por el producto de Laboratorio Richmond que, según afirma la demandante, utiliza el procedimiento protegido por la patente de su propiedad. En el caso bajo juzgamiento, la producción de un dictamen pericial que ilustre al juez sobre los derechos emergentes de la patente invocada y la eventual superposición con el procedimiento que explotaría la demandada, hubiera sido de imprescindible necesidad para formar convicción sobre los extremos de procedencia de lo solicitado (en el mismo sentido, esta Cámara, Sala II, causa n° 7067/02 del 21/8/03; Sala III, causa 3709/02 del 15/5/03), toda vez que los informes técnicos elaborados a solicitud de cada una de las partes -mencionados en último término del considerando 4- contienen formulaciones que cabe interpretar como contradictorias …

... dada la naturaleza de los dictámenes acompañados por ambas partes, resultan equiparables al informe de un consultor técnico, pues se trata de tareas encomendadas por las partes a profesionales que han elegido libremente. En este sentido, vale recordar que “el consultor técnico constituye, bien que referido al aspecto concreto de su actuación, una figura sustancialmente análoga a la del abogado y, por consiguiente, las razones que puede exponer tienen efecto como si proviniesen de la parte misma.
9. ... a los fines de aclarar la cuestión a resolver, resulta conveniente poner de resalto que la ejecución de sentencia en el “sub lite” presenta singulares características dado el particular alcance de la obligación de no hacer que surge  del acuerdo de marras, toda vez que se refiere a una patente de procedimiento, lo que determina que no baste -a los fines de probar el incumplimiento- la acreditación de la producción o comercialización del producto  (“gemcitabina”), sino que éste debe haberse obtenido por aplicación del procedimiento protegido por la patente que se ha comprometido a no infringir.  

Sin embargo, las particularidades enunciadas unidas a lo dispuesto en el art. 88 de la ley 24.481, para casos como el de autos, determinan que la decisión relativa a tener por iniciada la ejecución de sentencia deba ser mantenida, quedando en cabeza de la demandada la carga de acreditar el cumplimiento (arg. art. 506 del Código Procesal).
Resuelve .... modificar la resolución de fs. 825/826 revocando la medida cautelar allí dispuesta y confirmando la iniciación de la ejecución de sentencia en los términos que surgen de los considerandos 8 y 9 ...

Apelación interpuesta por la demandada en relación con la admisión, producción y sustanciación de la prueba

Sala I  -  Sentencia del 23/09/2008  
... lo resuelto por el magistrado encuadra dentro del ámbito del precepto contenido en el art. 379 del Código Procesal, que establece la inapelabilidad -con carácter general para todo tipo de procesos- de las decisiones relativas a la producción, denegación y sustanciación de la prueba (cfr. esta Sala, causas 13.829/96 del 23/9/99 y sus citas, 13.955/03 y 13.974/03 del 16/12/03, 711/04 del 16/12/04 y 5042/01 del 15/6/06, entre otras). Por tal razón ... debe declararse mal concedido el recurso interpuesto por la demandada en este aspecto.
... en función del planteo de Laboratorio Richmond relativo a la determinación de la novedad del producto obtenido como resultado del procedimiento que protege la patente de la actora, es del caso señalar que si bien fue tenido en cuenta para su oportunidad … no fue considerado en la resolución apelada ... En tales condiciones, a fin de dar cabal cumplimiento a las resoluciones de la Sala … ponderando los términos de lo decidido … y que este aspecto no integra claramente los puntos de pericia propuestos, el Tribunal considera conveniente disponer que el perito designado también se expida sobre la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infracción -el año 2005-, de un producto idéntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento Nº 243.533, pero no en infracción, originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado (art. 88 de la ley 24.481). A estos efectos, deberá practicar las diligencias que considere necesarias y podrá tener en cuenta la documentación individualizada ... 

En consecuencia, corresponde ampliar el plazo total en el que el experto deberá expedirse a veinticinco (25) días hábiles.
ELI LILLY AND COMPANY c/ SANDOZ SA. (Causa 1835/07 )

CCCF,  Sala I  -  29/05/2007

Hechos: Eli Lilly solicitó una medida cautelar consistente en la interdicción de explotación del producto GEMCITABINA (importación, fabricación, formulación, venta u ofrecimiento para la venta) por parte de Sandoz S.A.

El juez de primera instancia rechazó la medida por considerar que la accionante no había dado cumplimiento a lo establecido en el art. 83 de la ley 24.481. Destacó que la aplicación de ese precepto es una cuestión firme y, en ese sentido, precisó que la prueba aportada tiene el carácter de un informe presentado por la parte interesada y no reemplaza la prueba pericial de oficio prevista en aquél. 

Frente a esa decisión se agravia la accionante e interpone recurso de apelación.

Sala I  -  Sentencia del 29/05/2007

Aun cuando, en atención al carácter provisional de las decisiones cautelares, se siguiera la posición del recurrente, en cuanto a que han variado las circunstancias que fueron presupuesto de aquella decisión y que tal innovación justifica un nuevo pedido cautelar -no alcanzado por las limitaciones procesales que se ponderaron en la resolución de esta Sala de fs. 577/579, causa 5042/01-, incluso en esta hipótesis más favorable para la demandante, tampoco se justifica su pretensión cautelar directamente fundada en el art. 50 del Acuerdo ADPIC y la resistencia a seguir el procedimiento previsto en el art. 83, párrafo II, ley 24.481 (con la reforma introducida por la ley 25.589), que es la vía específicamente prevista por el legislador para supuestos como el examinado (cfr. esta Sala, por mayoría, causa 1412/07 "Bristol Myers Squibb Company s/ medidas cautelares" del 22 de mayo de 2007).

Es conveniente mencionar que -en lo que aquí interesa- allí se establece que "En todos los casos previamente a conceder la medida, el juez requerirá que un perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de 15 días" (el subrayado pertenece al Tribunal).

... la convicción de juez debe formarse a partir de la intervención de un perito de oficio y a ello no resulta equiparable el informe presentado por la parte, máxime cuando el art. 476 del Código Procesal  en el que la recurrente finca su procedencia establece que es el juez quien -a instancia de parte o de oficio- podrá requerir opinión a diversas instituciones, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización. En este sentido, se ha señalado que tales consultas son excepcionales y pueden ser requeridas ante la imposibilidad de producir el dictamen por un perito, o para ratificar o ampliar el juicio del experto (cfr. Fenochietto -Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, 1993, t. 2, págs. 519/520). Sin embargo, la fuerza probatoria del dictamen pericial deberá ser apreciada por el juez conforme a las características de la prueba pericial en el ordenamiento jurídico argentino -art. 477 y concordantes del Código Procesal), de ahí que los elementos aportados -entre los que vale destacar el informe presentado por la recurrente- podrían resultar coadyuvantes para la tarea del experto y la del juez. 

... el Tribunal -por mayoría- RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto.

ELI LILLY AND COMPANY c/ SANDOZ S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 7372/08)

CCCF,  Sala I  -  23/08/2008

Hechos: El titular del juzgado Nº 4 decidió la remisión del expediente a la Oficina de Asignación de Causas para su posterior tramitación ante el juzgado Nº 11, secretaría Nº 22, en virtud de la conexidad entre el presente proceso y la causa Nº 5042/2001 "Eli Lilly and Company c/ Sandoz S.A. s/ cese de uso de patentes" radicada en aquel juzgado.

El juez a cargo del juzgado Nº 11 resolvió no aceptar el temperamento adoptado por su colega y elevó la causa a esta Cámara a fin de que se dirimiera la cuestión suscitada.

Sala I  -  Sentencia del 23/09/2008

En los términos en que ha quedado planteada la cuestión a decidir, resulta conveniente establecer la existencia de conexidad entre el presente proceso y los autos mencionados en el primer párrafo del considerando anterior.

Al respecto, se debe señalar que la conexidad presupone una estrecha vinculación entre dos o más procesos, provocando, de esta manera, el desplazamiento de la competencia a efectos de someter todas las cuestiones o procesos conexos -de tramitación simultánea o no- al conocimiento de un mismo juez, se llegue o no a la acumulación de aquéllos. En este sentido, se ha dicho que la vinculación que pudiera existir entre los procesos conexos puede ser de índole sustancial o instrumental (cfr. Fassi Santiago C. - Yañez D. César "Código Procesal Civil y Comercial", Ed. Astrea, tomo 1, pág. 166).

En cuanto al primero de estos supuestos -vinculación o conexidad de tipo sustancial-, el desplazamiento de la competencia se fundamenta en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias o que pudieran influirse recíprocamente.

Vale aclarar, al respecto, que éste no es el caso que se presenta en autos por cuanto el objeto de los procesos involucrados determina que las causas resulten totalmente independientes entre sí.

En efecto, si bien existe identidad de partes, en autos se pretende el dictado de una medida cautelar innovativa que disponga que la demandada interrumpa la importación, exportación y venta de un producto farmacéutico denominado "gemcitabina" en infracción a las patentes Nros. 255.277,  AR  001041 B1 Y AR 001045 B1, mientras que la causa 5042/2001 -que el Tribunal tiene a la vista-  se vincula con la infracción a una sola patente de la actora -la Nº 243.533- en la que se ha homologado un acuerdo entre las partes, cuyo cumplimiento por parte de la demandada está siendo objeto de debate.

Ahora bien, respecto del segundo de los supuestos de conexidad -de índole instrumental-, corresponde señalar que el mismo presupone que las causas vinculadas compartan el material fáctico y probatorio. Es decir, para el caso en que los hechos jurídicos debatidos y las pruebas producidas estén relacionados entre sí.

En este caso, los hechos y las pruebas no guardan vinculación directa ya que en este proceso se discute si existió -o no- infracción a las patentes Nros. 255.277,  AR  001041 B1 Y AR 001045 B1 y no lo relativo a la patente Nº 243.533, más allá de la denominación del producto.

Por los fundamentos expuestos SE RESUELVE: dirimir la cuestión suscitada disponiendo que la causa debe quedar radicada ante el Juzgado Nº 4, Secretaría Nº 7 del fuero, al que se remitirá.

ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIOS RICHMOND s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 7373/08)

CCCF,  Sala I  -  23/09/2008

Hechos: El titular del juzgado Nº 4 decidió la remisión del expediente a la Oficina de Asignación de Causas para su posterior tramitación ante el juzgado Nº 11, secretaría Nº 22, en virtud de la conexidad entre el presente proceso y la causa Nº 5037/2001 "Eli Lilly and Company c/ Laboratorio Richmond S.A. s/ cese de uso de patentes" radicada en aquel juzgado.

El juez a cargo del juzgado Nº 11 resolvió no aceptar el temperamento adoptado por su colega y elevó la causa a esta Cámara a fin de que se dirimiera la cuestión suscitada.

Sala I  -  Sentencia del 23/09/2008

En los términos en que ha quedado planteada la cuestión a decidir, resulta conveniente establecer la existencia de conexidad entre el presente proceso y los autos mencionados en el primer párrafo del considerando anterior.

Al respecto, se debe señalar que la conexidad presupone una estrecha vinculación entre dos o más procesos, provocando, de esta manera, el desplazamiento de la competencia a efectos de someter todas las cuestiones o procesos conexos -de tramitación simultánea o no- al conocimiento de un mismo juez, se llegue o no a la acumulación de aquéllos. En este sentido, se ha dicho que la vinculación que pudiera existir entre los procesos conexos puede ser de índole sustancial o instrumental (cfr. Fassi Santiago C. - Yañez D. César "Código Procesal Civil y Comercial", Ed. Astrea, tomo 1, pág. 166).

En cuanto al primero de estos supuestos -vinculación o conexidad de tipo sustancial-, el desplazamiento de la competencia se fundamenta en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias o que pudieran influirse recíprocamente.

Vale aclarar, al respecto, que éste no es el caso que se presenta en autos por cuanto el objeto de los procesos involucrados determina que las causas resulten totalmente independientes entre sí.

En efecto, si bien existe identidad de partes, en autos se pretende el dictado de una medida cautelar innovativa que disponga que la demandada interrumpa la importación, exportación y venta de un producto farmacéutico denominado "gemcitabina" en infracción a las patentes Nros. 255.277,  AR  001041 B1 Y AR 001045 B1, mientras que la causa Nº 5037/2001 -que el Tribunal tiene a la vista-  se vincula con la infracción a una sola patente de la actora, la Nº 243.533, en la que se ha homologado un acuerdo entre las partes, cuyo cumplimiento por parte de la demandada está siendo objeto de debate.

Ahora bien, respecto del segundo de los supuestos de conexidad -de índole instrumental-, corresponde señalar que el mismo presupone que las causas vinculadas compartan el material fáctico y probatorio. Es decir, para el caso en que los hechos jurídicos debatidos y las pruebas producidas estén relacionados entre sí.

En este caso, los hechos y las pruebas no guardan vinculación directa ya que en este proceso se discute si existió -o no- infracción a las patentes Nros. 255.277,  AR  001041 B1 Y AR 001045 B1 y no lo relativo a la patente Nº 243.533, más allá de la denominación del producto.

Por los fundamentos expuestos SE RESUELVE: dirimir la cuestión suscitada disponiendo que la causa debe quedar radicada ante el Juzgado Nº 4, Secretaría Nº 8 del fuero, al que se remitirá.

Apelación interpuesta por la demandada en relación con la producción, denegación y sustanciación de la prueba

Hechos: El juez de primera instancia confirió traslado de Richmond de lo dictaminado por el perito en la tercera respuesta del peritaje, producido por aplicación del art. 83, ap. II de la ley 24.481.  

Para así decidir, ponderó la trascendencia de la medida precautoria pedida y que debido a sus características -interrupción de la explotación que el citado laboratorio viene haciendo de un producto farmacéutico-, su eficacia no está comprometida, en tanto no existe el peligro de que el conocimiento de la contraria pueda dejarla sin objeto. Asimismo, sostuvo que la afectación de la celeridad en la adopción de la medida debía ser apreciada en contraposición con los valores en juego, considerando las consecuencias del dictado de la cautelar como fue pedida. También tuvo en cuenta lo decidido por la Sala en la causa 1412/07 del 22-5-07 en relación con la intervención de la destinataria de la medida respecto de la prueba pericial.
Esta decisión suscita los agravios de la actora, quien arguye que la intervención del futuro demandado en el caso es: sobreabundante respecto de la probanzas existentes -dictamen pericial avalando la profusa documentación técnica aportada por su parte-, inexigible a la luz del ADPIC -añade que en rigor tampoco el art. 83 la impone- y fuente segura de demora que afecta la prontitud y eficacia propios del trámite de las medidas cautelares.

Sala I  -  Sentencia del 02/06/2009
... lo resuelto por el magistrado encuadra dentro del ámbito del precepto contenido en el art. 379 del Código Procesal, que establece la inapelabilidad -con carácter general para todo tipo de procesos- de las decisiones relativas a la producción, denegación y sustanciación de la prueba (cfr. esta Sala, causas 13.829/96 del 23-9-99 y sus citas, 13.955/03 y 13.974/03 del 16-12-03, 711/04 del 16-12-04,  5042/01 del 15-6-06 y 5037/01 del 23-9-08, entre otras).

Por tal razón, y haciendo ejercicio de las facultades que asisten a este Tribunal, como juez del recurso, para revisarlo, aun de oficio, tanto en cuanto a su procedencia, como a su trámite y formas, a los fines de verificar, entre otros aspectos, la validez y regularidad de los actos procesales cumplidos en su respecto en la anterior instancia (cfr. esta Sala, causas 1966 del 3/6/83, 2688 del 27/7/84, 410 del 7/11/89, 2163 del 27/9/91, 4129 del 17/8/93, 8140 del 20/9/94 y 2679 del 15/4/03, entre otras), cuyos fines no se encuentra vinculado por la voluntad de las partes ni por la resolución del juez, por más que se encuentre consentida (cfr. esta Sala, causas 6362 del 19/3/98 y sus citas y 2610 del 22/10/98, entre otras), debe declararse mal concedido el recurso interpuesto.

... el Tribunal RESUELVE: declarar mal concedido ...

DOCETAXEL TRIHIDRATO – CASOS RELACIONADOS

AVENTIS PHARMA S.A. c/ LABINCA s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 816/03)

CCCF, Sala I - 15/05/2003 

Ver Causa 13.955/03
Hechos: La actora solicitó cautelarmente que se ordene el libramiento de mandamientos para que se cumpla diversas medidas en las sedes de las firmas a) Labinca SA; b) Novartis Argentina SA y c) Laboratorios IMA SAIC. En general, las medidas solicitadas tienen por finalidad recopilar datos, informes y documentos de las empresas para determinar cual es el procedimiento que respectivamente utilizan para la obtención del principio activo denominado Docetaxel.

El interés de la actora radica en que le fue concedido la patente número 255.663 que protege el procedimiento para elaborar la droga Docetaxel bajo la forma de Trihidrato y en que las firmas citadas estarían utilizando Docetaxel elaborado según ese procedimiento protegido sin contar con la licencia correspondiente, es decir, en infracción.

Contra la decisión que otorga la medida cautelar Labinca S.A: interpuso recurso de apelación.

Sala I  -  Sentencia del 15/05/2003

Se ha constatado en autos que Laboratorios IMA y Labinca utilizan la droga Docetaxel en su versión Trihidrato -cuyo procedimiento de elaboración esta protegido por la patente- que Labinca adquiere e importa del exterior.

En otras palabras, surge -prima facie- de las actuaciones que, al igual que otros laboratorios, la apelante utilizaría la droga en su versión Trihidrato y que, si bien no la elabora en sus instalaciones, lo cierto es que Labinca la importa del exterior.

Es así que las medidas dispuestas en la resolución apelada -en tanto tienen por objeto determinar prima facie si se emplea o importa la droga cuyo procedimiento de elaboración se encuentra protegido- se encuentran plenamente justificadas en el derecho que otorga la ley 24.481 al titular de una patente para protegerla de terceros que la utilicen en infracción, es decir, sin la autorización o licencia del titular de la misma.

En consecuencia, debe mantenerse la medida cautelar dictada por el señor Juez, pues tuvo por objeto preliminar recopilar, analizar y agregar a la causa la documentación indicada por la actora a efectos de determinar si prima facie tercero utilizan -o importan- el producto respecto del cual se empleó en infracción el procedimiento patentado.

En otro orden de cosas, corresponde destacar que los agravios referidos a la falta de efectos jurídicos de una patente no publicada resultan ajenos -como principio- al limitado ámbito cognoscitivo propio de una medida cautelar, pues el objeto de esta última se circunscribe a constatar si prima facie las empresas señaladas por la actora emplean el procedimiento patentado o importan la droga obtenida por el procedimiento patentado del exterior y no a analizar cuál es la validez jurídica de la patente otorgada por las autoridades nacionales. 

Asimismo, el agravio expresado por la apelante, referido a que existirían modos de procedimientos alternativos al patentado para elaborar la droga Docetaxel Trihidrato, al estar vinculados con el amplio derecho de defensa en juicio que asiste a las partes y atendiendo a la necesidad de mayor debate y prueba, resultan propios de un juicio de conocimiento.

... si bien es cierto que la apelante adjuntó cierta documental que certifica que la droga Docetaxel vendida a Labinca no es en la forma "Trihidrato", lo cierto es que dicha documental no fue acompañada en su versión original con su respectiva traducción. Tampoco se acompañó prueba o constancia documental alguna necesaria para importar o nacionalizar el producto. 

… SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada.
AVENTIS PHARMA S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION (Causa 13.794/03)

CCCF,  Sala I -16/12/2003

Hechos: En el marco de la medida cautelar solicitada por Aventis Pharma, el juez de primera instancia concluyó que existe controversia entre las partes en orden a la composición de la mercadería importada por Laboratorios IMA, extremo que consideró sujeto a prueba.

En virtud de ello, ordenó la obtención de una muestra del producto utilizado por Laboratorios IMA para su análisis, a fin de resolver lo que corresponda, una vez alcanzado el resultado.

Contra esta decisión la actora se interpuso recurso de apelación.

Sala I  -  Sentencia del 16/12/2003

… lo decidido no es susceptible de generarle al apelante gravamen alguno, por cuanto lo solicitado por la actora a fs. 63 vta. consistió en que se ordenara a la Administración Nacional de Aduanas a que, con carácter previo a autorizar el despacho a plaza del producto DOCETAXEL o cualquiera de sus nombres equivalentes, se comunicara esa circunstancia al Juzgado o Secretaría intervinientes, a fin de que se ordenara al importador -bajo su responsabilidad y con el contralor de su parte y del Tribunal- que pusiera a disposición del señor juez una muestra de dicho producto a efectos de realizarle oportunamente una pericia, a cuyo efecto indicó la modalidad en que aquélla debía ser obtenida y conservada. A ello añadió: "Realizado lo expuesto, el importador continuará con el despacho a plaza del resto de la mercadería importada" …

Es claro, pues, que lo ordenado en la resolución apelada es, precisamente, lo que solicitara la actora al impetrar el dictado de la medida cautelar y este Tribunal no advierte cómo puede ocasionarle un perjuicio en la medida en que lo dispuesto por el magistrado no implica que la mercadería de marras ingrese a un circuito comercial, sino tan sólo que sea objeto de análisis, a partir de la obtención de una muestra ...

En tal sentido, es importante puntualizar que la decisión cuestionada no suple una prueba técnica compleja, ocasionando una lesión al derecho de defensa de la recurrente -tal como éste aduce- sino, por el contrario, procura la obtención de una prueba, de conformidad a lo que en su momento fue pedido por la propia actora.

Finalmente, cabe recordar que es principio rector en materia probatoria aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional (cfr. Corte Suprema, doct. Fallos: 238:550, 247:176, 254:311, 284:375, 310:799 y 2456, 311:1971 y 315:2625 -disidencia del Dr. Fayt-; esta Sala, doct. causa 4528 del 19.2.87 y 115/97 del 7/10/99; Sala 2, doct. causas 5417 del 16.10.87 y 7568 del 29.6.90). En dicha tarea, vale remarcarlo, las partes se encuentran obligadas a colaborar con el juez (cfr. Fallos: 253:133; 254:311; 273:296; 295:65; A. M. Morello, "Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba", E.D. 132-953).

En tal sentido, es criterio de este Tribunal que la decisión cuestionada se halla enderezada a procurar el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, cuyo desconocimiento consciente es incompatible con el adecuado servicio de justicia que asegura el art. 18 de la Constitución Nacional (confr. Fallos: 320:1039, considerando 6° - y sus citas-).

Por lo expuesto, SE RESUELVE: declarar mal concedido a fs. 248, el recurso de apelación interpuesto a fs. 247 por la parte actora.

AVENTIS PHARMA S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION LAB. MONTEVERDE Y OTROS (Causa 13.955/03)

CCCF,  Sala I  -  16/12/2003

Hechos: La actora requirió que se oficiara a la Administración Nacional de Aduanas a fin de que, una vez arribado al país el producto "DOCETAXEL" o cualquiera de sus nombres equivalentes, previo a autorizar el despacho a plaza de dicha droga, comunicara tal circunstancia al juzgado de primera instancia, a fin de que se ordenara al importador, bajo su responsabilidad y con el contralor de la peticionaria, que pusiera a disposición del señor juez una muestra de dicha mercadería a efectos de realizarle oportunamente una pericia, a cuyo efecto indicó la modalidad en que aquélla debía ser obtenida y conservada. A ello añadió: "Realizado lo expuesto, el importador continuará con el despacho a plaza del resto de la mercadería importada".

El magistrado proveyó de conformidad tal petición, ordenando el libramiento del oficio solicitado a los fines indicados. Asimismo, dispuso intimar a la actora a fin de que en el término de dos días peticionara lo que estimase pertinente y que, cumplido, se comunicara a la Administración Nacional de Aduanas a fin de que prosiguiera con el trámite de despacho de la mercadería en cuestión.

A la primera petición de Aventis Pharma se sucedió otra, que contenía una variante respecto de aquélla, consistente en que se prohibiera el despacho a plaza de la mercadería hasta tanto Laboratorio Monte Verde presentara en autos los protocolos o certificados analíticos de origen del principio activo DOCETAXEL importado, como de toda la documentación técnica que permitiera establecer en forma fehaciente si se trata o no de DOCETAXEL en su forma trihidratada. La peticionaria solicitó al a quo que, una vez satisfechos tales recaudos, se procediera a la obtención de una muestra a efectos de la oportuna realización de una pericia y que determinara una caución real para que integrara la demandada, a fin de afrontar los eventuales daños y perjuicios que le pudiera ocasionar el despacho a plaza de la mercadería y su comercialización.

El juzgado volvió a proveer de conformidad a lo solicitado, ordenando que, aún en el caso de que no se presentara la documentación mencionada en el párrafo anterior, y se optara por el despacho directo a plaza, debía procederse a la previa obtención de una contramuestra de 1 gramo.

Posteriormente, la parte accionante, en una nueva mutación de su petición original, requirió esta vez que prohíba en forma definitiva a la demandada proceder al despacho a plaza de la mercadería DOCETAXEL (80g) proveniente de India y se ordenara la devolución de la droga a su país de origen.

Previo traslado de tal requerimiento, el magistrado concluyó que existe controversia entre las partes en orden a la composición de la mercadería importada por Lab. Monte Verde. En virtud de ello, a fin de verificar fehacientemente si aquélla comporta una infracción a la patente, en la cual la actora sustenta los derechos invocados, ordenó la obtención de una muestra para su análisis.

Finalmente, Aventis Pharma S.A. se agravió contra la decisión adoptada por cuanto sostuvo que: a) no se le exigió a Lab. Monte Verde la presentación de toda la documentación técnica que permita determinar en forma fehaciente e indubitable si estamos en presencia o no de DOCETAXEL en su forma trihidratada; b) se permite a dicha firma el despacho a plaza de la mercadería, previo otorgamiento de una caución real; c) la obtención de una contramuestra en el ámbito de la Aduana no garantiza que se realice en las condiciones adecuadas, lo que conspira contra la realización de pericias ulteriores.

Sala I  -  Sentencia del 16/12/2003
… la accionante ha ido modificando el objeto de sus pretensiones cautelares, sin fundar adecuadamente tales cambios en la existencia de circunstancias sobrevinientes. Así, la petición original de que se detuviera el despacho a plaza del producto DOCETAXEL ingresado al país, hasta tanto se obtuviera una muestra, terminó convirtiéndose en la solicitud de prohibición de tal despacho y su devolución al país de origen, sin que durante el desarrollo de las actuaciones hubieran variado los hechos fundantes de la acción, es decir, la existencia de mercadería en infracción a la patente de Aventis Pharma S.A. para la elaboración de DOCETAXEL trihidratado.

… es criterio de este Tribunal que el auto apelado, en la medida en que respondió a las peticiones de la propia recurrente, no le ocasiona gravamen alguno, máxime cuando en virtud de las medidas decretadas …, pesa sobre el Monte Verde S.A. una orden de cese de fabricación, comercialización, importación y exportación, retiro y recuperación del mercado de cualquier producto que contenga o esté identificado con el principio activo DOCETAXEL TRIHIDRATO (conf. resolución del 7 de mayo de 2003 en la causa 3531/03, que este Tribunal tuvo a la vista).

... la obtención de una muestra de la droga retenida en la Aduana para su análisis, supeditada a las propuestas de las partes en orden al modo de realización más eficaz de la diligencia y su ulterior examen químico, responde adecuadamente a lo peticionado repetidamente por la parte actora a lo largo de las actuaciones. Por otro lado, aparece como la forma más eficaz de determinar si la droga importada por Monte Verde ha sido elaborada en infracción al procedimiento patentado por Aventis, y poder superar así interminables debates estériles en cuanto a si la documentación presentada por dicha firma resulta idónea o no para acreditar que la sustancia importada no es Docetaxel en su forma trihidratada.

Por ello, debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por Aventis Pharma S.A., habida cuenta de que no cumple con uno de los requisitos de admisibilidad para su procedencia, cual es la concurrencia de un gravamen actual …

… es importante puntualizar que la decisión cuestionada no es lesiva del derecho de defensa de la recurrente ni contraria a lo establecido por el art. 34 del Acuerdo GATT-ADPIC, sino que, por el contrario, comporta una manera en la cual el demandado puede probar sus afirmaciones en cuanto a las características del producto importado, de conformidad a la modalidad propuesta repetidamente por la actora.

Finalmente, cabe recordar que es principio rector en materia probatoria aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional (cfr. Corte Suprema, doctr. Fallos: 238:550, 247:176, 254:311, 284:375, 310:799 y 2456, 311:1971 y 315:2625 -disidencia del Dr. Fayt-; esta Sala, doct. Causa 4528 del 19.2.87 y 115/97 del 7/10/99; Sala 2, doctr. causas 5417 del 16.10.87 y 7568 del 29.6.90). En dicha tarea, vale remarcarlo, las partes se encuentran obligadas a colaborar con el juez (cfr. Fallos: 253:133; 254:311; 273:296; 295:65; A.M. Morello, "Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba", E.D. 132-293).

En tal sentido, es criterio de este Tribunal que la decisión cuestionada se halla enderezada a procurar el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, cuyo desconocimiento consciente es incompatible con el adecuado servicio de justicia que asegura el art. 18 de la Constitución Nacional (confr. Fallos: 320:1039, considerando 6° y sus citas).

Recurso de apelación interpuesto por el letrado apoderado de Monte Verde S.A., Laboratorios Raffo S.A. y Asofarma S.A., contra las medidas cautelares y de prueba anticipada
… esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la procedencia de las medidas ordenadas por el magistrado en la causa 816/03, en la que recayó resolución el 15-5-03, a cuyos fundamentos cabe remitirse en cuanto resultan pertinentes …

AVENTIS PHARMA S.A. s/ INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES LAB. MONTEVERDE Y OTROS (Causa 13.955/03)

Juzgado 11, Secretaría 21  -  15/06/2006

Hechos: En el marco de la medida cautelar decretada a favor de Aventis (sentencia del 16/12/2003) y a los fines de verificar la existencia de la infracción alegada por la actora, se autorizó al perito interviniente a realizar los análisis y ensayos solicitados por la actora y asimismo, a responder a los interrogatorios propuestos por ambas partes.

Realizado el peritaje el ingeniero químico concluyó que la muestra analizada no era Docetaxel Trihidrato.

Sentencia de 1°instancia (Dr. Carlos Álvarez)  -  15/06/2006

… en mérito a los procedimientos y fundamentos expuestos … y, ponderando, además, el limitado marco cognoscitivo característico de este proceso cautelar, considero cumplida la tarea pericial encomendada al experto toda vez que, la cuestión que nos ocupa, circunscripta sustancialmente a determinar si la droga importada por Laboratorios Monteverde S.A. y retenida en la Aduana se trata de “Docetaxel Trihidrato”, ha sido zanjada …

Por otro lado, y a todo evento, no se debe soslayar que el análisis de la cuestión de fondo, se podrá replantear en el trámite de la causa caratulada “Aventis Pharma S.A. c/ Laboratorios Monteverde S.A. s/ Cese de Uso de Patente, Daños y Perjuicios” (Expte. N° 6371/2003), radicada ante este Juzgado y Secretaría y en el que podrá debatirse con mayor amplitud el derecho esgrimido por “Aventis Pharma S.A.”

RESUELVO: … Disponer el levantamiento de la medida cautelar ordenada en la causa caratulada “Aventis Pharma S.A. s/ Medidas Cautelares (Expte. N° 816/03) … con relación a “Laboratorios Monteverde S.A.” … y respecto a la mercadería objeto de la pericia, quedando subsistente la prohibición de infringir la patente de la actora N° 255663 en cuanto al “Docetaxel Trihidrato” se refiere.

AVENTIS PHARMA S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION –MICROSULES ARG. S.A.- (Causa 711/04)

CCCF,  Sala I  -  02/03/2004

La resolución apelada, remitiéndose a lo decidido en la misma fecha en la causa 3530/03, dispuso admitir la prueba ofrecida por la cautelada, y, en consecuencia, designó perito ingeniero químico para que analice si la droga importada infringe la patente n° 255.663 de Aventis Pharma.  Asimismo, autorizó la continuación del trámite aduanero de la mercadería en presunta infracción.

... es principio rector en materia probatoria aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional (cfr. Corte Suprema, doctr. Fallos: 238:550, 247:176, 254:311, 284:375, 310:799 y 2456, 311:1971 y 315:2625 -disidencia del dr. Fayt-; esta Sala, doct. Causa 4528 del 19.2.87 y 115/97 del 7.10.99, Sala 2, doctr. Causas 5417 del 16.10.87 y 7568 del 29.6.90).  En dicha tarea, vale remarcarlo, las partes se encuentran obligadas a colaborar con el juez (cfr. Fallos: 253:133; 254:311; 273:296; 295:65; A.M. Morillo, "Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba", ED. 132-953).

En tal sentido, es criterio de este Tribunal que la decisión cuestionada se halla enderezada a procurar el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, cuyo desconocimiento consciente es incompatible con el adecuado servicio de justicia que asegura el art. 18 de la Constitución Nacional (Conf.. Fallos: 320:1039, considerando 6° y sus citas).

Lo hasta aquí expuesto, permite desestimar todos los agravios vinculados con el peritaje ordenado y su forma de implementación.

En cuanto a las críticas vertidas por la accionante en orden a lo que denomina "la continuación del trámite aduanero", y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es menester señalar que el magistrado se ha limitado a autorizar la continuación del trámite aduanero de la mercadería en presunta infracción, constituyendo a Microsules SA -hasta tanto recaiga en autos la resolución pertinente- en su depositaria, previa individualización y sellado por Notario Público del producto, acto que deberá comunicarse a la actora para permitir su participación.  Ello implica que, contrariamente a lo alegado por la recurrente, lo decidido no es susceptible de generarle daño alguno a "Aventis" por cuanto no se ha autorizado derechamente el ingreso de la mercadería retenida a los circuitos comerciales, sino que se ha dispuesto que la mercadería quede depositada, con contralor de la actora, hasta tanto se concluya el peritaje dispuesto y se determine fehacientemente si la misma se trata de Docetaxel Trihidrato o no.  Ello determina la improcedencia de la fijación de la caución solicitada.

Por lo que se lleva dicho, debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por Aventis Pharma SA en cuanto se alza contra lo decidido por el magistrado respecto de la continuación del trámite aduanero, habida cuenta de que no cumple con uno de los requisitos de admisibilidad para su procedencia, cual es la concurrencia de un gravamen actual (Conf.. Loutayf Ranea, R. "El recurso de apelación en el proceso civil", t. 1, pág. 196 y sigtes.; esta Sala, causas 50/97 del 11.2.97 y sus citas, 375/01 del 8.7.03; Sala 3, causa 4875/02 del 20.6.02 y 2276/99 del 3.10.02, entre otras).

AVENTIS PHARMA S.A. c/ LABORATORIO RICHMOND S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3529/03)

CCCF,  Sala I  -  16/12/2003

... entiende este Tribunal que concurre en el caso suficiente verosimilitud del derecho (confr. esta Sala, doctr. Causa 43.716/95 del 6-6-96; Cabanellas Guillermo, “Derecho de las Patentes de Invención”, ed. Heliasta, Buenos Aires, 2001, t. II, pág. 647) para que el titular del Juzgado Nº 11 hubiera decretado las medidas solicitadas ... aunque con las modificaciones que se señalan a continuación.

En primer lugar, cabe decir que, en atención a las reivindicaciones de la patente de la actora ... las medidas adoptadas deben referirse al principio activo docetaxel trihidrato ...

Toda la documentación secuestrada en exceso de lo aquí dispuesto, extremo que será determinado por le señor juez, deberá ser reintegrada a la parte recurrente.

En lo relativo a la aplicación del art. 50 del ADPIC -aprobado por la ley 24.425- esta sala se ha pronunciado en el sentido de que dicha norma tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual -entre los que se incluye a las patentes, según el art. 1, inc. 2- reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas previsionales rápidas y efectivas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando exista la posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (ic. 2) (cfr. esta Sala, causas 1440/97 del 29-5-97, 2049/98 del 28-5-98, 4176/99 del 10-8-99, 710/01 del 1-3-2001 y 3289/01 del 11-10-01; esta Cámara, Sala 2, causa 4232/97 del 30-4-98; Sala 3 , causas 1789/99 del 8-7-99 y 10.083 del 26-12-00).
Si bien el requisito de la verosimilitud -común a todas las medidas cautelares (cfr. art. 196 del Código Procesal)- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (cfr. esta Sala, causas 4044 del 22-4-86, 3146/94 del 14-2-95 y 2849/00 del 30-5-2000; esta Cámara, sala 3, causa 609/02 del 9-4-02), no hay que perder de vista, a la hora de verificar su concurrencia, que la medida del art. 50 permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso (objeto que puede coincidir con el de eventual acción principal), sin dar al demandado la oportunidad de decidir si continúa o no en ese uso, como ocurre en el incidente de explotación previsto por el art. 88 de la ley 24.481, similar al artículo 35 de la ley 22.362 (confr. Sala 2, causa 6630/98 del 11-5-99; Sala 3, causa 609/02 del 9-4-02 ), siempre que el peticionario presente las pruebas de las cuales razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (cfr. esta Sala, causa 7438/00 del 12-12-00 y sus citas de causas 2849/00, 1440/97 del 29-5-9,7 4088/98 del 15-9-98 y 3289/01 del 11-10-01).

También es apropiado recordar que la medida dispuesta tiene las particularidades de una medida innovativa, respecto de las que se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un fumus bonis iuris (cfr. esta Sala causas 52.975/95 del 21.12.95, 4100/99 del 10.8.99 y 2849/00 citada; Sala II, causa 7982 del 15.9.95 y sus citas; Peyrano, J. "La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa", L.L. 1985-D, 112).

Desde la perspectiva conceptual y normativa enunciada, es criterio de este Tribunal que las medidas decretadas por el señor juez en la resolución objetada ... deben limitarse a aquéllos productos que contengan el principio activo DOCETAXEL TRIHIDRATO, que haya sido elaborado de acuerdo al procedimiento amparado por la patente de la cual es titular la actora.

Tal limitación obedece a la existencia -prima facie- del principio activo DOCETAXEL en una forma que no sea trihidrato, tal como surge del escrito de inicio como de cierta documentación adjuntada por la accionante ..., resultando prematuro en el limitado ámbito cognitivo de medidas como las de marras pronunciarse respecto a las invocadas desventajas competitivas del DOCETAXEL ANHIDRO respecto del DOCETAXEL TRIHIDRATO ... como así también del hecho de que existen constancias en autos que dan cuenta de al existencia de más de un método para obtener la forma trihidratada del docetaxel ...

A ello cabe añadir que, contrariamente a lo alegado, el prospecto del medicamento DOXETAL no hace mención a que su principio activo sea el DOCETAXEL TRIHIDRATO ...

Para concluir con el tratamiento del recurso de apelación en examen, es oportuno añadir que el procedimiento llevado a cabo en autos no ha desconocido, en modo alguno, las previsiones contenidas en el art. 42 del ADPIC, toda vez que se ha respetado el derecho de defensa de la demandada, que ha presentado sus alegaciones y pruebas.

Recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución dictada por el juez respecto de la medida probatoria ordenada

... lo decidido en cuanto a la obtención de una muestra de la droga retenida en la Aduana para su análisis, supeditada a las propuestas de las partes en orden al modo de realización más eficaz de la diligencia y la entidad que tendrá a su cargo el análisis respectivo, responde adecuadamente a la posición sostenida por la propia actora con anterioridad. Por otro lado, aparece como la forma más eficaz de determinar si el producto importado por Laboratorios Richmond S.A. ha sido superar así interminables debates estériles en cuanto a si la documentación presentada por dicha firma resulta idónea o no para acreditar que la sustancia importada no es Docetaxel en su forma trihidratada.

Es importante puntualizar que la decisión cuestionada no es lesiva del derecho de defensa de la recurrente ni contraria a lo establecido por el art. 34 del Acuerdo GATT-ADPIC, sino que, por el contrario, comporta una manera en la cual el demandado puede probar sus afirmaciones en cuanto a las características del producto importado, de conformidad a una modalidad propuesta en su momento por la actora.

... es principio rector en materia probatoria aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional ...

Juzgado 11, Secretaría 21 – Sentencia del 15/09/2004

... conforme surge del informe pericial ... el Ingeniero Químico, Sr. Remigio González, concluye finalmente en que la muestra analizada no es “Docetaxel Trihidrato” ...

... considero cumplida la tarea pericial encomendada al experto toda vez que, la cuestión que nos ocupa, limitada sustancialmente a determinar “si la droga importada por “Laboratorios Richmond S.A.” y retenida en la Aduana se trata de Docetaxel Trihidrato”, ha sido zanjada en los términos expuestos en el párrafo que antecede.

... los cuestionamientos formulados por la actora ... exteriorizan su discrepancia con las conclusiones del experto. Empero, no consiguen enervar la labor pericial que se ajustó al objeto encomendado, no siendo ocioso recordar que el análisis de la cuestión de fondo, se debe reservar para trámite de la causa caratulada “Aventis Pharma S.A. c/ Laboratorios Richmond S.A. s/ Cese de uso de Patente, Daños y Perjuicios” (Expte. Nº 7698/2003), radicada en este mismo Juzgado y Secretaría y en el que se podrá debatirse con mayor amplitud el derecho esgrimido por “Aventis Pharma S.A.”.

Por todo lo expuesto, RESUELVO: 1)Disponer el levantamiento de la medida cautelar ordenada en la causa caratulada “Aventis Pharma S.A. s/ Medidas Cautelares” (Expte. Nº 816/03) ... con relación a “Laboratorios Richmond S.A.” y respecto de la mercadería objeto de la pericia, quedando subsistente la prohibición de infringir la patente de la actora N° 255663 en cuanto al “Docetaxel Trihidrato” se refiere.

AVENTIS PHARMA S.A. c/ LABINCA s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 1695/03)

CCCF,  Sala I -16/12/2003

Hechos: Aventis solicitó y obtuvo una medida cautelar mediante la cual se prohibió a la demandada la comercialización de la especialidad medicinal Trixotene, alegando al infracción de su patente respecto del principio activo Docetaxel Trihidrato.

Luego atendiendo el aporte de otros elementos de juicio arrimados a la causa, el juez de primera instancia dispuso introducir modificaciones a la medida cautelar y en consecuencia levantar la prohibición de comercializar la especialidad medicinal Trixotene, dejándola subsistente en toda otra que implique comercializar o utilizar de cualquier modo productos que contengan el principio activo "Docetaxel Trihidrato"; también ordenó "desestimar el pedido de investigación formulado e impuso las costas del incidente en el orden causado.

Para resolver así, el magistrado tuvo en cuenta que la ANMAT, en base al informe elaborado por el Instituto Nacional de Medicamentos, consideró que no se había cumplido la condición requerida para efectivizar la medida cautelar, esto es, que el medicamento fuera elaborado con Docetaxel en su versión Trihidrato.

Sala I  -  Sentencia del 16/12/2003

… en atención a las reivindicaciones de la patente de la actora, las medidas adoptadas se refieren exclusivamente al procedimiento para elaborar el principio activo DOCETAXEL TRIHIDRATO.
Por ello, las medidas dispuestas en la causa no alcanzan a la droga DOCETAXEL, en general, sino exclusivamente a la droga DOCETAXEL en su versión TRIHIDRATO.

Es que la defensa del procedimiento patentado no puede comprender a la elaboración y expendio de drogas diferentes a la que, en rigor, resulta de aplicar el procedimiento patentado. De lo contrario, se corre el riesgo de restringir indebidamente otros derechos de la demandada relacionados con la libertad de trabajar y comerciar libremente, que inicialmente no se encuentran relacionados con la defensa de la patente.

En definitiva, lo decidido por el señor juez de primera instancia no constituye -en rigor- una modificación de lo oportunamente decidido, sino más bien, ajustar los alcances de la medida cautelar para circunscribirlos, exclusivamente, a la defensa del procedimiento protegido por la patente.

… no resulta sobreabundante reiterar -una vez más- que las medidas dispuestas en estos autos están destinadas exclusivamente a proteger el uso indebido de la patente de procedimiento concedida a la parte actora, y no a restringir la producción de la droga DOCETAXEL.
En la medida que dicho procedimiento -protegido- indica la forma de elaborar la droga  DOCETAXEL en su versión TRIHIDRATO, de ello no se sigue que esa misma patente extienda su protección a otras -diferentes- formas o procedimientos de elaboración de la droga DOCETAXEL.

En consecuencia, la parte accionante no puede impedir el ingreso al país de versiones distintas a la droga Docetaxel que pudieran ser elaboradas con procedimientos diferentes al protegido por la patente. 

Respecto del deliberado cambio en la identificación de las drogas en los trámites aduaneros de ingreso al país, como mecanismo para evitar los controles del cumplimiento de la medida cautelar que invoca la demandante, deberá ocurrir por las vías que correspondan a efectos de informar el presunto ingreso de drogas ilegítimamente identificadas al país. 
… SE RESUELVE: confirmar lo decidido
Sala I  -  Sentencia del 15/03/2005

La parte actora solicitó que se suspenda la exportación del producto "Trixotene" desde Argentina a Brasil, que se ordene a "Sandoz S.A." que recupere del mercado exterior el producto que hubiese sido exportado desde nuestro país y, especialmente, que se reexporte desde Brasil todo el producto mencionado por cuanto -según lo invocado- la demandada estaría incumpliendo con la medida cautelar decretada en autos.

El señor juez rechazó la solicitud indicada y contra dicha decisión se alza la parte demandante.

… cabe poner de resalto que la actora …, a fin de fundar la alegada violación de la medida cautelar oportunamente dispuesta en autos, invocó que la comercialización en el Brasil por parte de la demandada de un producto medicinal elaborado en base al producto DOCETAXEL TRIHIDRATO -en violación a su patente-, estaba acreditada por: a) el prospecto del producto TRIXOTENE donde se "expresa claramente" que dicho medicamento contiene DOCETAXEL TRIHIDRATO y b) los datos que pueden extraerse de la página Web de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud de Brasil, que confirman que el certificado del producto TRIXOTENE que obtuvo Novartis Biociencias S.A. con fecha 15 de octubre de 2003, se refiere al principio activo DOCETAXEL TRIHIDRATO, y que dicho producto es elaborado en la Argentina.

Sin embargo, y tal como acertadamente expresó el magistrado en el pronunciamiento apelado, no surge de la copia del prospecto del medicamento TRIXOTENE la identificación como TRIHIDRATO. De hecho, lo que antes era expresado claramente, en los términos utilizados por la parte actora … mutó a que la "...fórmula empírica del DOCETAXEL TRIHIDRATO es fácilmente reconocible por cualquier médico o farmacéutico, tanto como su peso molecular"...

En cuanto a la página Web de Anvisa, es menester puntualizar que según la constancia notarial presentada a fs. 1065, surge actualmente de dicha página que el principio activo del TRIXOTENE es el Docetaxel ... Escapa al limitado ámbito cognitivo de este proceso cautelar dilucidar las razones de las modificaciones producidas en la página Web de Anvisa o la eventual existencia de errores en los datos que constaban anteriormente allí, pero, lo cierto es que en las actuales condiciones el extremo fáctico invocado en su momento por la actora, no resulta suficiente para tener por probada la violación de la medida cautelar.

Por lo expuesto, y ponderando que ninguno de los elementos de prueba aportados por las partes persuaden al Tribunal de la configuración de una violación a la medida cautelar oportunamente dispuesta, y que muchos de los argumentos utilizados por la recurrente en sus agravios comportan la reiteración de otros anteriores que fueran desestimados en la resolución dictada por esta sala a fs. 751/754, corresponde confirmar el temperamento adoptado por el señor juez, sin perjuicio de lo que éste decida oportunamente en relación al hecho nuevo invocado …

AVENTIS PHARMA S.A. c/ DELTA PHARMA S.A. Y OTROS s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3530/03)

CCCF, Sala I  -  15/03/2005

"Laboratorio Dosa S.A." objeta las medidas ordenadas por el juez en estos autos.

Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la procedencia de las medidas decretadas por el magistrado en las causas 816/03, 1695/03, 13.955/03 y 3529/03 (confr. resoluciones dictadas el 15-5-03 y el 16-12-03) -que en copia certificada preceden e integran la presente resolución-, a cuyos fundamentos cabe remitirse en cuanto resultan pertinentes, habida cuenta de la sustancial analogía de las cuestiones involucradas en dichos casos y en el sub lite.

MICROSULES ARGENTINA c/ AVENTIS PHARMA S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3351/05)

CCCF,  Sala I  -  18/08/2005

Hechos: Microsules solicitó como medida cautelar que se trabe embargo preventivo sobre la patente N° 255.663 y el registro N° 45.014 ante la ANMAT del medicamento denominado Taxotere, bajo la titularidad de Aventis Pharma SA, hasta cubrir la suma de $ 4.500.000 y $ 3.000.000.

Fundamentó su pedido de embargo en que Aventis Pharma oportunamente solicitó y obtuvo una medida cautelar contra su mandante, en virtud de la cual Microsules se vio imposibilitado de importar, producir y comercializar su producto Docetaxel Anhidro durante más de nueve meses. En ese sentido, afirma que, posteriormente, se levantó la medida cautelar y que Aventis Pharma desistió la causa judicial iniciada contra Microsules.  De esta forma -indica- se encontraría demostrado que Aventis Pharma obtuvo la medida cautelar (que le impidió comercializar sus medicamentos) sin causa jurídica suficiente, provocando a Microsules un concreto daño.

El juez de primera instancia desestimó la medida cautelar solicitada por la actora sosteniendo que para conceder una medida como la solicitada debería existir una idea aproximada de la verosimilitud del derecho y el monto del crédito invocado. También recordó que en las causas en las que se decretaron las medidas cautelares se fijaron cauciones reales por las sumas de $2.500.000 y $100.000, sin que la requirente acreditara que tales sumas resultaran insuficientes a sus efectos.

La actora se agravió y en especial alegó que la verosimilitud del derecho y la existencia de un crédito exigible se prueban por el desistimiento de la demanda que formuló Aventis Pharma SA en la causa 7699/2003, al haberse comprobado que Microsules Argentina no usó la patente de Aventis Pharma SA.

Sala I  -  18/08/2005

… reiteradamente se ha sostenido que la contracautela es la garantía que debe suministrar quien solicita una medida cautelar, a fin de asegurar la reparación de los daños que pudieran ocasionarse al afectado cuando hubiere sido decretada indebidamente y es que, así como la medida cautelar asegura al actor un derecho que aún es litigioso, la contracautela debe asegurar a su vez al demandado la efectividad del resarcimiento de los perjuicios que le provoque aquélla cuando se trabó sin razón (cfr. Morello, A.M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados", T. II-C, pág. 572, y esta Cámara, Sala 3, causa 47.099/95 del 9.11.95).

Asimismo, este Tribunal tuvo oportunidad de sentenciar que "la contracautela es un medio que puede servir para asegurar, preventivamente, el eventual crédito de resarcimiento de aquéllos daños que podrían resultar de la ejecución de la medida precautoria, si en el proceso definitivo se revelare que fue infundada" (esta Sala, causa 662/97 del 11.3.97).

En este contexto, se advierte que la efectiva demostración de que la medida cautelar fue solicitada de manera infundada (por Aventis Pharma SA) deberá ser objeto de un concreto debate y prueba en el juicio de conocimiento -el cual, según los dichos de la apelante, se encuentra en la etapa previa de mediación-.

Por lo demás, aún cuando ése fuera el caso (de que la medidas cautelares fueron trabadas de manera infundada), cabe resaltar que en esa oportunidad se integró la contracautela establecida por el Código Procesal -estimada inicialmente como suficiente por el juez de la causa-.

Es del caso señalar, además, que la apelante no demostró -de manera concreta y concluyente- que el monto integrado como contracautela por Aventis Pharma SA resulte insuficiente para afrontar los pagos correspondientes a las indemnizaciones por daños y perjuicios (inclusive si fuera el caso de que otros laboratorios demanden a Aventis Pharma SA por el mismo motivo).

Por el contrario, la apelante manifestó sólo su desacuerdo con el monto fijado como contracautela (tildándolo de insuficiente). Por ello, la pretensión de la actora (de trabar embargo sobre la patente por las sumas de $4.500.000 y $3.000.000) no puede admitirse si previamente la requirente no explica y demuestra de qué forma cuantifica o estima económicamente los daños que habría experimentado.

Respecto del recaudo de peligro en la demora, esta Sala lo entendió reiteradamente como aquél en el cual "el mantenimiento de una situación existente hasta el dictado de la sentencia definitiva significaría un verdadero peligro en la demora, con riesgo de frustración de la finalidad del acceso a la jurisdicción. La acentuación del periculum in mora permite subsumir el caso en la necesidad de prevención de un perjuicio inminente e irreparable, en los términos del art. 232 del Código Procesal" (causa 8518/03 del 1.3.05, entre otros).

Ahora bien, la actora no demostró que se configure en el caso tal requisito, pues no resulta suficiente manifestar que la demandada sería absorbida por otra empresa, sin aportar -al menos- algún elemento de prueba que permita sustentar sus afirmaciones. En este caso, la impresión de fs. 43 -que no se encuentra traducida- no permite inferir que se halla producido la fusión o absorción de Aventis Pharma.

La situación no resulta diferente respecto de las dificultades que, según indica, afronta la actora para citar a la demandada a la etapa de mediación previa, pues las diligencias relacionadas con esa notificación no conducen ni permiten concluir que existe un concreto peligro de que se vea frustrada la ejecución del derecho que invoca la actora.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la resolución …

OLANZAPINA FORMA II (Polimorfo)

ELI LILLY AND COMPANY  s/  MEDIDAS CAUTELARES (Causa 7067/02)

CCCF,  Sala III  -  21/08/2003 

Hechos: El juez de primera instancia, en función de la medida cautelar solicitada por Eli Lilly, ordenó a Laboratorios Raffo, Monteverde, Labinca, Amstrong, Rontag y Phoenix cesar en “todo acto de comercialización de los productos medicinales denunciados y todo otro producto medicinal que contengan como principio activo la “olanzapina” –forma II polimorfa-.

Contra la resolución que otorgó la medida apelan todos los destinatarios menos Laboratorios Rontag.
Sala III  -  Sentencia del 21/08/2003

Que, tal como esta Sala oportunamente lo puso de manifiesto ... en las presentes actuaciones se debate los derechos atinentes a la patente de invención AR002719B1, “que se refiere a una nueva forma cristalina -polimorfa- del producto químico de aplicación medicinal para el tratamiento de psicosis conocido con el nombre genérico de olanzapina -en adelante, OLANZAPINA II ...

Sobre esta base, es claro que los derechos que eventualmente asistan a la actora respecto de la patente Nº 253.521 -relativa a la olanzapina “básica, original, amorfa" ... invocada sólo ahora ... para fundar la violación que imputa a los laboratorios accionados, no pueden ser examinados en el marco de esta causa, desde que dicha patente no formó parte de la litis y, por consiguiente, no podría ser hecha valer en la decisión final sin violar el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4 y 163, inc. 6, del Código Procesal), que entronca directamente con el resguardo del derecho constitucional de defensa en juicio en las contrarias ...

... de las constancias adjuntadas a la causa ... surge prima facie que los productos denunciados contendrían OLANZAPINA; no OLANZAOPINA EN FORMA II POLIMORFA.

En este punto, resulta insoslayable destacar que la olanzapina y la olanzapina en forma II polimorfa se refieren ciertamente a un mismo compuesto -olanzapina-, mas cada una de ellas representa una forma distinta de dicho compuesto (conf. párrafos primero y segundo de la memoria descriptiva de la patente de invención de la solicitud Nº 335.872 -fs.9/32).

Ahora bien, teniendo en cuenta que la olanzapina y la olanzapina en forma II polimorfa poseen idéntica fórmula química, el mero hecho de que los productos denunciados exhiban la misma fórmula que la de la patente invocada como fundamento de la petición cautelar -AR002719B1- no resultaría, en principio, un elemento de convicción determinante a los efectos de dilucidar si se trata de olanzapina o de olanzapina en forma II polimorfa ...

En tales condiciones, conclúyese en que la peticionaria no aportó prueba idónea para demostrar, al menos con la suficiencia requerida en éste ámbito, que los laboratorios accionados se encuentren infringiendo derechos protegidos por la patente AR002719B1, que -como quedó dicho- alcanza sólo a “una nueva fórma cristalina polimorfa de olanzapina -olanzapina II-” ...

... corresponde modificar la medida decretada, ordenándose a los laboratorios apelantes se abstengan de realizar todo acto de comercialización de los productos identificados en el anexo III de la demanda, o de cualquier otro producto medicinal, sólo en cuanto contengan olanzapina en forma II polimorfa (conf. arts. 50 del ADPIC y 232 del Código Procesal).

ELI LILLY c/ BIOCROM s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 9210/05)

CCCF, Sala I  -  22/12/2005

Hechos: Eli Lilly, en su carácter de titular de dos patentes concedidas en Argentina (la patente de producto Nº AR002719B1 y la patente de procedimiento Nº 253.521), solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de ordenar a Biocrom que se abstenga de realizar actos que impliquen la explotación del objeto amparado por las patentes de su propiedad.

El juez de primera instancia rechazó el pedido por lo que se agravia la actora y reclama la directa aplicación del art. 50.2 del ADPIC y de los artículos 230 y 232 del Código Procesal, solicitando asimismo se prescinda del trámite previsto en el art. 83, párrafo II, de la ley 24.481, modificada por la ley 25.859.-

Sala I  -  Sentencia del 22/12/2005

Los agravios de la actora parecen conducir al control de compatibilidad constitucional entre una norma de fuente interna y un tratado internacional. Conviene recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico (doctrina de Fallos 324:3345 y 4404, entre otros) y, por ello, parece inapropiado efectuar este juicio en el limitado marco de una pretensión cautelar, en donde aún no se ha oído a la parte afectada eventualmente por la medida provisional. Sin embargo, también es necesario recordar la doctrina del más alto Tribunal ... en el sentido de que es arbitrario un pronunciamiento que omita la norma específicamente aplicable al caso sin declarar su inconstitucionalidad. Como lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (doctrina de Fallos 300: 700; 316: 2695; 321: 1614 y otros)”.

Sobre la base de esas consideraciones y habida cuenta que la concreta pretensión cautelar deducida por la actora se fundamenta en el derecho que a su juicio se desprende del art 50 del Acuerdo ADPIC, este tribunal examinará solicitud desde el enfoque que invoca el recurrente.

El art 50, párrafo 2 del ADPIC está inserto en la Sección 3 ("medidas provisionales") de la Parte II del tratado, subtitulada "Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual". La interpretación sistemática es imprescindible puesto que el "acuerdo fue concebido coma un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la Parte I relativa a "disposiciones generales y principios básicos" (Fallos 325:1056, considerandos 6° y 7°). Del art. 50, apartado 2, no se desprende la obligación impuesta a los jueces de dictar una medida cautelar inaudita parte; sino la imposición al Estado de disponer de una legislación según la cual los jueces tengan la facultad de dictar ese tipo de medidas en casos en que los juzguen conveniente.

El estándar de protección que resulta de la Parte III del ADPIC -especialmente, de los artículos 41 y 50, apreciados en su conjunto- impone a los Estados miembros contar con una legislación nacional que contemple la facultad de los jueces de dictar medidas provisionales inaudita parte si los magistrados lo juzgan conveniente, siempre que se den ciertas condiciones que apuntan a establecer en un grado de certidumbre el derecho del demandante, a verificar la probabilidad de que todo retraso cause daño irreparable, así como a evitar abusos.

Con anterioridad al dictado de la ley 25.859, ante la carencia de legislación específica, los jueces del fuero nos hemos pronunciado en el sentido de que el estándar de tutela previsto en el art. 50 del ADPIC directamente operativo- habilitaba al magistrado a dictar medidas provisionales eficaces, incluso sin haber oído a la otra parte y en los términos genéricos de la legislación procesal nacional, para evitar la infracción de los derechos cuando hubiere algo más que un "fumus bonis iuris" y ante la probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (esta Sala, causas 1440/97 del 29/5/97; 4176/99 del 10/8/99; 3925/05 del 30/6/05).

En el caso bajo juzgamiento, la producción de un dictamen pericial que ilustre al juez sobre los derechos emergentes de las patentes invocadas y la eventual superposición con el principio activo que explotaría la demandada, hubiera sido de imprescindible necesidad para formar convicción sobre los extremos de procedencia de lo solicitado (en el mismo sentido, esta Cámara, Sala II, Causa Nº 7067/02 del 21/8/03; Sala III, Causa 3709/02 del 15/5/03) 

… ante el rechazo de la parte actora a la posibilidad de que el Tribunal transforme la pretensión cautelar solicitada (según el art. 204 del Código Procesal) y habida cuenta que Eli Lilly no ha demostrado un grado de certidumbre en su derecho, con la suficiencia requerida en los términos de los parámetros de protección que se desprenden del art. 50, párrafos 2 y 3, del Acuerdo ADPIC, resulta inoficioso pasar tratamiento de la impugnación de inconstitucionalidad de una norma que no será aplicada al sub lite, puesto que no puede abrirse a favor de la actora un procedimiento cautelar que expresamente dice no reclamar.

IMATINIB (Polimorfo)

NOVARTIS AG c/ LABORATORIO RICHMOND s/ MEDIDAS CAUTELARES, (Causa 5080/07)

CCCF,  Sala I  –  27/03/2008 

Hechos: La actora solicitó una medida cautelar a fin de que la demandada cesara en los actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta y/o importación de "IMATINIB forma cristalina beta" y /o su producto "Ziatir", por estar infringiendo su patente AR 016351. A tal efecto, la peticionaria ofreció prueba documental y pericial, aunque pidió que tramitara inaudita parte. 

El juez dispuso la designación de un perito químico único de oficio, para que en el plazo de doce días, se expidiera sobre los puntos de peritaje ofrecidos por la actora. 

Luego de presentado el informe pericial, el juez hizo lugar a la medida solicitada conforme el art. 50 del ADPIC, el art. 83 de la Ley de Patentes y los arts. 195 y 232 del Código Procesal.

La demandada fue notificada conjuntamente de la medida cautelar, de la providencia recurrida y del peritaje, por lo cual se se agravió e interpuso recurso de apelación.

Los agravios de la demandada se dirigieron a cuestionar la falta de bilateralización del proceso, previamente al dictado de la medida precautoria, lo que a su entender contraviene lo dispuesto en el art. 83 de la ley 24.481 (modificado por la ley 25.859). En este sentido, se quejó por haberse visto privado de ofrecer puntos de peritaje y formular observaciones a los propuestos por la actora, aportar documentación y una muestra de su producto. En consecuencia, solicitó que se deje sin efecto la medida y se ordene la confección de un nuevo peritaje.

Sala I  -  Sentencia del 27/03/2008

… es conveniente precisar que no está controvertida la aplicación al "sub lite" del procedimiento previsto en el art. 83, apartado II, de la ley 24.481 (sustituido por la ley 25.859 -B.O. 14/1/04-), sino el alcance que cabe atribuirle en relación con la resolución que designó, sin intervención de la demandada, al perito químico Dr. Diego Saavedra para que se expidiera sobre los puntos propuestos a fs. 197, en el plazo de doce días (fs. 202). 

Así delimitado el tema a decidir, vale reiterar lo manifestado por el Tribunal en cuanto a que la resolución apelada versa sobre una cuestión que ha de ser resuelta por aplicación de normas específicas (art. 83, apartado II, de la ley 24.481), ajenas al capítulo de prueba del ordenamiento procesal (cfr. esta Sala, causa 8262/2007 -I- "Novartis AG c/ Laboratorios Richmond SACIYF s/ recurso de queja" del 28/8/07). Sobre el punto, es oportuno mencionar que la recurrente manifiesta -en orden a sustentar la inaplicabilidad del art. 379 del Código Procesal- que "la designación de un perito…tiene una naturaleza jurídica diversa, regulada por la ley de patentes específicamente ..." y que el dictamen del perito "…es una cuestión previa regulada por la ley de patentes, y no así una medida probatoria…" 

En este sentido, también se ha dicho que el art. 83, ap. II, de la Ley de Patentes debe recibir una inteligencia que sea compatible con el nivel de protección establecido en el ADPIC. Ello significa que el procedimiento para obtener el dictamen pericial -anterior a la resolución que resuelve admitir o rechazar la solicitud de la medida cautelar- no debe conducir a la pérdida de las notas de agilidad y eficacia, y debe servir de auxilio técnico previo para el juez, para formar su convicción con grado de certeza satisfactoria sobre la razonable probabilidad de la validez del título, sobre sus alcances y sobre la razonable configuración de la infracción (cfr. esta Sala, causa 1412/07 del 22/5/07, considerando 7 del voto de los Dres. Najurieta y Farrell).
Con relación a los puntos sobre los cuales el señor juez ordenó expedirse al experto, es oportuno recordar que el art. 83 dispone que "el juez requerirá que un perito designado de oficio, se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de quince días" de manera tal que resulta claro que en cuanto al contenido del peritaje, su alcance está precisado en el art. 83, apartado II, de la ley 24.481, que determina los puntos sobre los que el experto debe expedirse (cfr. esta Sala, doctr. causa 1412/07 del 31/5/07).

En esa inteligencia, se advierte que los puntos "g." e "i." propuestos a fs. 197 coinciden casi literalmente con los incisos a) y d) del art. mencionado. En tales condiciones, es dable concluir que lo resuelto por el señor juez no se aparta de las previsiones de la ley precedentemente señaladas.
... el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso interpuesto ...
Recurso extraordinario interpuesto por la demandada

Sala I  -  Sentencia del 26/06/2008  

... la parte demandada dedujo recurso extraordinario por vicio de sentencia arbitraria. Adujo, que no se respetaron las normativas legales vigentes y criticó lo resuelto en cuanto a la sustancia de la pretensión, pues estimó que la Cámara no había analizado las consideraciones expuestas por su parte. Asimismo, entiende que se ha vulnerado el derecho a la salud pública, todo lo que configura un caso de gravedad institucional.

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las resoluciones que se refieren a medidas cautelares, ya sea que las ordenen, modifiquen o rechacen, no autorizan, como principio, el otorgamiento del recurso extraordinario, excepto en los supuestos en que se produzca un agravio de imposible reparación ulterior, pues sólo esta circunstancia otorgaría a la resolución un carácter equiparable a definitivo a los efectos de la vía del art. 14 de la ley 48 (doctrina de Fallos 314: 1202; 324: 4414 entre otros muchos).

Tal como se advierte de la resolución cuestionada, en el sub examine el agravio no es definitivo, ni puede equipararse a tal, toda vez que se hallan en juego aspectos puramente fácticos que hacen a la viabilidad de una medida cautelar solicitada en el marco de una acción meramente declarativa, materia insusceptible de tratamiento en la instancia extraordinaria (Fallos 270:388, 278:365, 360:293; 310:2159 y otros).

Por ello, SE RESUELVE: declarar inadmisible el recurso extraordinario ...
Recurso de apelación interpuesto por la demandada mediante el cual argumenta que la validez de la pericia se encuentra viciada de nulidad

Sala I  –  Sentencia del 02/07/2009  
... las nulidades no responden a un mero prurito formal, sino que tienen como requisito esencial la existencia de un interés jurídico propio lesionado por el acto que se impugna, pues resulta inconciliable con el objeto del proceso la nulidad por la nulidad misma, o para la satisfacción de un interés meramente teórico, y es por ello que el principio de trascendencia requiere la demostración de que el vicio en cuestión ocasionó un perjuicio cierto o irreparable que no puede ser otro que una lesión al derecho de defensa en juicio, que no se puede subsanar sino con el acogimiento de la sanción (cfr. esta Sala, causas 2227 del 14-10-83, 6588 del 18-11-93, 16.195 del 19-3-96, 6967/02 del 12-2-04 y 5042/01 del 25-9-08; Sala II, causa 130 del 28-11-80; Sala III, causa 5370 del 3-5-88; Morello, A. M. y otros “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, t. II pág. 795, Ed. Platense-Abeledo Perrot). En este sentido el interesado debe expresar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración de nulidad; y tanto el interés como el prejuicio, deben ser demostrados o surgir de las constancias de la causa, ya que es preciso que la irregularidad haya colocado a la parte en un estado de indefensión, pero no en una indefensión teórica, sino que se debe concretar con la mención expresa y precisa de las defensas que se vio privada de oponer (cfr. Sala II, causa 4533/97 del 15-6-99).

... cabe destacar que la actividad probatoria del procedimiento previsto en el art. 83 es de carácter singular, y resulta ajena -como principio- al capítulo de prueba del ordenamiento procesal .... no resultan aplicables sin más las normas del Código Procesal, a menos que el juez lo considere conveniente y sólo en la medida en que ello resulte compatible con las notas de agilidad y eficacia propias de las medidas cautelares. 

Con relación a los puntos de peritaje propuestos por la actora, habida cuenta de lo expuesto anteriormente en cuanto a la inaplicabilidad de las normas procesales que gobiernan la prueba pericial, lo que determina la consiguiente potestad del juez para examinar la pertinencia de aquéllos ... cabe concluir que la demandada no está facultada para formular observaciones respecto de su procedencia.

.... es pertinente señalar que el art. 83, ap. II de la ley 24.481 prevé entre las condiciones que se deben verificar para el dictado de una medida cautelar y sobre la que debe expedirse el perito que ... a) exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida ...” (el subrayado pertenece al Tribunal).

En tales condiciones, dados los términos del precepto, resulta razonable lo manifestado por Richmond en cuanto a que se vio privado de la posibilidad de adelantar los argumentos por los cuales plantearía la nulidad de la patente, a fin de que fueran considerados por el perito.  En este sentido, el Tribunal tampoco puede soslayar que la copia del llamado de atención formulado en sede administrativa por Richmond fue adjuntado por la actora después de producido el informe pericial, al contestar el traslado conferido ...

.... a fin de predicar la aplicación directa del art.50 del ADPIC, se ha señalado la dificultad que enfrenta el perito para su labor porque "no sabrá sobre qué dictaminar, ya que tiene que hacerlo sobre la base de una eventual impugnación del demandado, cuyo contenido, obviamente se ignora" (cfr. Otamendi, Jorge, “Medidas precautorias en la ley 25.859” en “Medidas Cautelares en Materia de Patentes de Invención según la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, págs. 101/110). En sentido análogo, se ha mencionado que en el sistema de EE.UU., si en el marco de una medida cautelar se cuestiona la validez de la patente, el tribunal analizará la prueba presentada por ambas partes (cfr. Noetinger, Fernando, “Requisitos de procedencia de las medidas cautelares a la luz de la doctrina y jurisprudencia norteamericanas” en “Medidas cautelares en Materia de Patentes de Invención según la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, págs. 61/99, punto 2.1.2)

Por otra parte, la alegada imposibilidad de formular al experto las preguntas que expone es susceptible de lesionar el derecho de defensa de la apelante (cfr. esta Sala, causa 5042/01 del 25-9-08). Sin embargo, teniendo en cuenta que el Tribunal ha revocado la medida cautelar (decisión de esta misma fecha en la causa 9485/07 “Novartis AG c/ Laboratorios Richmond s/ incidente de apelación”), en este estado, este menoscabo resulta subsanable. No procede que se invalide lo actuado, pues ello .... importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina de Fallos 320:1611).

Por esta razón, a la luz de las manifestaciones de la demandada que revelan la existencia de aspectos no tratados porque no fueron propuestos originariamente y teniendo en cuenta que la demandada también ha aportado documentación, el Tribunal considera conveniente disponer que un perito de oficio se expida en el plazo de doce días -igual al determinado para responder el cuestionario de la actora- sobre los puntos de pericia propuestos por la demandada, de cuyo dictamen se dará traslado a ambas partes.

A estos efectos, aun cuando la Sala ya se ha pronunciado respecto a la inexistencia de una causal de recusación al momento de su designación ... a fin de que la opinión vertida por el experto no condicione la objetividad del examen y respuesta de los puntos propuestos por la demandada, el Tribunal considera conveniente que en el plazo de cinco días las partes, de común acuerdo, propongan un único perito para llevar a cabo la tarea, o en caso contrario será designado por el señor juez.

Recurso de apelación interpuesto por la demandada respecto del rechazo de nulidad de la designación de perito químico y la recusación en subsidio

Sala I  -  Sentencia del 20/04/2010  
Los agravios de Laboratorios Richmond se dirigen a sostener que tanto la nulidad como la recusación fueron planteadas oportunamente. Asevera que recién tomó conocimiento del vicio del acto cuando le fue exhibida la causa 5199/07 "Novartis A.G. c/ Laboratorios LKM s/ medidas cautelares".

Añade que no tuvo en cuenta que el perito Sotelo no cumple con el requisito de neutralidad determinado en la resolución mencionada y afirma que la omisión de Novartis de informar tales circunstancias -en ejercicio de sus deberes de probidad y buena fe- "produce el vicio anulatorio" de toda la actuación del experto. Agrega que ambos peritos ya se han pronunciado sobre la validez de la patente de Novartis y la infracción, sin haber tenido oportunidad de ser preguntados e informados por su parte. Destaca que los criterios de apreciación de validez y probabilidad de infracción utilizados por el Dr. Sotelo en la causa 5199/07 mencionada, son aplicables a cualquier patente y a cualquier producto. Invoca que serán posiblemente inútiles las impugnaciones que se hagan al perito, "por haber un prejuicio del mismo en la misma y exacta situación".
... se debe señalar que lo resuelto por el magistrado encuadra dentro del ámbito del precepto contenido en el art. 379 del Código Procesal, que establece la inapelabilidad -con carácter general para todo tipo de procesos- de las decisiones relativas a la producción, denegación y sustanciación de la prueba (cfr. esta Sala, causas 13.829/96 del 23-9-99 y sus citas, 13.955/03 y 13.974/03 del 16-12-03, 711/04 del 16-12-04,  5042/01 del 15-6-06,  5037/01 del 23-9-08 y 7373/08 del 2-6-09, entre otras), cuya aplicación resulta plenamente compatible con las notas de agilidad y eficacia propias de las medidas cautelares.    

Por lo expuesto .... debe declararse mal concedido el recurso interpuesto en relación con la designación del perito Sotelo.

Por lo demás, es del caso efectuar algunas precisiones en relación con otras cuestiones.

... ante la falta de propuesta de un perito de común acuerdo por las partes ... el señor juez lo designó ... y el experto se expidió únicamente sobre los puntos ofrecidos por la apelante y con base en la información y documentación a la que en dichos puntos la demandada hizo referencia ... a lo que se añade que en el caso tuvo al alcance la documentación aportada por ésta ...

Asimismo, cabe señalar que -en todo caso- el perito se limitó a cumplir con su cometido en otro expediente y de ello no se puede deducir que no exista  "neutralidad" de su parte. Es que el hecho de que haya tomado una determinada posición en otra causa en un tema técnico propio de su ámbito de conocimiento específico -en función de los puntos de peritaje allí ofrecidos-, no lo convierte en parcial. 

Consecuentemente, la intervención del perito Sotelo en otro expediente, donde la demandada es otro laboratorio y en el que -a tenor de lo manifestado por la recurrente- respondió al cuestionario de la actora basándose en elementos probatorios aportados únicamente por ésta, más allá de la vinculación que pueda existir en el objeto de ambas medidas cautelares, no determina que su desempeño en estos autos configure un apartamiento de lo decidido por la Sala.

En cuanto a la recusación, incluso en la posición más favorable a la apelante respecto de la oportunidad de su deducción e interpretando que pretende encuadrarla en el art. 17, inc. 7, del Código Procesal -aunque no lo indica concretamente a fin de intentar rebatir el fundamento dado por el señor juez-, los argumentos expuestos anteriormente bastan para rechazarla.

A ello se añade que, analógicamente, aun cuando un juez hubiera emitido opinión en determinados casos, hasta el punto de que se pueda entender que tiene una posición tomada respecto de determinada cuestión jurídica, ello no sería suficiente para considerarlo incurso en las causales de recusación previstas en el art. 17 del Código Procesal. En este sentido se ha dicho que el juicio formulado en ocasión de emitir pronunciamiento en otro expediente no constituye opinión susceptible de fundar prejuzgamiento, aunque se haya planteado en un caso análogo, idéntico o semejante al del juicio en que se formula la recusación con causa, porque cada proceso está constituido por cuestiones de hecho diferentes y porque el prejuzgamiento debe referirse a que los jueces hayan emitido opinión acerca del mismo pleito pendiente (cfr. Sala III, causas 8259 del 3-3-92 y 3513/94 del 24-2-95; esta Sala, causa 4683/01 del 5-6-03; Sala II, causa 8171/00 del 13-5-04).
NOVARTIS AG c/ LABORATORIO RICHMOND s/ MEDIDAS CAUTELARES, (Causa 9485/07)

CCCF,  Sala I  –  02/07/2009 

Recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia que otorga la medida cautelar solicitada en el expediente principal 5080/07
... dados los términos en que fue solicitada la medida reseñados en el considerando 1 y que, en concordancia, el procedimiento fue encauzado en los términos del art. 83, ap. II, de la ley 24.481, es conveniente recordar que dicho precepto establece -en lo que aquí interesa- que "Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales, tales como cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas, los jueces podrán otorgar esas medidas inaudita altera parte" (el destacado pertenece a la Sala).

En este sentido, se ha sostenido que "habrá situaciones, cuya valoración depende del criterio del juez, en las que la parte afectada será oída, y habrá otras en las que el juez podrá otorgar la medida sin su intervención" (cfr. Correa, Carlos María, "Medidas cautelares en litigios de patentes: ventajas y constitucionalidad de su reforma" en "Medidas cautelares en el régimen de Patentes", Ed. Lexis-Nexis, Bs.As., 2006, pág. 33 y sig.) y que la facultad de los jueces de otorgar medidas cautelares inaudita parte debe ser interpretada con el alcance de las circunstancias establecidas en el art. 50 del ADPIC -incluyendo la probabilidad de la irreparabilidad del perjuicio- (cfr. Bensadón, Martín, "Ley de Patentes Comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de París", Ed. Lexis-Nexis, Bs.As., 2007, pág. 467/468).

Asimismo, es pertinente recordar que este Tribunal se ha pronunciado en relación con la participación que le cabe a las partes en el procedimiento regulado en el art. 83, párrafo II, de la ley 24.481 (cfr. doctr. causa 1412/07 del 22-5-07 -considerando 8 del voto de los Dres. Najurieta y Farrell y considerando 3 del voto del Dr. de las Carreras- y causa 5042/01 del 25-9-08), doctrina que resulta aplicable al "sub examine" en atención al argumento principal del recurso que aquí se trata.

Desde esta perspectiva, cabe destacar que el señor juez no fundamentó adecuadamente el otorgamiento de la medida precautoria inaudita parte.

En efecto, la resolución está redactada en términos de probabilidad o eventualidad del daño -de modo general- que puede sufrir la actora (cfr. fs. 255, último párrafo, citado en el considerando 2), sin que se haya invocado siquiera que el tiempo que insumiría la intervención de la contraria sea susceptible de generar un retraso que inflija a la accionante un daño irreparable y no existen elementos de juicio suficientes en el expediente que permitan evaluar con algún grado de certeza la probabilidad de que ello ocurra.

En tales condiciones, habiéndose encauzado el procedimiento en los términos del art. 83. ap. II, de la ley 24.481, y teniendo en cuenta la trascendencia de la medida precautoria solicitada, su dictado sin la intervención de la destinataria que prevé el mencionado artículo ha sido contrario a derecho y, en consecuencia, la resolución debe ser revocada.
... el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución ...
DIDANOSINA
BRISTOL MYERS COMPANY s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 1412/07)

CCCF,  Sala I  -  22/05/2007 

Hechos: La actora solicitó una medida cautelar en los términos del art. 50 del ADPIC y los arts. 230 y 232 del Código Procesal. Esta consistía en el cese de la fabricación, importación, exportación y comercialización onerosa o gratuita por parte de Laboratorio Richmond S.A., del producto identificado con la marca "DINOSIN /DIDANOSINA".

El juez de primera instancia (Dr. Saint Genez) hizo lugar a la medida cautelar. Laboratorios Richmond y el Ministerio de Salud se agraviaron por lo que consideraron un apartamiento del régimen legal específico para el otorgamiento de medidas cautelares relativas a patentes y sostuvieron que debía aplicarse el procedimiento previsto en el art. 83 de la Ley 24.481 (modificada por la ley 25.859). 

Sala I  -  Sentencia del 22/05/2007

Con anterioridad a la reforma de ley 24.481, los jueces del fuero nos hemos pronunciado en el sentido de que los estándares de tutela previstos en el art. 50 del ADPIC directamente operativo habilitaban al magistrado a dictar medidas provisionales eficaces, incluso sin haber oído a la otra parte y en los términos genéricos de la legislación procesal nacional, cuando hubiere algo más que un fumus bonis iuris y ante la probabilidad de que cualquier retraso causara daño irreparable a su titular.
En la actualidad partir de la vigencia de la ley 25.859, la ley de patentes cuenta con un régimen específico, sancionado por el legislador con plena conciencia, por una parte, de la obligación de la República Argentina de honrar los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo ADPIC y, por la otra, de la particularidad de la materia, que abarca los conflictos por patentes medicinales, es decir, ámbitos que comprometen la salud pública y donde es necesario equilibrar los legítimos intereses del titular de los derechos de propiedad intelectual, del público consumidor del medicamento y del Estado responsable de las políticas públicas (art. 8 del Acuerdo ADPIC, Principios).

El ADPIC no impide la potestad legislativa de los órganos nacionales, sino que impone un marco de protección mínima que no debe ser violentado. Los Estados Miembros deben asegurar que en su legislación existan recursos ágiles para prevenir infracciones y que esos recursos constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones (art. 41.1 del ADPIC). Esos procedimientos deberán ser justos y equitativos y no serán injustificadamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios (art. 41.2). Las decisiones sustanciales sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas (art. 41.3).

Estas disposiciones respetan la independencia del Estado Miembro para ejercer su competencia legislativa soberana dentro de los marcos relativamente flexibles que se acordaron de manera uniforme. 

El nuevo régimen del art. 83, párrafo II, de la ley de patentes establece que, en forma previa a otorgar la medida, el juez debe requerir que un perito designado de oficio se expida sobre dos puntos, a saber: la razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida (inciso a) y la probabilidad razonable de que se infrinja la patente (inciso d). El primer requisito parece extraño para un sistema de patentabilidad como el argentino, en donde la concesión de la patente es decidida por un organismo administrativo altamente especializado, que examina las condiciones de patentabilidad y emite un acto formal que goza de presunción de legitimidad. Tal vez el antecedente de esta ley es decir, la solución mutuamente convenida entre la República Argentina y los Estados Unidos constituya la explicación de haber insertado en nuestro ordenamiento una exigencia semejante.

En todo caso, es necesario dar a la norma un sentido compatible con el contexto en el que aparece, es decir, en el marco de una legislación nacional que no debe infringir el nivel de protección establecido en un tratado internacional. Ello significa que no es concebible abrir un debate contradictorio que comporte insertar una reconvención por nulidad de título en el curso del procedimiento cautelar. A fin de que el trámite no pierda las notas de agilidad y de eficacia, el juez deberá apreciar la procedencia de la medida solicitada con criterio riguroso, contando con auxilio técnico previo para formar su convicción en grado de "certeza satisfactoria" sobre la razonable probabilidad de la validez del título, sobre sus alcances y sobre la razonable configuración de la infracción.

En el sub-lite ... el Tribunal no se encuentra en condiciones de dilucidar, con un grado suficiente de certidumbre (art. 50.3 del ADPIC), sin la colaboración técnica de un experto imparcial, que el recubrimiento entérico utilizado en la elaboración de la especialidad Dinosin/Didanosina del Laboratorio Richmond S.A. infringe la patente AR017747B1 de Bristol Myers Squibb Co.

Ciertamente, el nuevo régimen legal difiere de la práctica elaborada y prudentemente utilizada por los jueces del fuero antes de la reforma; sin embargo, no es un régimen incompatible con la letra y con el espíritu de los compromisos asumidos por la República Argentina en el Acuerdo ADPIC.

Ello no significa que, en una hipótesis excepcional, los jueces no puedan desplegar las facultades que reciben de la totalidad del ordenamiento jurídico -incluyendo el artículo 50.2 del Acuerdo ADPIC- a fin de otorgar protección cautelar de urgencia ante la manifiesta certeza de la infracción a un derecho de patente y frente a la irrazonabilidad de permanecer como juez inerte frente a la inminencia de un daño irreparable.
Voto del Dr. de las Carreras
Me encuentro persuadido que aun con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.859, el art. 50 del ADPIC, en conjunción con las reglas generales del Código Procesal, sigue siendo directamente operativo o autoejecutorio.

En mi parecer la innovación del proceso previsto en el art. 83, II parte, no es más que la previsión de una nueva alternativa en materia de patentes, cuando la cuestión no es posible encuadrarla en el art. 50 del Acuerdo, que es la pauta mínima de protección.

... frente a una supuesta infracción el titular del derecho de patente (con la verosimilitud derivada del título aprobado por un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad, alcanzado luego de un proceso administrativo reglado), el actor conserva una variedad de posibilidades que no se reducen al proceso del art. 83, II parte, toda vez que "... el juez podrá tomar otras medidas... " (cfr. versión taquigráfica de la exposición del especialista Carlos Correa ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Senadores de la Nación), sin exclusiones, a saber: a) la aplicación inaudita parte del art. 50 del Trip's - Adpic (cuando existe algo más que verosimilitud y la infracción surge patente o manifiesta para el juez); b) el inicio del incidente de explotación (previsto en el art. 88 para el sistema de patentes); y c) el proceso bilateral establecido por el art. 83, II párrafo, (ley 25.859).

Tratándose de patentes la dificultad de la evaluación técnica por el juez limita la posibilidad de alcanzar en grado suficiente el exceso de verosimilitud que exigimos (Considerando 2) para que sea procedente la aplicación del art. 50 del ADPIC.

En efecto, si bien el art. 50 puede ser claramente aplicable en cuestiones marcarias por ser materia fácil y directamente comprobable por el juez, en patentes es más difícil alcanzar esa exigencia sin la asistencia de peritos, aunque, es cierto, puede no darse esta dificultad en cuestiones de producto o mediando sólo... defensas formales sobre la validez de la patente... (criterio sostenido por autorizada doctrina: O’Farrell, Ernesto, El tratado Gatt Trips y el incidente de explotación, LL 1997-B, 1156), y sí más a menudo en materia de procedimiento.
... el Tribunal -por mayoría RESUELVE: revocar la medida cautelar dictada a fs. 134/135 y disponer que -en la primera instancia se proceda a la designación de un perito experto en la materia a fin de encaminar el procedimiento conforme al segundo párrafo del art. 83 de la ley 24.481 ...
LEGITIMACION 

AGAR CROSS S.A.  s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 195/98)

CFed. Rosarios,  Sala B Civil  -  24/03/1998

La empresa actora peticiona medidas cautelares tendientes a impedir la introducción y comercialización en la República Argentina del producto agroquímico "Metsulfurón metil", que ha importado para comercializar la "Compañía Argentina de Semillas S.A." … por ser "EI Du Pont de Nemours y Company" titular de la patente del mencionado producto, con quien suscribió un contrato de distribución del mismo.

El convenio de distribución celebrado entre ambas empresas señala en su artículo IV que "Agar Cross S.A." no es "agente o representante legal de Du Pont a efecto alguno" … y no se ha acreditado en autos que el titular del derecho a la patente le haya cedido o transferido, ni que exista contrato de licencia -como lo autoriza el art. 8 de la ley 24.481 … debidamente inscripto en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como lo exige el art. 37 de la misma ley.

Consecuentemente, no habiéndose demostrado que la peticionante sea persona beneficiada con licencia contractual, no le asiste "derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan al titular de los inventos" (art. 40 ley citada).

El mencionado contrato de distribución … y el reconocimiento de "DUPONT Argentina" de la existencia del mismo … sólo demuestran que "Agar Cross S.A." "tiene firmado un contrato de distribución para la venta de productos agroquímicos en nuestro país", pero no acreditan el carácter de licenciatario previsto por las normas legales citadas.
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Confirmar el decreto recurrido …
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG c/ ATAR SEMILLAS HIBRIDAS s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 8604/09)

CCCF,  Sala II  -  30/12/2009

Aun cuando la finalidad de dicho documento (mandato para litigar con base en la patente invocada) sería conferir a Syngenta Participations AG una autorización para adoptar las medidas que considere apropiadas para la protección y exigibilidad de sus derechos e intereses derivados de la patente en cuestión, no existe constancia alguna de que quien otorgó ese instrumento contara con las facultades necesarias a esos fines.

Esa circunstancia -que fue puesta en duda por la recurrente- no se ve respaldada por elementos de convicción que demuestren la representación que en esa oportunidad se invocó, y en su caso la capacidad para otorgar una autorización semejante.

El Tribunal estima que en el caso la actora no ha demostrado contar con la legitimación necesaria para formalizar los planteos deducidos. Por consiguiente revoca el decisiorio apelado. 

MEDIDAS EN FRONTERA

AVENTIS PHARMA S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION (Causa 13.794/03)

CCCF,  Sala I -16/12/2003

Ver Medidas Cautelares (Docetaxel)
… lo decidido no es susceptible de generarle al apelante gravamen alguno, por cuanto lo solicitado por la actora a fs. 63 vta. consistió en que se ordenara a la Administración Nacional de Aduanas a que, con carácter previo a autorizar el despacho a plaza del producto DOCETAXEL o cualquiera de sus nombres equivalentes, se comunicara esa circunstancia al Juzgado o Secretaría intervinientes, a fin de que se ordenara al importador -bajo su responsabilidad y con el contralor de su parte y del Tribunal- que pusiera a disposición del señor juez una muestra de dicho producto a efectos de realizarle oportunamente una pericia, a cuyo efecto indicó la modalidad en que aquélla debía ser obtenida y conservada. A ello añadió: "Realizado lo expuesto, el importador continuará con el despacho a plaza del resto de la mercadería importada" …

Es claro, pues, que lo ordenado en la resolución apelada es, precisamente, lo que solicitara la actora al impetrar el dictado de la medida cautelar y este Tribunal no advierte cómo puede ocasionarle un perjuicio en la medida en que lo dispuesto por el magistrado no implica que la mercadería de marras ingrese a un circuito comercial, sino tan sólo que sea objeto de análisis, a partir de la obtención de una muestra ...

AVENTIS PHARMA S.A. c/ LABINCA s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 1695/03)

CCCF,  Sala I -16/12/2003

Ver Medidas Cautelares (Docetaxel)
… las medidas dispuestas en estos autos están destinadas exclusivamente a proteger el uso indebido de la patente de procedimiento concedida a la parte actora, y no a restringir la producción de la droga DOCETAXEL.
En la medida que dicho procedimiento -protegido- indica la forma de elaborar la droga  DOCETAXEL en su versión TRIHIDRATO, de ello no se sigue que esa misma patente extienda su protección a otras -diferentes- formas o procedimientos de elaboración de la droga DOCETAXEL.

En consecuencia, la parte accionante no puede impedir el ingreso al país de versiones distintas a la droga Docetaxel que pudieran ser elaboradas con procedimientos diferentes al protegido por la patente. 

Respecto del deliberado cambio en la identificación de las drogas en los trámites aduaneros de ingreso al país, como mecanismo para evitar los controles del cumplimiento de la medida cautelar que invoca la demandante, deberá ocurrir por las vías que correspondan a efectos de informar el presunto ingreso de drogas ilegítimamente identificadas al país. 

AVENTIS PHARMA S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION –MICROSULES ARG. S.A.- (Causa 711/04) 
CCCF,  Sala I  -  02/03/2004

Ver Medidas Cautelares (Docetaxel)
En cuanto a las críticas vertidas por la accionante en orden a lo que denomina "la continuación del trámite aduanero", y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es menester señalar que el magistrado se ha limitado a autorizar la continuación del trámite aduanero de la mercadería en presunta infracción, constituyendo a Microsules SA -hasta tanto recaiga en autos la resolución pertinente- en su depositaria, previa individualización y sellado por Notario Público del producto, acto que deberá comunicarse a la actora para permitir su participación.  Ello implica que, contrariamente a lo alegado por la recurrente, lo decidido no es susceptible de generarle daño alguno a "Aventis" por cuanto no se ha autorizado derechamente el ingreso de la mercadería retenida a los circuitos comerciales, sino que se ha dispuesto que la mercadería quede depositada, con contralor de la actora, hasta tanto se concluya el peritaje dispuesto y se determine fehacientemente si la misma se trata de Docetaxel Trihidrato o no.  Ello determina la improcedencia de la fijación de la caución solicitada.

Por lo que se lleva dicho, debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por Aventis Pharma SA en cuanto se alza contra lo decidido por el magistrado respecto de la continuación del trámite aduanero, habida cuenta de que no cumple con uno de los requisitos de admisibilidad para su procedencia, cual es la concurrencia de un gravamen actual (Conf.. Loutayf Ranea, R. "El recurso de apelación en el proceso civil", t. 1, pág. 196 y sigtes.; esta Sala, causas 50/97 del 11.2.97 y sus citas, 375/01 del 8.7.03; Sala 3, causa 4875/02 del 20.6.02 y 2276/99 del 3.10.02, entre otras).

AVENTIS PHARMA s/ INCIDENTE DE APELACION LAB. MONTE VERDE Y OTROS (Causa 13955/03)

CCCF,  Sala I  -  16/12/2003

Ver Medidas Cautelares
... la obtención de una muestra de la droga retenida en la Aduana para su análisis, supeditada a las propuestas de las partes en orden al modo de realización más eficaz de la diligencia y su ulterior examen químico, responde adecuadamente a lo peticionado repetidamente por la parte actora a lo largo de las actuaciones. Por otro lado, aparece como la forma más eficaz de determinar si la droga importada por Monte Verde ha sido elaborada en infracción al procedimiento patentado por Aventis, y poder superar así interminables debates estériles en cuanto a si la documentación presentada por dicha firma resulta idónea o no para acreditar que la sustancia importada no es Docetaxel en su forma trihidratada.
Por otro lado, lo decidido no es susceptible de generarle al apelante gravamen alguno, por cuanto lo solicitado por la actora a fs. 63 vta. consistió en que se ordenara a la Administración Nacional de Aduanas a que, con carácter previo a autorizar el despacho a plaza del producto DOCETAXEL  o cualquiera de sus nombres equivalentes, se comunicara esta circunstancia al Juzgado y Secretaría intervinientes, a fin de que se ordenara al importador -bajo su responsabilidad y con el contralor de su parte y del Tribunal -que pusiera a disposición del señor juez una muestra de dicho producto a efectos de realizarle oportunamente una pericia, a cuyo efecto indicó la modalidad en que aquélla debía ser obtenida y conservada. A ello añadió: "Realizado lo expuesto, el importador continuará con el despacho a plaza del resto de la mercadería importada" ...

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS c/ COMP WORLD TRADE s/ CESE DE USO DE PATENTES. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 2727/05)

CCCF,  Sala II   -   04/12/2007

Hechos: El juez de primera instancia ordenó con carácter de medida cautelar y previa caución real, la suspensión provisoria por diez días hábiles del despacho a plaza de la mercadería importada por la empresa demandada en presunta infracción a las patentes de la actora.

La actora se agravia por el limitado alcance con que fue otorgada la medida cautelar, toda vez que en su escrito de inicio había solicitado suspensión del despacho a plaza de toda mercadería importada en determinadas posiciones, por cualquier importador que fuera, no sólo por la demandada, sin perjuicio de que, posteriormente, se inicien contra los infractores las acciones de fondo que competan o, en caso de resultar mercadería no infractora, la liberen a plaza para su consumo en forma habitual. Señala que lo que pretende es obtener una orden judicial que le permita inspeccionar, previo a su introducción en el territorio nacional, toda la mercadería que hubiese sido producida mediante las patentes de la que es titular, a fin de verificar si fueron o no elaboradas por empresas licenciatarias. Agrega que el Juzgado Nº 11 dictó una precautoria similar que está siendo cumplida y que provocó numerosos beneficios para la industria nacional, disminuyendo las importaciones de productos espurios.

Sala II  -  Sentencia del 04/12/2007

En efecto, el recurrente se limita a reiterar punto por punto las manifestaciones efectuadas en su escrito de inicio ... en particular lo atinente a los efectos beneficiosos que se derivarían del dictado de la medida cautelar con los alcances que fueron peticionados ...

Empero, no rebate -siquiera lo menciona- el argumento dirimente de la resolución cuestionada: de conformidad con el ordenamiento ritual vigente, habida cuenta de que el presente proceso trata de un reclamo por cese en la infracción de patentes e indemnización de daños y perjuicios, y atento el carácter accesorio de la medida cautelar pedida, debía ocurrir ante por la vía y ante quien corresponda, toda vez que el conflicto habría de quedar ceñido con la empresa demandada.

Desde este ángulo, cabe consignar que en el escrito de demanda la actora planteó dos pretensiones diferentes: una dirigida contra Comp World Trade S.A. con el objeto ya indicado y otra procurando obtener la suspensión cautelar de toda importación en infracción a sus patentes, dentro de determinadas posiciones arancelarias, cualquiera fuera el importador. El sentenciante expresamente hizo mérito de la incongruencia entre una y otra y sus consideraciones sobre el punto no merecieron objeción seria, concreta y razonada de parte del apelante, razón por la cual cabe concluir en que el memorial en examen no cumple con los recaudos previstos en las normas de rito y debe ser declarado desierto (conf. arts. 265 y 266 del Código Procesal).
MODELOS DE UTILIDAD

CHIDIAC BASSAM ANTONIO c/ KLOURY YAMIL, ANTONIO (Causa 5581/97)

CCCF,  Sala III  -  27/09/2005

Hechos: El actor interpuso demanda contra el Sr. Klrury a fin de que se decretara la nulidad del modelo de utilidad solicitado por el demandado, a quien también reclamó daños y perjuicios.   

El juez de primera instancia no hizo lugar a la demanda ya que consideró que no se encontraba cumplido el requisito de novedad relativa que exige la ley 24.481, en tanto tuvo por demostrado que efectivamente el producto que se intentaba proteger había sido introducido al país antes de que se efectivizara la presentación de la solicitud de registro. Con relación a los daños y perjuicios reclamados resolvió desestimarlos por no haberse demostrado fehacientemente su configuración.

Contra dicha sentencia ambas partes interpusieron recurso de apelación.

Sala III  -  Sentencia del 22/09/2005

... si bien para nuestra legislación los modelos de utilidad no requieren para ser protegidos involucrar una actividad inventiva, si es necesario como mínimo que exista cierto grado de creación intelectual que importe una mejor y novedosa utilización en la función a la que están destinados los objetos a que se refieren esos modelos (v. Cabanellas, Guillermo: "Derecho de las Patentes de Invención", t.II, pág. 805 y ss.; Poli, lván A. "El modelo de utilidad", Depalma, 1982; Correa, C: "Derecho de Patentes", pág. 221 y Zuccherino, Daniel: "Patentes de invención", págs. 67 y ss.) y como ello no ha ocurrido en el caso, los agravios de la demandada deben ser desestimados.

Es pacífica y uniforme la jurisprudencia de las Salas de esta Cámara en punto a que, debido a las dificultades probatorias que existen en esta materia y las de marcas y patentes en general, debe partirse de una presunción de daño cuya determinación deberá efectuarse de manera prudencial (articulo 165, última parte, código procesal) valorando el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la contienda (v. esta Sala causa 3695/97 del 16/05/02; Cabanellas, ob. cit., págs. 662 y ss.).

La naturaleza jurídica y contenido del daño se encuentran delimitadas en los artículos 519 y 1069 del Código Civil y se descomponen en dos figuras, a saber: el daño emergente es decir el valor de la pérdida que se haya sufrido y el lucro cesante, esto es la falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial que el acreedor haya podido razonablemente obtener de no haberse producido el evento dañoso (v. Belluscio, A.: "Código Civil Comentado, t.2, Pág.718).

Como ha dicho acertadamente la jurisprudencia, la indemnización del lucro cesante tiene su fundamento y límite en la probabilidad objetiva cierta que emana o resulta del curso natural de las cosas y de las circunstancias generales o especiales del caso concreto, que es el concepto establecido en el derecho alemán (cod. civ. art.252).

No aparece dificultoso evaluar que en el caso que nos ocupa no nos encontramos solamente frente al impedimento de una mera oportunidad, toda vez que en el caso se ha producido, en cierta medida, una concreta frustración de un contrato cuyas utilidades se han demostrado en alguna forma por las probanzas arrimadas. No existen por ende, las circunstancias de tiempo y modo que lleven al juzgador a decidir exclusivamente según su prudente arbitrio, toda vez que de hacerse así, devendría en arbitrariedad. El lucro cesante ha sido estimado y, si bien la actitud dolosa de la demandada impidió que el contrato tuviera principio de ejecución, sus resultados se encontraban perfectamente determinados y su evaluación y efectos no dependieron en ningún momento de chance alguna. Sí debe evaluarse esta figura en punto a las eventuales concesiones que se pudieron haber hecho de no haber intervenido la conducta antedicha de la demandada.

La jurisprudencia desde antiguo ha trazado el límite entre ambas figuras y en cuanto al lucro cesante ha establecido que su cálculo no puede efectuarse en base a meras expectativas y debe guardar estrecha relación con las pautas de realidad en cuanto al perjuicio efectivamente causado (cfme. Cam.Com., Sala E, 19/5/82, RED, 18-359), pero como el hecho que debe demostrarse no ha sucedido en la realidad, ninguna prueba directa es posible, de suerte que la convicción de los jueces solo puede formarse por medios indirectos que revelen con cierta exactitud cual habría sido el curso probable de los hechos (Tribunal Superior de Córdoba, Sala Civil, 14/4/89, citado por Zavala de González en p.314).

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravio y hacer lugar al reclamo indemnizatorio por la suma de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000) con más sus intereses desde el momento de la notificación de la demanda y que se calcularán a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento.
PREMIX S.R.L. c/ INTELDESINGN S.A. s/ NULIDAD DE MODELOS Y DISEÑOS (Causa 3065/97 ), Juzgado 5

CCCF,  Sala II   -   04/09/2007

Hechos: La demandada solicitó el registro de un modelo de utilidad que consistía en una nueva forma de las tapas para cajas de medidores de energía eléctrica. La actora  interpuso demanda por nulidad argumentando que al momento de solicitar el registro ya había sido divulgada esta nueva forma del producto siendo conocida por los consumidores y usada por Edenor. 

El juez de primera instancia rechazó la demanda sosteniendo que la actora no había acreditado en debida forma que el modelo de utilidad cuestionado hubiese sido otorgado contra las disposiciones de la ley, para ello, hizo mérito entre otras razones de que el producto protegido fue vendido a Edenor con posterioridad a la fecha de presentación de la respectiva solicitud, la que data del 26/01/96; que en el INPI no existen presentaciones anteriores a la de la demandada por un modelo de utilidad semejante al solicitado por ésta; que si bien existen "coincidencias" entre la descripción de la especificación técnica de Edenor con la presentada por Inteldesign, las revisiones de aquélla son posteriores a la solicitud aludida; y que lo dicho por el perito designado en autos, en cuanto a que antes del 26/11/96 se conocían las tapas con las características en cuestión, no implica de modo ineludible que antes de enero de 1996 también se las conociera.

Frente a ese pronunciamiento la actora interpuso recurso de apelación.

Sala II   -  Sentencia del  04/09/2007

Voto del Dr. Hernán Marcó

... es apropiado señalar que por "modelo de utilidad" debe entenderse toda disposición o forma nueva en objetos que permiten una mejor utilización de ellos en la función a que están destinados; en otras palabras, es la nueva forma de un objeto de uso práctico que mejora funcionalmente al mismo (conf. Otamendi, J., "Sobre la novedad requerida para los modelos de utilidad" en diario La Ley del 20.7.07, t. 2007 D; Poli, I. A., "El modelo de utilidad", Ed. Depalma, 1982, pág. 29, punto 3.1; en igual sentido, esta Cámara, Sala III, causa nº 5581/97 del 22.9.05 y sus citas); de donde resulta que son requisitos de fondo para configurar un invento susceptible de ser calificado como tal: la forma, la promoción de un fin útil y lícito, y el uso práctico de un objeto, siendo preciso destacar que la "forma" debe ser novedosa, es decir que ella tal como es reivindicada no debe estar anticipada en el momento de solicitarse su protección, teniéndose presente que la equivalencia de los medios empleados con los ya conocidos, sin aporte inventivo, no es novedad la que, objetivamente considerada, debe ser exigida con el mismo rigor que se pide para patentes de invención, toda vez que sólo hay un tipo de novedad en materia de protección de las invenciones, siendo ella la absoluta (conf. Poli, I.A., ob cit. págs. 45/48, puntos 4.1. y 4.2.5; Otamendi, J., op. cit. en L.L. diario del 20.7.07).

Que el fallo recurrido admite que la descripción de la especificación técnica aludida se corresponde con el producto reivindicado por la demandada, y que esas coincidencias se han verificado desde un inicio; sin embargo, les ha restado relevancia en la solución del conflicto por entender que las revisiones (actualizaciones) son de fechas posteriores a la de presentación del modelo de utilidad en cuestión ... cuando en realidad, como quedó expuesto precedentemente, la primera de ellas es del 4 de enero de 1996, es decir anterior a la solicitud de la demandada ingresada en el INPI el 29 de enero de 1996 ...

En sentido concordante, el perito ingeniero electromecánico designado en autos dictamina que la revisión de la Especificación Técnica nº 12062, de fecha 4/1/96, se corresponde con la solicitud de Inteldesign (ver fs. 405, punto e2), particularidad que justifica concluir que la reivindicación pretendida por la solicitante del modelo en cuestión nada tenía de novedosa pues respondía a los requerimientos previos que en materia de tapas para cajas de medidores de luz había elaborado Edenor S.A.; en este estado, señalo que si bien el juez debe indagar la verdad basado en las pericias efectuadas, su tarea no consiste en interpretar los principios ni los criterios técnicos, sino que debe observar pautas de orden procesal o sustancial de raigambre jurídica que conduzcan a admitir o desestimar la pretensión intentada (conf. esta Sala, doctrina causa nº 2850/98 del 20.9.06 y sus citas).

Que no obsta a la conclusión sostenida en el considerando anterior el contenido del informe del INPI ... pues, habida cuenta de las características especiales que reviste el registro, la autoridad administrativa competente realiza un mero examen formal sin profundizar si se cumplen todos los requisitos legales concernientes a la validez del modelo que se deposita, de manera que la autoridad judicial, frente a una acción de nulidad como la ejercitada en autos, posee amplias facultades para determinar si realmente lo que se pretende registrar cumple las condiciones de novedad requeridas por la legislación (conf. esta Cámara, Sala III, doctrina causa nº 1759/93 del 14.6.94); es irrelevante entonces que la búsqueda realizada al respecto por el examinador no hubiese arrojado antecedentes oponibles como se afirma en fs. 379.

Por los fundamentos que anteceden, elaborados conforme metodología juzgada válida por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia (Fallos: 294:466, entre otros), que dan respuesta suficiente a los agravios articulados en esta instancia por la demandante, y de conformidad con lo dispuesto por los art. 53, 59 y cc de la ley 24.481, propongo revocar la sentencia apelada en todo lo que resolvió y fue materia de agravios, con costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf. art. 68 del  CPCC). 

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las expuestas por el doctor Hernán Marcó, adhiere a las conclusiones de su voto.

Y VISTOS: ... se revoca la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso y agravios ...

ALIAGA ECHEGOYEN, A. R. c/ ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO S.A. s/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 8630/08)

CCCF,  Sala I  -  15/04/2010

Hechos: La parte actora interpuso demanda contra Antiguas Estancias Don Roberto a a fin de que cesara en el uso del modelo de utilidad de su titularidad.  Corrido el traslado la demandada opuso la excepción de defecto legal argumentando que la actora no fijó el monto reclamado por los supuestos daños y perjuicios, ni siquiera en forma provisional o aproximada, lo cual le impidió refutar la misma. Asimismo, destacó que no existen circunstancias o motivos que imposibiliten determinar el monto pretendido y criticó la imposición de las costas.

El juez de primera instancia rechazó la excepción de defecto legal, en consecuencia, la demandada interpuso recurso de apelación.

Sala I  -  Sentencia del 15/04/2010

En la medida que se reclama el cese del uso y explotación de un modelo de utilidad y los daños y perjuicios que ese uso no autorizado le habría ocasionado, se advierte que la petición se vincula -ineludiblemente- con la merma en sus ventas y con las operaciones de comercialización que habrían concretado la demandada.

En tales términos, se configura uno de los supuestos en que el ordenamiento adjetivo (art. 330, inc. 6, Código Procesal) expresamente releva al actor de la carga de concretar numéricamente el quantum del reclamo cuando la fijación del monto se halla necesaria e inescindiblemente supeditado a la prueba que se deba producir en el proceso (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VI, pág. 291 y siguientes; esta Sala, doctr. causa 1196/01 del 24.4.02, entre otras).

Es que no debe perderse de vista que la cuantificación de los rubros indemnizatorios aludidos sólo se puede establecer -en forma seria y no a partir de un cálculo antojadizo- con la producción de las pruebas pertinentes. Ni siquiera resultaría procedente exigir al actor que formule una estimación -aún provisional- habida cuenta de que, en razón del estrecho anudamiento entre lo reclamado y la prueba a producirse, cualquiera fuese la que aquél realizara, se la debería tachar de arbitraria (esta Sala, causa 2669/99 del 31.8.00).

Según se desprende del escrito de demanda, la accionante carece de referencias concretas de la cantidad de bienes comercializados por la contraria, extremo que incidiría en la determinación de la reparación que pretende. 

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la resolución ...

ACCION PENAL

LOMBARDI s/ DENUNCIA LEY 24.481 (Causa 7457 (1849/05))

C. Fed. San Martín,  Sala I   -   04/08/2005

... para que la acción penal pueda prosperar resulta condición inexcusable que la patente o certificado de modelo de utilidad esté vigente al momento de la comisión del delito, ya que los derechos del titular surgen a partir de su concesión. (cfr. "Derecho de Patentes" autores varios, Ed. Ciudad Argentina, octubre de 1996, pág. 217, 339 y ssgtes).

En este orden de ideas se ha sostenido que en nuestro sistema legal, al igual que otras legislaciones en el mundo, el Estado inviste de un derecho de propiedad al titular y le otorga la exclusividad en la explotación.

Tal sistema es atributivo, es decir, el derecho se adquiere una vez otorgado el correspondiente certificado o patente.

Concordantemente con ello, el artículo 76, inciso a, de la ley 24.481 -norma específica para la conducta investigada-, indica que los objetos producidos deben ser en violación de los derechos del titular del modelo de utilidad (ver obra ya citada, pág. 319 y ssgtes.).- 

En mérito a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto apelado en todo cuanto fue motivo de agravio.

NATURALEZA DEL DERECHO DE PATENTE

UNILEVER NV c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1412/97)

CCCF, Sala III  -  24/3/1998

Ver Reválida
El derecho de propiedad del inventor sobre su descubrimiento nace con éste (art. 17 de la Constitución Nacional; ver Breuer Moreno, Pedro C.: "Tratado de Patentes de Invención", vol I., Abeledo Perrot, Bs. Aires 1957, vol I. Nº 132, ps. 186/7), lo que no impide que la ley reglamente razonablemente las condiciones que deben darse para determinar que se está frente a una auténtica invención y que respete valoraciones de orden público local, para que así se permita expedir al descubridor el título que ampare la exclusividad de su explotación.
Voto del Dr. de las Carreras

... me interesa abundar respecto de la incidencia en el caso de distinguir entre el derecho subjetivo al reconocimiento de una patente y el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico para tal fin.  El primero es reconocido por un acto administrativo concreto -previa sustanciación de un procedimiento-, y es un derecho que hasta ese momento sólo constituía una "mera expectativa". A ello hace referencia el principio establecido por la Corte Suprema al indicar que "...el depósito en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual no crea derecho definitivo a favor del beneficiario, pues ese derecho puede discutirse en juicio..." (Fallos 271:368
... mediante la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección.  La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la técnica y permite la aplicación del principio de atribución del derecho basado en la máxima "primero en solicitar".  Las disposiciones del Acuerdo TRIPs se refieren a la fecha de presentación de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos jurídicos dispuestos por aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de París de 1967).  
MAG INSTRUMENT INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4718/97)

CCCF,  Sala II   -   22/12/1998

Ver Reválida
Útil es precisar, ante todo, que el derecho del inventor tiene raigambre constitucional (art. 17 de la CN), de manera que la intervención que le cabe al INPI en la tramitación y decisión de las solicitudes sólo puede tener dos efectos: a) el reconocimiento de estar frente a un invento patentable, en cuyo caso el titular goza de los derechos de exclusividad que le son propios desde que desarrolló el objeto creativo; o b) la decisión de que el argüido invento no es tal, hipótesis que -de ser confirmada por la Justicia- sólo pone en evidencia que no ha existido creación patentable de ninguna especie, merecedora de la tutela del régimen particular de las patentes de invención.

La participación de la autoridad de aplicación, en esta materia, tiene indudable proyección práctica, de ordenamiento, sistematización, verificación técnica, etc., mas si el invento ha sido tal, y digno por tanto de la protección de la Ley Fundamental (art. 17), el acto administrativo "acordando" la patente -aparte de fijar el plazo de vigencia según el mérito del invento patentable- no hace sino reconocer un derecho preexistente.  El INPI cumple un papel principalísimo en el buen orden de las patentes, mas, dada la real existencia de una de ellas, no es el INPI quien crea el derecho del inventor.  Y tan no lo crea, que el art. 35 de la ley 24.481 -invocada por el INPI- establece: "La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

Como señaló mi apreciado colega de la Sala III, doctor Octavio D. Amadeo, el derecho de propiedad del inventor sobre su descubrimiento nace con éste (art. 17 de la Constitución Nacional; confr. P.C. BREUER MORENO, "Tratado de Patentes de Invención", vol. I, Bs. As. 1957, Nº 132, ps. 186/187), lo que no impide que la ley reglamente razonablemente las condiciones que deben darse para determinar que se está frente a una auténtica invención y que respete valoraciones de orden público local, para que así se permita expedir al descubridor el título que ampare la exclusividad de su explotación.  "Aquella preexistencia -agregó mi buen colega- se comprueba, por ejemplo, al surgir implícitamente de la ley Nº 111 que el inventor puede ceder su derecho con anterioridad a presentar la solicitud de patentamiento o que la divulgación de su descubrimiento antes de dicha solicitud implica el abandono de su derecho (C.S.J.N., Fallos: 238:271)".  Y es que "...si el derecho encuentra su causa en el descubrimiento, sólo halla su efectividad en la patente" (causa "Ashworth v. Obras Sanitarias de la Nación", del 23.2.92, J.A. t. 68 p. 655, citado por el doctor Amadeo, causa 1412/97, "UNILEVER NV C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de patente", del 24.3.98).

LARSON JR. ERNEST J. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 5394/99)

CCCF,  Sala I  -  14/09/2000

Ver Reválida
... el otorgamiento de la titularidad de una patente no es una potestad discrecional de la Administración, sino que es una facultad reglada que debe ejercer el INPI con sujeción a la ley, reconociendo o rechazando los derechos de quien se hubiera colocado, o no, en la posición correcta para ello.
SCHERING CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 567/99)

CCCF,  Sala II  –  28/8/2001

Ver Divisionales
Voto de la Dra.Mariani de Vidal

Estima la actora que el art. 4º de la ley 111, en tanto prohibía el patentemiento de composiciones farmacéuticas, repugnaba la garantía constitucional consagrada en el art. 17 de la Carta Magna, en cuanto dispone que "Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley" (el resaltado obviamente me pertenece).

Sostiene Schering Corporation que el legislador no pudo restringir la protección que otorga aquella cláusula constitucional, excluyendo de ella a algunos inventores, porque todos la merecen.

Pienso que las argumentaciones que se vierte al respecto no conmueven los fundamentos sobre los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación edificó su pronunciamiento in re "American Cyanamid Company c/ SA Unifa Química e Industrial", fechado el 21.12.70 (Fallos, 278:313), a los cuales me remito y adhiero.

Porque creo claro que los derechos consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos, como principio, sino susceptibles de una reglamentación razonable.  Y en ese sentido, no puede ser considerada irrazonable una limitación que se funda en razones que tienden a evitar monopolios o privilegios en una materia tan vinculada con la salud de la población y que no resulta para nada exótica en el derecho comparado (conf. antecedentes citados en la propia sentencia de la Corte Suprema; legislación alemana, desde 1877 hasta la sanción de la ley de patentes del 4.9.67; etc.).

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2672/00)

CCCF, Sala I  –  15/05/2003 

Ver Biotecnología
Voto de la Dra. Najurieta

... la protección del derecho del inventor es de carácter territorial (conf. P.C. Breuer Moreno, "Tratado de Patentes de Invención", Abeledo Perrot, 1957, vol. 1, pág. 49) y la Administración Nacional de Patentes (art. 91 del reglamento, decreto 260/96, anexo II) ejerce sus funciones conforme al ordenamiento jurídico argentino, sin reconocer dependencia científica o administrativa de ninguna oficina central de patentes.

Por lo demás, y al solo efecto de interpretar la legislación de nuestro país, debe recordarse que no es útil la transposición automática de interpretaciones o conclusiones de oficinas extranjeras de patentes, emitidas casuísticamente o sobre la base de normas diferentes (ver, por ejemplo, la definición establecida en el art. 2, párrafo 2, de la Directiva 98/44 del Parlamento y del Consejo del 6/7/1998, sobre la noción de "procedimiento esencialmente biológico").

IPESA S.A. c/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (Causa 2316/97)

CCCF,  Sala II  –  14/03/2006

Ver Alcance de la Invención
Voto del Dr. Kiernan

Se torna imperativo recordar, que el titular de la patente tiene derecho sobre su descubrimiento o invento, en el sentido de que puede explotarlo industrialmente en forma exclusiva; como lo determina el art. 17 de la constitución: "todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley". Se reconoce así un derecho exclusivo que se denomina derecho de propiedad, pero limitado en el tiempo, amparado por el art. 5, de la ley 111 vigente a la época de la adquisición del dominio. La norma en el art. 1 dispone que los nuevos descubrimientos o invenciones en todos lo géneros de la industria, confieren a sus autores el derecho exclusivo de explotación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresaran; este derecho se justifica por títulos denominados patente de invención.

SABOY ALFREDO E. c/ C.E.N.A. S.A.  s/ VIOLACION DE PATENTE (Causa 1715/01)

C. Fed. de La Plata,  Sala II  -  01/03/2007

Ver Infracción de Patente
El art.17 de la Constitución Nacional establece claramente que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley.

La sociedad actual requiere para su desarrollo la tutela jurídica de los derechos de la propiedad intelectual. Dentro de ella se encuentra la propiedad industrial, rama del derecho que regula la protección de creaciones intelectuales, entre las que se encuentran las patentes de invención.

Esta protección, concretada a través de la legislación correspondiente, reconoce un derecho de propiedad a favor del titular. Este reconocimiento además de ser justo, implica considerar que "la patente de invención es el medio conocido más apto para estimular la investigación y así lograr el desarrollo industrial" (Otamendi, Jorge, "La reforma de la ley 111 de patentes de invención", Rev. La Ley 1983-B, 888). Del mismo artículo de doctrina extraigo la dicho por el senador Navarro al discutirse en ese recinto la ley aplicable e autos: "Así es que ya no puede ponerse en duda la conveniencia de proteger los esfuerzos de los hombres hacia el progreso de las ideas, los adelantos de las ciencias y el mejoramiento de los productos que aumentan el bienestar de la sociedad" (diario de sesiones del Senado nº 41, sesión del 13/08/1864, p.432). 

Lo señalado no sólo es una cuestión ética y jurídica de reconocimiento a su dueño, imprescindible para el ejercicio del derecho del inventor, sino también presenta razones económicas y de conveniencia para el desarrollo y progreso tecnológico, fundamental para incentivar la actividad creativa correspondiente a los procesos industriales en beneficio de toda la comunidad.

Ahora bien, dice Breuer Moreno, ob. cit.: 

"Una vez firmado el decreto de concesión, y notificado el solicitante, dicho decreto sólo puede ser revocado por decisión judicial. Es un acto de derecho público que reconoce oficialmente la existencia del derecho privativo del inventor; la revocatoria implicaría la anulación del derecho, lo que sólo incumbe a la Justicia Nacional" (T. I, pág.300).

También expresa: 

"En realidad, el Estado no ha otorgado derecho alguno: ha reconocido el denunciado por el presunto inventor, porque, al examinar la solicitud de patente, no ha encontrado antecedente oponible. Pero el reconocimiento hecho por el Estado -que no garantiza la realidad del derecho- no es definitivo ni intangible. Al contrario, la propia ley de patentes prevé que el título puede ser anulado, y reglamenta el juicio de nulidad" (tomo II, pág.523, citado también por la sentencia, considerando 9º, fs.1233).

Teniendo presente el agravio, al analizar el alcance de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de la patente, preciso que esta no es definitiva ni absoluta y subsiste en tanto no sea declarada la invalidez.

Cabe señalar en orden a este agravio, que la presunción de legitimidad que se le otorga a la patente debemos compatibilizarla con los principios y fines del ordenamiento especial sobre patentes.

Sobre ello, me permito extraer las consideraciones de Juan Carlos Cassagne en su trabajo "Fundamentos y alcances de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de una patente", Rev. La Ley, del 10/08/2006, pág.1, punto III:

"Esta interpretación se impone en mérito a las especiales características propias del régimen de patentes, del procedimiento administrativo que debe cumplimentarse para su obtención y del sujeto en cuyo favor se dicta el acto administrativo que declara la patentabilidad de un producto o un procedimiento.

En primer lugar, corresponde tener en cuenta que la presunción de legitimidad resulta una prerrogativa que se reconoce a la Administración Pública para la eficaz protección del interés público, pues sin ella su obrar podría verse obstaculizado. Esta regla no ha sido establecida para facilitar o impedir que sea interrumpida la actividad de los particulares.

En consecuencia, cuando quien pretende invocar los efectos de un administrativo de concesión de una patente respecto de terceros es un sujeto particular en cuyo beneficio fue dictado no parece razonable predicar de dicho acto la presunción de legitimidad, pues en tal caso no podría invocarse el fundamento antes señalado...

...De ahí que, la presunción de legitimidad se atenúa cuando se trata del otorgamiento de una patente de invención en el sentido de que sólo permite considerar que se ha cumplido el procedimiento previo a su dictado, sin que sea posible extenderla a la validez intrínseca de la patente que resulta otorgada por un acto administrativo".

CHEKPOINT SYSTEMS S.A. c/ SENSORMATIC ARGENTINA S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTES. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 1970/01)

CCCF,  Sala III   -   25/04/2008

Ver Caducidad de la patente
... el precitado artículo 97 de la ley 24.481 establece que "las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga conservarán su vigencia hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a los disposiciones de esta ley y su reglamento". Si bien dicha ley no diferencia el alcance de los derechos conferidos según la fecha de la concesión de la patente, salvo respecto del plazo de vigencia, porque no se revisa la vigencia de las concedidas antes (conf. C.M. Correa, Derecho de patentes, Bs. As. 1996, p. 397), la nueva normativa sólo es aplicable a las patentes otorgadas bajo el régimen anterior en el supuesto de que estuvieran vigentes a la fecha de su dictado. 

Esta comprensión del tema es además el resultado lógico del sistema de adquisición de los derechos de patentes, pues el acto de concesión es constitutivo del derecho y éste nace y se reconoce con las notas que le impone la ley en el momento de su otorgamiento (conf. T. Ascarelli, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit. por C.M. Correa, op. cit., p. 397).
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

MERCK & Co. Inc. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 11.502/01)

CCCF,  Sala II  -  24/02/2004

Hechos: Con fecha 25/09/1978 Merck solicitó una patente relativa a procedimientos químicos. Luego de un prolongado trámite el INPI denegó el pedido mediante la resolución de fecha 31/05/1988.  Frente a esta decisión Merck apeló el 28/06/1988, transformándose luega dicha apelación en recurso de reconsideración el 01/11/1996, atento la emtrada en vigencia del nuevo ordenamiento en la materia.

Varios meses después el Departamento de Asuntos Legales del INPI estimó necesario contar con un nuevo dictamen técnico. Hecho el dictamen se concluyó que la solicitud podría prosperar en caso de cumplimentarse determinados items.

No osbtante lo expuesto, en agosto de 2000 la Dirección de Asuntos Legales dictaminó que, habiendo sido denegada la solicitud por no haber definido en forma clara y completa el procedimiento que se intentaba proteger, correspondía mantener la denegatoria, En consecuencia, el 30/05/2001 el INPI rechazó el recurso de reconsideración interpuesto.

El 04/12/2001 Merck realizó una nueva presentación ante el INPI, con la que sostuvo haber satisfecho los requerimientos del dictamen técnico, la cual no fue admitida bajo el fundamento de que había precluido la posibilidad de presentar nueva memoria descriptiva corregida y nuevas reivindicaciones. 

Finalmente, el 26/12/2001 Merck promovió este juicio en el que demanda la nulidad de la resolución del INPI del 30/05/2001 por considerar que ha devenido abstracto ante su presentación del 04/12/2001 y solicita se disponga la prosecusión del trámite administrativo.

Voto de la Dra. Mariani de Vidal

Pues bien, en las particulares circunstancias de esta causa que han sido puestas de manifiesto, causa en la que, repito, el dictamen técnico que se consideró necesario para resolver el recurso de reconsideración de la peticionaria (conf. dictamen del Departamento de Asuntos Legales del INPI -fs. 385/386- y Considerandos de la resolución del INPI del 30.5.2001), contemplaba la posibilidad de que la patente fuera concedida en caso de satisfacerse determinados requisitos, digo que negar a la actora la ocasión de que se estudie su presentación del 4.12.2001 configuraría un apego excesivo a las formas por las formas mismas, contrariando así el principio de la verdad material y el de razonabilidad, que deben presidir la actuación administrativa (conf. GORDILLO, A., "Tratado de derecho administrativo", 5ª ed., t.2, IX-49 y 59/60).

También, en cierto sentido, se soslayaría el principio del informalismo (moderado) que es asimismo propio de la actuación administrativa (arg. art.1°, incs. c) y e), 6), ley 19.549) y que, bien vale destacarlo, juega a favor del administrado -y no de la Administración- (conf. GORDILLO, A. ob.cit., t.2, IX-32/40 y autores que cita; CASSAGNE, J.C., en las Jornadas Nacionales sobre Procedimiento Administrativo organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, 20, 21 y 22 de mayo de 1998, ed. Ciencias de la Administración, División Estudios Administrativos 1998, p. 20).

Y esto en una solicitud de patente que lleva más de veinticinco años de trámite (data del 25.9.78), cuyo procedimiento no se halla clausurado, en mérito a las diversas vías recursivas intentadas temporáneamente -inclusive la judicial- y cuando del estudio de los antecedentes de la causa resulta que acceder a la solicitud de la actora no implica comprometer aquí la seguridad jurídica (conf. doctrina del art. 1, inc. e), 6), ley 19.549).

Pues no resulta ocioso recordar que la estabilidad de los actos administrativos se da en beneficio de los administrados, lo que conduce a que aquéllos puedan ser modificados para reconocer los derechos de éstos (arg. art. 17, ley 19.549).

Por todo lo cual, propongo revocar la sentencia apelada y dejar sin efecto la resolución recurrida del INPI (D-156, de fecha 30 de mayo de 2001), referida a la solicitud de patente acta n° 273.828, presentada por Merck & Co. Inc., la que deberá continuar su tramitación

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2672/00)

Ver Biotecnología
Sala I  –  Sentencia del 15/05/2003
Voto de la Dra. Najurieta

Me parece oportuno recordar una premisa esencial, a saber: la decisión n° 37.997 y la posterior resolución que la confirmó, son actos administrativos que, como tales, gozan de la presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549), la cual debe ser desvirtuada por el actor que reclama judicialmente su nulidad y revocación. Dicho en otros términos: en este litigio la actora debía demostrar que había corregido las objeciones opuestas por los examinadores o que esas observaciones eran arbitrarias e infundadas a la luz del sistema nacional de patentes.

Dictamen del Procurador –  Sentencia del 03/05/2005

Cabe recordar, como bien lo puntualiza el voto de la minoría, que la decisión Nº 34.977/99 y la posterior que la confirmó son actos administrativos que, como tales gozan de presunción de legitimidad (v. art. 12, ley nº 19.549), la cual desvirtuada por e actor que plantea judicialmente su nulidad; lo que se resume en probar que corrigió las objeciones de los examinadores o que éstas eran infundadas a la luz del régimen nacional de patentes.

NULIDAD DE PATENTES

REIDY, ROBERTO GABRIEL c/ ESCOBAR ALDO ANTONIO s/ NULIDAD DE PATENTE. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 3193/93) 

CCCF,  Sala I  -  20/8/1996

Voto del Dr. Pérez Delgado

En primer lugar, resulta apropiado recordar -como también se destaca en el peritaje-, que el demandado, cuando hizo la descripción de su patente, no aludió a tal combinación de elementos conocidos, ni a la existencia de un nuevo resultado industrial, sino que, por el contrario, hizo mérito del "aporte de mejoras importantes" y de "soluciones técnicas (de) que carecen todos (los baldes) conocidos" (ver fs. 318), omitiendo señalar, precisamente, que los elementos que juntaba ya estaban anticipados.

Pero aún dejando de lado esta circunstancia, es apropiado tener en cuenta que el art. 3 de la ley 111 - que se hallaba vigente cuando la patente se otorgó- exigía que, cuando se trata del empleo de medios conocidos, se logre una nueva aplicación y que conduzca a un resultado industrial distinto (esta Sala, causas 4344, de 27-3-87; 2144, de 20-10-92 y 233, de 17-8-93), presupuestos que no están presentes en el caso.

En sentido similar desarrolla esta idea la ley de patentes vigente (núm. 24.481, modificada por la 24.572), cuyo art. 6, inc. f, dispone que no se consideraran invenciones "la yuxtaposición de invenciones conocidas", a menos que se las combine de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que sus cualidades o funciones característi​cas sean modificadas para "obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia"; exigencia ésta que se conecta con el requisito de la "actividad inventiva", la que presupone que esta "no se deduzca del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada" (art. 4, e incs. b, c y d, de la ley recién citada).

He traído a colación lo que dispone el ordenamiento vigente, no porque considere que sea aplicable directamente a este caso (ya he dicho por que), sino porque desarrolla y robustece un concepto que ya se había admitido antes durante la vigencia de la ley 111.

En efecto, sobre la base del anterior régimen de las patentes, esta Cámara, desde antiguo, ha dicho que se debe distinguir entre la inventiva y la habilidad del hombre de oficio (CNFed., Sala Civil y Comercial, entonces única, 22-5-59, voto del Dr. Bidau, en LL 99-437, f. 45.077; it. 26-3-68, en ED, t. 24, pág.. 232, f. 12.126; Sala 2, sentencia de 21-9-71, confirmatoria del fallo que dicté como juez de primera instancia, en la causa "liga SRL c/ Electro Reber SA", ambos publicados en Rev. de la DNPI, núm.. 364, pág.. 746; Sala I, causa 2919, de 30-6-77, en ED, t. 76, pág.. 143).

Por cierto que la simplicidad de una invención no es de por sí indicadora de un defecto de patentabilidad por ausencia de actividad inventiva (A. Casalonga, "Brevets d'invention, marques et modeles", París, 1970, Libr. Gen. de Droit et de jurisprudence, pág. 11), pero la invención no solo debe procurar una ventaja utilitaria o técnica para la industria, sino que esa ventaja debe ser "inesperada", es decir, ella debe superar lo que la técnica corriente puede realizar. Dice acertadamente Paul Roubier que "hay cantidad de innovaciones o modificaciones que la técnica ordinaria de la industria hace surgir, que pueden entrañar indudables progresos industriales, sin que haya propiamente actividad inventiva. Constantemente los industriales procuran perfeccionar y mejorar sus medios; ellos llegan así a una fabricación mas perfecta y menos costosa, pero todos estos cambios no participan necesariamente de la naturaleza de la invención; ellos son simplemente el resultado de la experiencia o el fruto de una gran habilidad profesional" ("Le droit de la propiete industrielle", París, 1954, Recueil Sirey, t. ll, núm.. 141, ps. 64 y 66; esta Sala, causa 6995, de 27-4-79, en ED, t. 85, p. 739). Y agrega ese autor que no es patentable el resultado obtenido sobre la base de la pura habilidad, mediante la ayuda de los me​dios que el estado actual de la técnica ponen a disposición de la gente de oficio (op. cit., núm.. 151, p. 111; confr. además R. Plaisant, "Le nouveau régimen des brevets d'invention", extracto del R. Dalloz, París, 1969, p. 109, núm.. 47), criterio que es aplicable a la "inven​ción de combinación", que consiste en la reunión de medios conocidos en miras a un conjunto (Roubier, op. cit., núm.. 154, p. 132 y sigte.).

Así lo decidimos también en esta Sala, con distinta integración, con motivo del patentamiento pretendido respecto de una combinación de elementos que eran de público conocimiento y que, más que un invento en los términos del art. 3 de la ley 111, fue considerado el producto de la técnica trivial, del simple oficio o de la labor corriente, es decir, el resultado de la experiencia o el fruto de una gran habilidad profesional (causa 9189, de 24-10-80, voto del Dr. Roberto Muzio).

Sobre la base de estas pautas interpretativas, no me parece dudoso que no es patentable el pretendido invento del demandado, pues la yuxtaposición de elementos ya conocidos -tales como el fondo reforzado del balde, el extrema del asa en forma de " V" y la existencia de orejas u ojales-, no significa mas que el resultado de la habilidad propia de quien quiere obtener un balde más resistente al peso de los materiales que se utilizan en la construcción. No existe en ese resultado la novedad calificada que el citado art. 3 de la ley 111 exige.

Por estas consideraciones y las que vierte el perito técnico a fs. 201 -cuya opinión en esta materia es un valioso elemento de juicio-, entiendo que la nulidad de la patente 240.349 ha sido bien declarada. Esta conclusión torna innecesario tratar lo relativo a la caducidad.

Los señores jueces Dres. Francisco de las Carreras y Martín Diego Farrell se ad​hieren al voto que antecede.

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto ha sido apelada por el demandado...

RAYCHEM CORPORATION c/ E. MARCOTEGUI y CIA. s/ CESE DE USO DE PATENTE (Causa 21.243/95)

CCCF,  Sala I  -  20/12/2001
Voto del Dr. Martín D. Farrell

… la identidad entre Raychem Corporation y N.V. Raychem SA no fue probada, y la demandada no puede reclamar en estos autos la nulidad de una patente cuando la otra parte no reviste el carácter de titular de la misma.
Respecto del tema central, es obvio que en un caso de este tipo la prueba esencial es la del perito técnico.  Los jueces no conocemos lo suficiente como para decidir en el sub examen sin ayuda de un perito, y -a menos que sus opiniones nos parezcan contradictorias, descabelladas, o interesadas- debemos atenernos a ellas.  La pericia de autos no tiene -desde luego- ninguno de los defectos que acabo de mencionar, y ello torna innecesaria la realización de una nueva pericia.  La demandada pretende esta nueva prueba, no porque la anterior pericia sea defectuosa, sino porque le es desfavorable. 

Hay preguntas del cuestionario que -muy claramente- son incomprensibles para mí, por lo cual voy a evitarlas para sustentar la solución que propicio.  Por ejemplo: ¿qué sentido tendría atender a una pregunta que dice: "Si la matriz polimérica a una temperatura T tiene un 20% de módulo secante (X) de por lo menos 10-2 Mpa, medido a un régimen de deformación de 300% por minuto"? … Sería falso pretender hacer creer que entiendo estas preguntas, o sus respuestas.  Mi solución, entonces, se basa en las respuestas del experto que un lego puede comprender.

Respecto de la falta de publicación de la patente 237884, esta circunstancia no es ciertamente culpa de la actora.  La pericia recuerda que existe un retraso notorio en la publicación de patentes, que en la práctica el INPI no publicó las patentes durante muchos años, que el Boletín recién se edita regularmente desde el año 1999, y que el documento podía considerarse publicado, puesto que estaba abierto a inspección.

Concluyo, entonces: a) la defensa de falta de legitimación pasiva es atendible, más allá de que pueda cuestionarse el propósito de la demandada al pedir la nulidad de la patente 241561; b) la pericia técnica no es cuestionable, no requiere ser complementada o reemplazada por otra y sus conclusiones son abiertamente desfavorables a la demandada; c) consecuentemente, no es admisible el pedido de nulidad de la patente 237884, y sí lo es la petición de la actora respecto del cese de explotación indebida, que la propia pericia mostró.  

El juez Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia en recurso en cuanto fue materia de agravios.  

GALLETTI, LUIS OSCAR Y OTRO c/ LEBON, JOSE ESTEBAN s/ NULIDAD DE PATENTE (Causa 9906/00)

CCCF,  Sala I  -  31/08/04

Hechos: Los actores promovieron demanda contra el Sr. Lebon a fin de obtener la declaración de nulidad de la patente No. 251.443, con fundamento en la contravención de la ley 24.481, puesto que no es susceptible de aplicación industrial.

Por su parte, el accionado reconvino por nulidad de la solicitud de patente presentada por los actores, y solicitó el cese de uso, fabricación y venta de la válvula protegida por su título.

El juez de primera instancia (Dr. Andreson) rechazó la demanda e hizo lugar a la reconvención deducida, declarando la nulidad de la solicitud de los actores.

Contra esta decisión los actores interpusieron recurso de apelación.
Sala I  -  Sentencia del 31/08/2004

Respecto de la aludida incongruencia del a quo con relación a la apreciación del alcance de la patente Nº 251.443, tengo para mí que el razonamiento ha sido correcto.

En efecto, si bien la ley indica que la primera reivindicación define la invención y delimita su alcance (art. 11 de la ley 24.481), tampoco es menos cierto que lo que verdaderamente importa es la interpretación del conjunto, para lo cual es menester analizar las reivindicaciones integrándolas -para su comprensión- con la totalidad de los rubros expositivos de la patente.

En el caso de la patente en análisis, allí aparece el "tubo de pesca" que no puede ser incluido en reivindicación alguna por pertenecer al dominio público o uso común y como bien lo sostuvo el "a quo" con remisión a doctrina de esta Cámara y por ende, carece de la posibilidad de ser protegido por la ley.

La patente de la demandada es válida, como acertadamente lo ha concluido el "a quo".

En efecto, conforme lo precedentemente expuesto, la ley protege sólo la materia reivindicada pero, también, ello importa el conjunto en el caso que los demás elementos que le permiten funcionar (así ocurre en autos conforme el peritaje de fs. 285/293, punto 17, en respuesta a las preguntas de la actora), se encuentren dentro del dominio público o uso común ("tubo de pesca" en la patente Nº 251.443). Y ello es así, toda vez que éstos nunca hubieran podido integrar reivindicación alguna, bastando su mención en la descripción y su inclusión en los dibujos que forman parte de la patente en cuestión, puesto que éstos servirán para interpretarla, conforme lo dispone expresamente el art. 11 de la ley 24.481.
Por último, la patente solicitada por la actora es inválida, y su nulidad ha sido bien decidida en la sentencia.

En este sentido, la pericia técnica es sumamente esclarecedora en cuanto que " ... el funcionamiento de ambas válvulas es similar ...", diferenciándose sólo por la "... conexión con el tubo central del envase ...", concluyendo que las dos válvulas " ... son equivalentes en su funcionamiento ..."
... el Tribunal RESUELVE: desestimar la apelación deducida
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia 05/06/2007

... oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se desestima el recurso extraordinario, con costas y se rechaza el recurso de hecho deducido.
Dictamen de la procuradora (Dra. Marta Beiro de Goncalvez)
En mi opinión, los argumentos presentados por el recurrente como de naturaleza federal, que se circunscriben -básicamente- a la carencia de aplicación industrial de la válvula registraba bajo el Nº 251.443 por no haber sido incorporado el "tubo de pesca" en la primera reivindicación, remiten, en esencia, al estudio de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia extraordinaria del artículo 14 de la Ley Nº 48; máxime cuando la sentencia cuenta con motivaciones no federales suficientes que, más allá de su grado de acierto, la sustentan y permiten desestimar la tacha de arbitrariedad invocada -v. doctrina de Fallos 326:407; 327:1228, 3503; entre muchos otros- (recuérdese a este respecto que las cuestiones de carácter procedimental, aún tratándose de la inteligencia de ley federal, son ajenas al recurso extraordinario - Fallos: 310:319, etc.).

Considero que ello es así, pues la Cámara fundó su decisión de rechazar la demanda tendiente a obtener la nulidad de la patente Nº 251.443, en la circunstancia que el "tubo de pesca", como elemento del dominio público o uso común, no pudo ser incluido en la reivindicación, lo cual no fue debidamente rebatido por el quejoso, a lo que se añade que fue incorporado en los dibujos y descripciones acompañados por el demandado al solicitar la patente Nº 251.443, conforme surge de fojas 127/135. Por otra parte, entiendo que tampoco pueden prosperar los agravios del recurrente en relación con la alegada carencia de aplicación industrial -como requisito de patentabilidad-, desde que, en concordancia con lo expuesto, la Cámara al confirmar el pronunciamiento de la instancia anterior, reconoció la aplicación industrial de la válvula valorando la pericia técnica producida en autos (v. fs. 410), lo cual impide calificar el pronunciamiento a este respecto de arbitrario, toda vez que no se ha dejado en evidencia lo irrazonable de tal entendimiento.

ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIO LKM S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTES (Causa 5043/01), Juzgado 11, Secretaría 21

CCCF,  Sala I  -  18/05/2010

Ver Infracción de Patente
... el transcurso del tiempo en un litigio donde se pretende la nulidad o la caducidad de una patente, entraña el riesgo de expiración del plazo de vigencia de la patente, de la cual ya no se podrá predicar que es nula o caduca.
CARGILL SACI c/ CANCIO, MARIA GABRIELA s/ NULIDAD DE PATENTE (Causa 44/10)

CCCF,  Sala I  -  29/06/2010

Hechos: El actor promovió esta causa con el objeto de declarar la nulidad de la patente de la que es titular la demandada y solicitó como medida cautelar la anotación de litis.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida y fijó la contracautela en $100.000. 

La actora se agravia del monto de la caución con sustento en que resulta desproporcionado con la naturaleza de la medida, con la verosimilitud del derecho ponderada en la resolución y con su carácter de empresa de reconocida solvencia económica.

Sala I  -  Sentencia del 29/06/2010

Como se ha dicho, la anotación de litis es una medida que tiene por objeto la publicidad de un pleito sobre un determinado bien registrable, para que los terceros tomen conocimiento, pero sin restringir las facultades de disposición a las cuales se refiere la medida (cfr. Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, pág. 342) y tiene como propósito que aquéllos no puedan alegar buena fe, en el caso de que se modificara una inscripción en el registro, como consecuencia de lo decidido en la sentencia (cfr. Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, pág. 830). 

Asimismo, se ha entendido que no se puede afirmar que la medida no perjudique al destinatario de ella, pues es probable que el tercero que tenga conocimiento de su existencia, difícilmente adquirirá el bien sobre el cual fue anotada o lo aceptará en garantía (cfr. Alsina, H., Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, tomo V, pág. 518). En el caso, es dable suponer que la medida tendrá influencia, por ejemplo, sobre la licencia o cesión de la patente cuya declaración de nulidad persigue la actora. En síntesis, lo decidido es susceptible de proyectar consecuencias patrimoniales desfavorables para el sujeto pasivo de la medida (cfr. Sala II, causa 1210/99 del 27-4-00).  Consecuentemente, es ese perjuicio eventual  el que justifica la satisfacción de una caución, pues la función de la contracautela es mantener la igualdad de las partes en el proceso, y es un medio que puede servir para asegurar, preventivamente, el eventual crédito de resarcimiento de aquellos daños que podrían resultar de la ejecución de la medida precautoria, si en el proceso definitivo se revelare que fue infundada (cfr. esta Sala, causa 1500/98 del 2-3-99 y sus citas).  

En tales condiciones, el Tribunal estima que el monto de la caución fijado por el señor juez resulta adecuado a su finalidad por lo que debe ser confirmado.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: confirmar el monto de la caución fijado por el señor juez.

IRAOLA Y CIA. S.A. c/ BASF AGRO BV s/ NULIDAD DE PATENTE (Causa 1056/10)

CCCF,  Sala III  -  29/06/2010

Hechos: La firma Iraola promovió demanda contra Basf Agro B.V. a fin de que se declarara la nulidad de la Patente de Invención N° 255.628, que protege al principio activo Fipronil (derivado del N-Fenilprazol), concedida a "Rhone-Poulenc Agriculture Limited" con fecha 05/07/2002. Asimismo, en base al art. 232 del Código Procesal, solicitó que se dictara una medida cautelar a efectos de que se dispusiera preventivamente la autorización a su mandante para el uso y comercialización del producto formulado en base al principio activo Fipronil, hasta tanto concluyera el trámite de las presentes actuaciones.

El juez de primera instancia desestimó la cautelar impetrada por la actora.

Contra esa decisión se agravia la actora sosteniendo que: a) la resolución es arbitraria porque el juez omitió analizar las cuestiones de hecho y derecho expuestas en el escrito de inicio; b) no existe la presunción de legitimidad de los actos que emanan de la Administración Pública, porque en este caso la nulidad de la Patente es manifiesta; c) el art. 97 del Decreto n° 260/96, modificado por la Ley n° 24.572, es nulo y manifiesto ya que excede el marco normativo establecido por la ley 24.481; d) está acreditado tanto la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora; e) como el perjuicio es inminente no es necesario acreditar la irreparabilidad de los perjuicios; f) mantener la validez de la Patente desvirtúa el sistema de propiedad intelectual adoptado por nuestro país y g) ofrece como contracautela el 30% del precio de los objetos comercializados.

Sala III  -  Sentencia del 29/06/2010

En efecto, inicialmente, es dable destacar que -contrariamente a lo postulado por el recurrente- el fallo atacado cuenta con fundamentación suficiente (v. fs. 68vta., último párrafo, que hace referencia al expediente n° 3244/2009, caratulado: "Iraola y Cía. SA s/medidas preliminares y de prueba anticipada", que el Tribunal tiene a la vista), extremo que desvirtúa el agravio referido a la insuficiencia argumental.

En relación a las quejas referidas a la nulidad de la patente de la demandada como así también a la nulidad e invalidez formulada respecto del art. 97 Decreto n° 260/96 por exceso reglamentario (en realidad se trata de un planteo de inconstitucionalidad) exceden el limitado marco cognitivo propio de la resolución de medidas cautelares (conf. Sala I, causa 3289/01 del 11-10-01; Sala II, causa 7809 del 12-2-01 y esta Sala, causa 3709/02 del 15-5-03), lo mismo sucede con relación a la inexistencia de presunción de legitimidad de los actos de la Administración Pública, como la verosimilitud del derecho invocado, pues se sustenta en la mentada nulidad de la Patente de Invención N° 255.628.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada, en cuanto fue motivo de agravio.
PATENTES DIVISIONALES
(CONVERSION DE SOLICITUDES)

ASTRA AKTIEBOLAG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 501/99)

Juzgado 9, Secretaría 17 

Sentencia de 1º Instancia (Dr. Márquez)  -  30/03/2000 

... la patente de producto solicitada como divisional del acta originaria, en modo alguno importa la inclusión de “materia nueva”, dado que precisamente el producto estaba comprendido en la reivindicación contenida en el acta inicial. 

... la determinación de los alcances de la normativa contenida en el art. 70 ap. 8 inc. a) y b) del ADPIC, y en este sentido destaco que ella prevé por un lado, que el Miembro que a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos, deberá establecer -desde la fecha de entrada en vigencia del acuerdo- un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones (inc. a), lo que implica clara e indiscutiblemente -en lo que respecta a nuestro país-, que dicho “medio” debe ser implementado para recibir pedidos de patentes, cuanto menos a partir de la entrada en vigencia de la ley 24.425 que aprobó el ADPIC, esto es, el 13.1.95 (no obstante lo cual, en tanto el art. 100 del Anexo II establece que se admitirán solicitudes presentadas a partir del 1.1.95, se tomará en adelante ésta última fecha, como punto de referencia y a los fines que aquí interesan).

... la norma internacional (art. 70, ap. 8 inc. b), determina a continuación, que el país miembro aplicará a tales solicitudes (entiéndase, las presentadas a partir del 1.1.95) desde la fecha de aplicación del acuerdo (también el 1.1.95), los criterios de patentabilidad establecidos en el acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose a la fecha de presentación de la solicitud (obviamente posterior al 1.1.95) en ese Miembro, o si puede obtenerse prioridad y ella se reivindica, en la fecha de prioridad.

... las peticiones de patentes de productos medicinales presentadas a partir de la entrada en vigencia del ADPIC sólo podrán ser consideradas como peticiones originarias, por lo que no caben en principio interpretaciones que conduzcan a una aplicación retroactiva de las normas del Acuerdo, sino a su aplicabilidad inmediata a partir de su vigencia para el país miembro de que se trate.

El derecho de prioridad no es un derecho independiente, sino solamente un medio legal de defensa del inventor sobre su invento, en el caso que la publicación del mismo fuera requisito formal de patentabilidad en su primera presentación .... por lo tanto al no existir posibilidad de registro de patentes de productos medicinales hasta el año 1995, la invocación anterior era irrelevante para generar derechos por imposibilidad jurídica ...

... es naturalmente aplicable las modificaciones de solicitudes de protección, que estuvieren pendientes en la fecha de aplicación del Acuerdo para el miembro de que se trate, y que fueran efectuadas a los fines de reivindicar una protección mayor prevista en el Acuerdo (art. 70.7 ADPIC), puesto que la apuntada posibilidad de modificación (predicable tanto si se trata de inclusión de reivindicaciones -sin que importe introducción de “materia nueva”-, o de división de una solicitud), en modo alguno puede ser interpretada como una excepción a las reglas generales que establece el propio Acuerdo y el Convenio de París en materia de restricciones temporales a la reivindicación de prioridades; por lo que las aludidas modificaciones de solicitudes están sujetas a análogas limitaciones y recaudos que las peticiones originarias, en tanto las normas del propio Acuerdo no consagran excepciones y por otra parte, no se advierten fundamentos jurídicos válidos que justifiquen otorgar a la modificación, un tratamiento diferencial.

... los arts. 13 y 102 inc. a) de la ley citada, y en los arts. 13 y 100 del Anexo II (éste último expresamente tachado de inconstitucionalidad), guardan perfecta coherencia con los del Convenio de París y el ADPIC ...

… no puede sostenerse que el Poder Ejecutivo haya excedido los límites de su facultad reglamentaria, consagrada por la Constitución Nacional, si ha fijado una limitación temporal al ejercicio de los derechos, que se compadece estrictamente con los propios parámetros establecidos en la legislación local (conf. CNCont. Adm., Sala II, doct. fallo del 26-12-78, LL, 1981-D, 601).

Por estas razones se rechaza la demanda a los efectos que se declare nula e inconstitucional la denegatoria de patente.

Sala II – Sentencia 25/09/2001

Voto de la Dra. Mariani de Vidal

Muchas de las cuestiones que se plantea en estos autos han sido estudiadas y decididas por la Sala al fallar las causas 3283/98 -"Eli Lilly and Company c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente"- el 20.3.2001 y 567/99 - "Schering Corporation c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente"- el 28.8.2001.

Para no incurrir en repeticiones innecesarias y por razones de brevedad (ya que el tiempo de todos es escaso), estimo oportuno remitirme a cuanto allí se dijo y decidió, y proponer que se mande agregar copia certificada de aquellas sentencias como cabeza de la presente.

Va con ello dicho propicio declarar la inconstitucionalidad de art. 100 del decreto reglamentario de la ley 24.481 (Anexo II, dec. 260/96).  Y, consecuentemente, dejar sin efecto la resolución impugnada del INPI -en tanto se sustentó en esa norma inválida- y hacerle saber que deberá continuar el trámite de las actuaciones administrativas a fin de que, habiendo vencido el plazo al que se refiere el art. 100 de la ley 24.481, estudie la solicitud de patente de producto -solicitud divisional P 97 01 03395-, realizando el juicio de novedad o el estudio de la técnica existente al 1.1.94 (atento la prioridad que se invoca con sustento en las normas del Convenio de París -art. 41, ap. C, 1 y 2), concediéndola o no según corresponda.

Sólo cabe añadir, con el objeto de responder a ciertas circunstancias particulares de la causa: a) que el Juez de primera instancia consideró que la petición de patente de producto farmacéutico a la que se refiere la divisional que aquí se trata no configuraba "materia nueva", en los términos del art. 70.7, in fine, del ADPIC, habiendo quedado firme tal criterio, toda vez que las partes no lo impugnaron en la alzada; y b) que, como estimo que ha de declararse la inconstitucionalidad del art. 100 del decreto reglamentario de la ley 24.481, ello torna ocioso el agravio de la actora que se vincula con el art. 74 del dec. 590/95.
El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto.

HOESCHST MARION ROUSSEL INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 502/99 ), Juzgado 4, Secretaría 7

Sentencia de 1º Instancia (Juez Wathelet)  -  22/09/2000

… si se trata de una patente divisional, que reconoce como fuente u origen una solicitud anterior, obviamente se requiere, para que pueda ser mantenida la prioridad, que la modificación no incluya una materia nueva, entendida ésta como un objeto nuevo contemplado en la primera solicitud. De lo contrario, se trataría de una reivindicación diferente para lo que no se podría pretender la prioridad reconocida para un objeto o materia diferente.

Cuando estamos frente a una materia u objeto ya existente, pero bajo una distinta protección (como procedimiento), el hecho de que se persiga la reivindicación como producto, no la convierte en nueva materia -pues la materia u objeto ya existía y es diferente- ....

Si bien es correcto el fundamento de la resolución denegatoria basado en el art. 100 de la ley 24.481, se considera extemporánea la decisión del INPI, por ser una cuestión sobre la que deberá pronunciarse una vez vencido el período de transición ... por lo tanto lo establecido en el art. 100 del decreto no pudo ser invocado como fundamento eficaz para sostener la denegatoria.

En atención a los fundamentos que sirvieron de base a los precedentes de la Exma. Cámara (Causa 153/99, causa Pfizer c/ INPI s/ Denegatoria de Patentes, Sala I, 7/12/99), estimo que la acción debe ser rechazada.

Sala I – Sentencia 16/08/2001

Cuando el ADPIC se refiere a la materia, no siempre quiere decir lo mismo, aunque en ciertos supuestos, utiliza esa expresión como sinónimo de objeto de la patente.  En particular, éste es el significado con que la emplea en el art. 28.1 al referirse a los alcances de la protección cuando se trata de la patente de un producto o de un procedimiento, pues al regular otro aspecto del mismo tema, en el art. 34.1, utiliza la palabra “objeto” en el mismo sentido con que emplea la palabra “materia” en el art. 28.1.

Por consiguiente, si se trata de una patente divisional, que reconoce como fuente u origen una solicitud anterior, obviamente se requiere, para que pueda ser mantenida la prioridad, que la modificación no incluya una materia nueva, entendida ésta como un objeto nuevo contemplado en la primera solicitud. De lo contrario, se trataría de una reivindicación diferente para lo que no se podría pretender la prioridad reconocida para un objeto o materia diferente.

... cuando estamos en presencia de una materia u objeto ya existente, pero bajo una distinta protección, el hecho de que se persiga ahora la reivindicación como producto, no la convierte en nueva -pues la materia u objeto ya existía y no es diferente- y por lo tanto, no entra en el marco de la prohibición del último párrafo del art. 70.7 del ADPIC.

... lo dispuesto en el art. 100 de la Ley de Patentes no viola lo dispuesto en el art.70.7 del ADPIC pero, en cambio, es inconstitucional el art. 100 del reglamento. Este artículo contradice directamente al art. 70.7 que permite la modificación de solicitudes anteriores para reivindicar la mayor protección legal. Y puesto que el ADPIC tiene jerarquía constitucional, el art. 100 del decreto reglamentario es inconstitucional: prohíbe lo que el Acuerdo expresamente autoriza.

ELI LILLY AND COMPANY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3283/98)

CCCF,  Sala II  –  20/03/2001

... una recta inteligencia del art. 70.7 del ADPIC exige que se lo relacione con su inc. 8, en cuanto se trate de juzgar la hipótesis de países que, como el nuestro, han hecho uso de la facultad de aplazar la aplicación del ADPIC en punto a la patentabilidad de productos farmacéuticos.

.. las solicitudes que se introducen y quedan guardadas en la “caja negra” (black box o mail box), no reaparecen hasta que el país de que se trate reconozca la patentabilidad de los productos farmacéuticos, de modo que la tramitación de las solicitudes queda en suspenso hasta ese momento: son “solicitudes congeladas”. Igual criterio debería ser observado respecto de los pedidos de modificación, pudiendo sólo ser considerados una vez consumido dicho plazo. Desde este punto de vista, el pronunciamiento del INPI fue prematuro.

A pesar del criterio general de irretroactividad adoptado por el ADPIC, el art. 70.8 admite una suerte de aplicación retroactiva -una “irretroactividad de grado medio”- o una disposición “pipe line” consistente en que, a las solicitudes de patente de producto guardadas en la caja negra, cada país miembro aplicará, desde la fecha en que se agote a su respecto el plazo de transición al que pudiera haberse acogido conforme los arts. 65 y 66, los criterios de patentabilidad establecidos en el Acuerdo, como si estuvieran en vigor al momento en que se presentaron las solicitudes en el Miembro en cuestión o a la fecha de la prioridad reivindicada en la solicitud.

... la Corte Suprema de Justicia ha señalado la importancia decisiva que reviste la fecha de presentación de la solicitud para apreciar la novedad según el estado de la técnica y para definir el momento en que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento (Causa Unilever c/ INPI).

... deben ser recibidas por el organismo administrativo las modificaciones de solicitudes de patentes de procedimiento para la obtención de solicitudes de productos farmacéuticos que se hallaren pendientes al 1/1/1995, mediante las cuales se pretenda ampliar la protección al producto mismo, sin límite de tiempo hacia atrás en lo vinculado con la solicitud originaria (arts. 70.7 y 70.8 ADPIC y art. 100 ley 24.841).

Resulta pertinente declarar la inconstitucionalidad del art. 100 del decreto reglamentario de la ley 24.481, porque establece una valla temporal que no consagran ni el ADPIC ni la ley 24.841.

MERCK & CO. INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 7202/99)

Juzgado 7, Secretaría 13  -  19/04/2001

Hechos: El 12/10/1994 Merck presentó ante el INPI una solicitud de patente de invención invocando la prioridad de fechas 15/10/93 y 17/03/94, derivada de patentes norteamericanas.

El 24/11/1998 Merck presentó una solicitud de patente divisional de la solicitud originaria y en diciembre del mismo año el INPI denegó la solicitud divisional, invocando lo establecido en los arts. 100 de la ley 24.481 y 100 de su decreto reglamentario (dec. 260/96, Anexo II), por ser divisional de una solicitud en la que se invoca una fecha de prioridad anterior al 01//01/1994.

En consecuencia, Merck promovió entonces este juicio, a través del cual requiere que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución denegatoria aludida, se ordene al INPI que continue con el trámite de la solicitud divisional p 98 01 03089 y, oportunamente, se la resuelva concediendo o no la patente que peticionara.

Sentencia de 1º Instancia (Dr. Márquez)  -  19/04/2001

... la patente de producto solicitada como divisional del acta originaria, en modo alguno importa la inclusión de “materia nueva”, dado que precisamente el producto estaba comprendido en la reivindicación contenida en el acta inicial ..... 

Para empezar, estimo relevante la determinación de los alcances de la normativa contenida en el art. 70. ap. 8 inc. a) y b) del ADPIC, y en este sentido destaco que ella prevé por un lado, que el Miembro que a la fecha de entrada en vigencia del acuerdo no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos, deberá establecer -desde la fecha de entrada en vigencia el acuerdo- un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones, lo que implica clara e indiscutiblemente -en lo que respecta a nuestro país-, que dicho “medio” debe ser implementado para recibir pedidos de patentes, cuanto menos a partir de la entrada en vigencia de la ley 24.425 que aprobó el ADPIC, esto es, el 13.1.95 (no obstante lo cual, en tanto el art. 100 del Anexo II establece que se admitirán solicitudes presentadas a partir del 1.1.95, se tomará en cuenta esta última fecha, como punto de referencia y a los fines que aquí interesan). 

Que los dispositivos contenidos en los arts. 13 y 102 a) de la ley citada y en los arts. 13 y 100 del Anexo II (este último expresamente tachado de inconstitucionalidad), guardan perfecta coherencia con los del Convenio de París y el ADPIC , pues en aquéllos se respeta de manera estricta el plazo de un año, anterior a la entrada en vigencia del nuevo régimen (1.1.94; tomando en cuenta la primera solicitud), para la invocación y reivindicación de la prioridad, con relación tanto a la petición original como a la conversión de solicitudes de patentes de procedimiento a patentes de productos, criterio también aplicable naturalmente a la patente divisional, en tanto comporta sólo una modalidad formal destinada a facilitar el trámite y estudio de la solicitud (art. 17 del Anexo II dec. Cit.).

.... la modificación de solicitudes de patentes (tal divisional como aquí ocurre), sólo sería posible -siempre tomndo en cuenta el caso objeto de autos-, si se invocara una prioridad basada en una primera solicitud de patente extranjera presentada con posterioridad al 1.1.94 (conf. Correa, Carlos M. En la obra colectiva “Derecho de Patentes” cap. VIII, pág. 400/401, ap. b.) ...

En estas condiciones, no puede sostenerse que el Poder Ejecutivo haya excedido los límites de su facultad reglamentaria, consagrada por la Constitución Nacional, si ha fijado una limitación temporal al ejercicio de los derechos, que se compadece estrictamente con los propios parámetros establecidos en la legislación local (conf. CNCont. Adm., Sala II, doct. Fallo del 26.12.78, LL 1981-D, 601). 

...concluyo que al margen de la constitucionalidad del sistema normativo analizado, el mismo ha sido objeto de una interpretación y aplicación errónea por parte del instituto demandado, lo que conducirá a la nulidad de la resolución adoptada.

Adelanto desde ya que no forma obstáculo a lo expuesto el hecho de que aún dentro de la propia solicitud se incluyera una prioridad claramente excluída del sistema -relativa a la solicitud de patente norteamericana Nº 138.520- en tanto había sido presentada el 15.10.93, puesto que en tal caso, el instituto debió continuar el trámite y formular la observación puntual y específica al respecto, dando al peticionante la oportunidad de pronunciarse y si fuera el caso, excluir dicha reivindicación del Acta (siempre que -desde el punto de vista técnico-, ello no perjudicare la patente requerida); y aún en dicho supuesto, asistirá naturalmente al Instituto demandado la facultad de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, esto es acerca de la patentabilidad del invento(en el caso, el uso para la elaboración de un producto medicinal), por aplicación de los criterios normativos y técnicos pertinentes.

En tales condiciones la ilegitimidad de la resolución luce evidente, porque aparte de la errónea valoración de extremos de hecho, en tanto la solicitud de patente divisional fue presentada dentro del año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del nuevo régimen consagrado por el Acuerdo ADPIC.... e invocándose una prioridad derivada de la solicitud de patente extranjera, depositada también dentro del término ya indicado, se encontraban reunidos los recaudos adjetivos previstos por el art. 100 del reglamento, bastando con ello para habilitar formalmente su tramitación, hasta la decisión de fondo, por lo que auqella decisión comporta somo se dijo una incorrecta aplicación de la citada normativa.

Corresponde entonces rehabilitar la sustanciación pertinente, aún cuando en el transcurso del trámite del acta divisional cabrán los requerimientos de aclaraciones pertinentes respecto de la prioridad reivindicada que ha de considerarse excluída del sistema normativo analizado ... y con este alcance se deberá admitir en lo sustancial la pretensión contenida en la demanda.

Sala II  -  Sentencia del 13/11/2001

Voto de la Dra. Mariani de Vidal

Creo necesario señalar liminarmente que Merck, vencedora en el pleito, ha recurrido el pronunciamiento por estimar que sus considerandos le causan agravios, en tanto delimitan - injustificadamente a su juicio - el examen que habrá de realizar el INPI respecto de la divisional p 98 01 03089.

Muchas de las cuestiones que se plantea en estos autos han sido estudiadas y decididas por la Sala al fallar las causas Nº 3283/98 - "Eli Lilly and Company c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente" - el 20.3.2001 y Nº 567/99- "Schering Corporation c/ INPI s/ denegatoria de patente" el 28.8.2001.

Para no incurrir en repeticiones innecesarias y por razones de brevedad (ya que el tiempo de todos es escaso), estimo apropiado remitirme a cuanto allí se expreso y decidió, y proponer que se mande agregar copia certificada de aquellas sentencias como cabeza de la presente.

Va con ello dicho que propicio declarar la inconstitucionalidad de art. 100 del decreto reglamentario de la ley 24.481 (Anexo II, dec. 260/96). Y, consecuentemente, dejar sin efecto la resolución impugnada del INPI - en tanto se sustentó en esa norma inválida - y hacerle saber que deberá continuar el trámite de las actuaciones administrativas a fin de que, habiendo vencido el plazo al que se refiere el art. 100 de la ley 24.481, estudie la solicitud de patente de producto - solicitud divisional p 98 01 001175 -, realizando el juicio de novedad o el estudio de la técnica existente al 1º. 1. 94 ( respecto de la prioridad que se invoca con sustento en la patente norteamericana Nº 138.520 y en las normas del Convenio de París - art. 4º, Ap. C, 1. y 2. -; en cuanto a la prioridad que reposa en la patente norteamericana Nº 214.905 ella se remonta al 17.3.94), concediéndola o no según corresponda.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Mariana Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto ...

GLAXO SPA c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 7043/98)  

CCCF, Sala I  –  9/08/2001

En función de las circunstancias de hecho y de derecho se remite a lo expuesto en las causas 6207/98, 153/99 y especialmente las causas 499/99 y 2788/99.

Voto del Dr. de las Carreras

... los agravios relacionados con la “materia nueva” involucrada y la constitucionalidad del art. 100 del reglamento frente a las reivindicaciones anteriores al 1/1/1995, no resultaron conducentes para modificar las conclusiones allí alcanzadas. 

Por cuanto:

a) las patentes divisionales que reconocen reivindicaciones anteriores (es decir, excluyen materia nueva) no resultan alcanzadas por la prohibición del 70.7 del ADPIC ...

b) la decisión del INPI importó denegar ahora y para siempre la solicitud de la actora, lo cual es inconstitucional por contradecir el art. 70.7 del ADPIC (cfr. voto del Dr. Farrell y mi voto en “Pfizer”, ya mencionado).

En síntesis, la solución adoptada permite un replanteo temporáneo de la cuestión, pero no el sentido con que debe resolverse en sede administrativa.

R.P. SCHERER CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1625/99)  

CCCF, Sala III  –  16/08/2001

Con relación al tema de si corresponde que el INPI diera trámite al petitorio en cuestión, se remite a lo decidido por la Sala II en la Causa 3283/98.

SCHERING CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 567/99) 

CCCF,  Sala II  –  28/8/2001

Voto de la Dra.Mariani de Vidal

Muchas de las cuestiones que se plantean en estos autos han sido estudiadas y decididas por la Sala al fallar la Causa 3283/98 ..... y a ella se remite.

En cuanto a la utilización del vocablo “materia” por parte del ADPIC se remite a lo decidido en la Causa 6207/98.

.... habiéndose solicitado originariamente una patente de producto, el hecho de que luego se divida esa solicitud y, en una divisional (desgajamiento de la originaria) se continúe el trámite para obtener la protección del producto y se mantenga el de la solicitud “madre”, pero ahora modificado y limitado al procedimiento para fabricar el producto, esa circunstancia no implica que se pretenda reivindicar “materia nueva”, entendida ésta como objeto nuevo no contemplado en la primera solicitud.

Aquí, pues, no estamos en presencia de una modificación de la solicitud, sino que se trata de la misma solicitud originaria, “madre” de la divisional.

En cuanto a la imposibilidad jurídica de solicitar una patente de producto farmacéutico durante la vigencia de la ley 111 porque ésta lo prohibía, considero que no puede ser establecida a priori, ponderando que pudo requerirse -como en la hipótesis sucedió- la inconstitucionalidad de la prohibición, planteo que de prosperar convertiría en "posible" el objeto perseguido.

Empero, la norma antes transcripta del Convenio de París sólo sienta a mi entender un principio general que, descendido al campo de los productos farmacéuticos, no puede sin más y por sí mismo, desvinculado del contexto normativo en que se inscribe, conducir a convertir en patentable una materia que, hasta la aprobación del ADPIC, no lo era en nuestro país (después me ocuparé del tema constitucional que involucra al art. 4º de la ley 111).

Pretender aplicar el art. 4º, ap. G, 1 y 2 del Convenio de París, proyectándolo a través de una interpretación exegética, al examen de novedad en el supuesto sub lite, implicaría tanto como admitir con efecto retroactivo la patentabilidad de productos farmacéuticos, patentabilidad a la que se comprometió nuestro país -ciertamente- por vía del ADPIC, pero sólo a partir del vencimiento del plazo de transición regulado por el art. 65 de ese Tratado para este tipo de productos.

fecha anterior al 1.1.95, fecha a partir de la cual la presentación de pedidos de patentes de productos farmacéuticos debió ser admitida por nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.8, ap. i) del ADPIC, me parece claro que el examen de novedad -que se debe efectuar con arreglo a las pautas del art. 70.8, ap. ii) del Acuerdo- no podrá retrotraerse en la especie más allá del 1.1.94 (atento la invocación de prioridad que hizo la requirente).

Finalmente, queda por examinar la impugnación constitucional formulada por la actora respecto del art. 4º de la ley 111.

Antes que nada es necesario aclarar que la tacha que se quiere sustentar en una pretendida distinción entre "composiciones farmacéuticas" y "compuestos" no puede ser considerada, en tanto es formulada por primera vez al expresar agravios. Porque resolver lo contrario lesionaría el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º, del Código Procesal), que entronca con la garantía constitucional de la defensa en juicio (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina de Fallos: 198:78; 308:191; 312:2040; 317:266; esta Sala, causas 1474 del 18.12.82; 7079/93 del 12.12.97; 5035/94 del 10.5.01 y sus citas, entre muchas otras; PALACIO L. Derecho Procesal Civil, 2ª ed., t. I, p. 258/259) y aun habría debido respaldarse -porque los jueces no somos expertos en la materia- en elementos probatorios (v.gr. dictámenes periciales) que aquí, naturalmente, no han sido aportados.

Estima la actora que el art. 4º de la ley 111, en tanto prohibía el patentemiento de composiciones farmacéuticas, repugnaba la garantía constitucional consagrada en el art. 17 de la Carta Magna, en cuanto dispone que "Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley" (el resaltado obviamente me pertenece).

Sostiene Schering Corporation que el legislador no pudo restringir la protección que otorga aquella cláusula constitucional, excluyendo de ella a algunos inventores, porque todos la merecen.

Pienso que las argumentaciones que se vierte al respecto no conmueven los fundamentos sobre los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación edificó su pronunciamiento in re "American Cyanamid Company c/ SA Unifa Química e Industrial", fechado el 21.12.70 (Fallos, 278:313), a los cuales me remito y adhiero.

Porque creo claro que los derechos consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos, como principio, sino susceptibles de una reglamentación razonable.  Y en ese sentido, no puede ser considerada irrazonable una limitación que se funda en razones que tienden a evitar monopolios o privilegios en una materia tan vinculada con la salud de la población y que no resulta para nada exótica en el derecho comparado (conf. antecedentes citados en la propia sentencia de la Corte Suprema; legislación alemana, desde 1877 hasta la sanción de la ley de patentes del 4.9.67; etc.).

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto.  
Y VISTOS: … revocar la sentencia apelada y dejar sin efecto la resolución del INPI, quien deberá continuar el trámite de las actuaciones administrativas referidas a la solicitud divisional
F HOFFMAN LA ROCHE AG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2173/99)

CCCF,  Sala III  - 30/08/2001

... el art. 100 del decreto reglamentario ... contradice directamente -especialmente su parte final- al art. 70.7 del TRIPS que permite -justamente- la modificación de solicitudes anteriores para reivindicar la mayor protección legal. 

... siguiendo la doctrina de la Causa 3283/98 y fundamentos expresados, se remite brevitatis causae y se concluye que las solicitudes de modificación, que se hubo de reservar o congelar hasta la fecha fijada en el art. 100 de la ley 24.481 (cinco años contados desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial), serán consideradas a partir de esa fecha, realizando el juicio de novedad o el estudio de la técnica existente en el momento de la presentación del pedido de ampliación de la protección.

... se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda declarándose la inconstitucionalidad del art. 100 del decreto, dejando sin efecto las actuaciones del INPI ... y devolver las actuaciones administrativas a dicho organismo a fin de que estudie la solicitud de patente de producto farmacéutico aplicando el criterio de patentabilidad existente al momento de la presentación de la solicitud divisional (16/12/1993).

F HOFFMAN LA ROCHE AG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 156/99)  

CCCF,  Sala I  - 09/10/2001

Ver fundamentos Causa 7043/98
GLAXO SPA c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 7045/98)  

CCCF, Sala I  –  9/10/2001

Ver fundamentos Causa 7043/98
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1956/99)  

CCCF,  Sala II  -  18/10/2001

Declara inconstitucional el art. 100 del Decreto Reglamento 260/96 y remite a los fundamentos expuestos en las Causas 3283/98 y 567/99.

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 569/99)  

CCCF,  Sala III  –  14/11/2001

Ver fundamentos Causa 7043/98
GLAXO SPA c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 7044/98)  

CCCF,  Sala I  –  14/11/2001

Ver fundamentos Causa 7043/98
CENTER FOR BLOOD RESEARCH INC c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 794/00)  

CCCF,  Sala III  –  14/11/2001

Ver fundamentos Causa 7043/98
JOHN WYETH & BROTHER Ltd c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3026/00)  

CCCF,  Sala III  –  14/11/2001

Ver fundamentos Causa 7043/98
BIOTA SCIENTIFIC MANAGEMENT PTY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1011/99)  

CCCF,  Sala II  -  26/12/2001

Declara inconstitucional el art. 100 del Decreto Reglamento 260/96 y remite a los fundamentos expuestos en las Causas 3283/98 y 567/99.

PFIZER c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 6207/98)

CCCF,  Sala I  -  7/12/1999

El Tribunal por mayoría de votos resuelve revocar la sentencia. En consecuencia se hace lugar a la demanda y se declara la nulidad de la Resolución del INPI.

Voto del Dr. Martín Farrell

… el artículo 17 de la Constitución establece un concepto de propiedad intelectual susceptible de armonizar con distintas concepciones (con la concepción de la ley 111, por ejemplo), de donde en principio podría legitimar tanto las pretensiones de la actora cuanto las de las de la demandada. No ocurre lo mismo con las normas del TRIPS.

El artículo 70.7 dice que “en la caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes antes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva”.

En este caso, como puede verse, no aparece ningún tipo de legislación retroactiva. Lo que el TRIPS dice es que el solicitante original puede modificar su pedido inicial, ampliándolo de modo de obtener la mayor protección que otorga ahora la ley. En otras palabras: puesto que al comienzo sólo se solicitó la protección para el procedimiento -que era lo único que podía haberse protegido en ese momento- ahora puede ampliarse ese pedido inicial, de modo de alcanzar también al producto.

En este caso, el producto es “materia vieja”, en el sentido de que ya aparecía, cuidadosamente detallado, en la memoria inicial.. Por el contrario, “materia nueva” sería la de una patente que nunca hubiera tenido su trámite iniciado. Esta es la única interpretación coherente del art. 70.1 del TRIPS.  Si pasar de la protección del procedimiento a la protección del producto convierte automáticamente a éste en materia nueva, ¿qué tipo de modificación de solicitudes de protección autoriza entonces ese inciso?  Se trataría de un inciso cuyas últimas seis palabras invalidarían al resto de su contenido.

... el art. 100 de la ley de patentes, en su segunda parte, dice que los artículos de esa ley se refieren al patentamiento de productos farmacéuticos “no tendrán vigencia” antes de transcurrido ese plazo de cinco años. De manera que la actora está invocando normas que aún no tienen vigencia. Tendrá derecho a que se examine su solicitud en el futuro, pero no lo tiene en este momento.

... el art. 100 del decreto reglamentario ... contradice directamente -especialmente su parte final- al art. 70.7 del TRIPS que permite -justamente- la modificación de solicitudes anteriores para reivindicar la mayor protección legal.

La actora presentó una solicitud de modificación de su patente que el TRIPS claramente autoriza. El problema es que lo hizo antes de tiempo, esto es, antes de transcurrido el plazo que fija el artículo 100 de la ley de patentes. Y ese artículo 100 armoniza con los tres incisos relevantes del artículo 65 del TRIPS. (A diferencia del Dr. Pérez Delgado, no interpreto que la resolución objetada deniegue el derecho de la actora “ahora y siempre”...)

... arribo a la misma conclusión del Señor Juez -rechazar la demanda- pero sólo de una manera formal, por cuanto los fundamentos son muy diferentes en ambos casos. La actora tiene razón en la parte sustancial del sub examen, y esto debe reflejarse en la distribución de las costas ...

Voto del Juez Francisco de las Carreras

... en cuanto a que el actor “... no pretende que se conceda su solicitud antes del vencimiento de los 5 años ...”, la decisión de esta litis debe limitarse a la declaración de nulidad de la resolución denegatoria por la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 24.841, y por ser prematura.

En efecto, ello es así toda vez que la patentabilidad de lo solicitado no puede anticiparse al vencimiento del plazo del art. 100 de la ley 24.481.

... se debe declarar la nulidad de la Resolución ...

Voto del Dr. Pérez Delgado

... se puede advertir que cuando el ADPIC se refiere a la materia, no siempre quiere decir lo mismo, aunque en ciertos supuestos, utiliza esa expresión como sinónimo de objeto de la patente.  En particular, éste es el significado con que la emplea en el art. 28.1 al referirse a los alcances de la protección cuando se trata de la patente de un producto o de un procedimiento, pues al regular otro aspecto del mismo tema, en el art. 34.1, utiliza la palabra “objeto” en el mismo sentido con que emplea la palabra “materia” en el art. 28.1. 

El rechazo de la solicitud no se decidió por su carácter extemporáneo, lo que habría permitido su replanteo una vez vencido el plazo de cinco años, sino por haber sido considerado definitivamente improcedente .... En tales condiciones, no existen razones para dejar en pie una decisión administrativa dictada con semejante alcance, frente a la declarada inconstitucionalidad del art. 100 del Reglamento en la que se funda la denegatoria. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia 21/05/2002

... la negociación del Acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio tuvo lugar con posterioridad a la vigencia en el plano internacional de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y son las pautas de esta última convención, específicamente, sus arts. 31 y 32, las que corresponde aplicar como principios de interpretación de los acuerdos de la OMC y sus anexos. 

... el acuerdo fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la parte I relativa a "disposiciones generales y principios básicos", particularmente los arts. 70 y 80 del ADPIC, donde se establecen líneas de equilibrio entre la protección de los derechos de los titulares de las patentes y los de otros sectores de importancia vital para el desarrollo económico social y tecnológico de los países miembros (causa "Unilever NV", -Fallos: 323:3160-). El acuerdo parte de reconocer que existen diferentes grados de desarrollo entre los países signatarios y que la aceptación de su texto es inescindible de las disposiciones transitorias. De esta transición, sólo están excluidos los principios que inspiran el sistema general del acuerdo y ciertas obligaciones que los estados decidieron asumir de manera inmediata (causa "Dr. Karl Thomae Gesellschaft", -Fallos: 324:204-)
... el primer criterio de interpretación es el textual, debe recordarse que el Acuerdo ADPIC diferencia la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC" ... de la "fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate" ... que depende del transcurso de los plazos de transición. Claramente afirma el art. 70.1: "El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate".

Por el juego de los arts. 65.1 y 65.2, la República Argentina ha tenido, como regla general, el derecho de aplazar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC hasta el 1 de enero de 2000 (Fallos: 324:204, citado precedentemente, considerandos 10 y 13), y ha podido ejercer esa facultad en forma explícita, o incluso implícitamente, mediante el dictado o la conservación de normas de sentido contrario a las normas del tratado, siempre que no disminuyese el grado de compatibilidad de la legislación de fuente interna respecto del tratado, conforme a lo dispuesto en el art. 65.5, conocido como cláusula de "no degradación".
... el concepto de "materia nueva" que aparece en el art. 70, párrafo 7, in fine, del Acuerdo ADPIC, debe interpretarse en el contexto de la regla en la cual la expresión está inserta, es decir, como parte integrante de una norma concerniente a la modificación de una solicitud pendiente a fin de reivindicar una mayor protección. Si bien esta "mayor protección" puede versar sobre el plazo de protección o sobre el contenido del derecho a ser concedido, también puede consistir, en los países que excluían de la protección a ciertos sectores de la tecnología, en reclamar protección respecto de materia no protegida anteriormente y que debe recibir protección conforme a los criterios del Acuerdo ADPIC. Sin embargo, en este particular supuesto, deben respetarse tanto las exigencias propias de las solicitudes divisionales, a fin de que el titular pueda beneficiarse con la fecha de la solicitud original (Convenio de París, art. 4, párrafos G y H), como los límites temporales que el país miembro haya adoptado a fin de conceder protección a la materia que nunca estuvo protegida. Por ello: ni la materia debe haber pasado al dominio público, ni el solicitante de la presentación divisionaria puede agregar un objeto que no esté comprendido o que no sea accesorio del objeto principal definido en la solicitud inicial, y, además, la solicitud debe hallarse pendiente, en el caso de la República Argentina, al 1º de enero de 2000.

... el Estado miembro está obligado a recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos desde el 1/1/1995, admitiendo, si correspondiere y se reclama, la prioridad del Convenio de París (art. 70.8, párrafos a y b).
... la regla contenida en el art. 70.7 del acuerdo se refiere a todo campo de la tecnología y debe necesariamente armonizarse con los límites temporales que los países miembros han establecido para paliar la conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podría causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC.

... si se trata de modificar una solicitud de patente de procedimiento a patente de producto farmacéutico, el miembro deberá admitir la presentación del reclamo de mayor protección -y no tiene obligación de hacerlo con anterioridad al 1/1/1995- y la prioridad que el interesado pretenda sobre la base de la solicitud madre o, si fuera el caso, en aplicación del sistema del Convenio de París, no podrá ser en ningún caso anterior en un año "a la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC" (arts. 70.7, 70.8, apartados a y b). Esto es: la solicitud cuya prioridad reivindique no podrá ser anterior al 1/1/1994.

Que en virtud de la exigencia de aceptar el depósito de solicitudes sobre productos farmacéuticos durante el plazo de transición, en espera de recibir tratamiento "desde la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate", según los criterios de patentabilidad del acuerdo (art. 70.8, párrafo b), las solicitudes que reclamen mayor protección y que respeten las condiciones del art. 70.8, párrafos a y b, no podrían ser rechazadas y deberían ser mantenidas pendientes hasta "la fecha de aplicación del Acuerdo para el país Miembro". 

Como se advierte, estas exigencias son compatibles con el sistema implementado en el art. 100 del reglamento de la ley de patentes ... disposición que guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto por el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8, aps. a y b, del Acuerdo ADPIC. Cabe recordar que la doctrina que sostiene que la línea hermenéutica preferible es aquella que interpreta las normas sistemáticamente, de modo que no se anulen unas a otras sino que mantengan su eficacia y armonía con el resto del ordenamiento jurídico, especialmente con las normas de jerarquía superior.

... se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda ...
Voto Dr. Enrique Petracchi

... cualquiera sea la interpretación que se adopte sobre las cláusulas del Acuerdo ADPIC que rigen la presente causa, no debe perderse de vista que dicho acuerdo fue concebido como un cuerpo integral que, en cuanto al caso interesa, presenta las siguientes características: a) tiende a proteger los derechos de propiedad intelectual y la innovación tecnológica, de modo tal que resulten favorecidos -además de los productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos- el "bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones" (art. 7 del Acuerdo ADPIC); b) admite la gran disparidad de desarrollo existente entre los distintos miembros signatarios del acuerdo y, en consecuencia, reconoce la necesidad de una protección especial para que ciertos países (a los que denomina "en desarrollo") puedan "crear una base tecnológica sólida y viable" (ver preámbulo del Acuerdo ADPIC); c) para alcanzar este último objetivo, el Acuerdo ADPIC distingue entre las prescripciones que contienen principios generales y obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, a partir de la "entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" y aquellas otras que, en virtud de las llamadas "disposiciones transitorias", sólo serán aplicables una vez transcurridos los plazos de transición. 

.. el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC ... por su carácter general, ha sido previsto para cualquier ámbito de tecnología ...

... cada Estado miembro asume la obligación de crear un medio para recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, desde el 1/1/1995 (fecha de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC), admitiendo si correspondiese y se reclama, la prioridad del Convenio de París ... 

Este compromiso obedece a la necesidad de preservar la novedad del invento y de respetar las prioridades de las solicitudes, puesto que entre la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC y la aplicación de los nuevos criterios de patentabilidad, deberán transcurrir los plazos de transición que establece dicho acuerdo.

Voto Dr. Antonio Boggiano

... la voluntad de los estados expresada en el tratado ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos sino que están sujetos a valores más elevados -art. 7 del acuerdo, "objetivos".

En consonancia con ello el Acuerdo tuvo en cuenta las necesidades especiales de los países menos adelantados reconociéndoles una protección especial para que pudieran estar en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable (confr. preámbulo). Sobre tales bases contempló disposiciones transitorias a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales, estableciendo a tal fin una regulación específica en el caso de la patentabilidad de productos farmacéuticos.

... la actora no pudo sustentar su pretensión en una norma aislada del Acuerdo -referente a todo campo de tecnología- anulando las previsiones de una norma especial para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos como es el art. 70.8 y omitiendo armonizarla con los límites temporales que los países miembros establecieron para paliar la conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podría causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC.

Debe ponerse de resalto que el Acuerdo ADPIC ha pretendido fijar un ámbito mínimo de protección que los estados miembros pueden superar mediante el reconocimiento de mayores derechos, en tanto no infrinjan las disposiciones de dicho acuerdo, pero no están obligados a hacerlo (art. 1.1.) y que, por otra parte el acuerdo, como principio general, no genera obligaciones relativas a "actos realizados antes de la fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate" (art. 70.1), previsión que concuerda con la regla de la no aplicación retroactiva que, también con sentido general consagra el art. 28 de la Convención de Viena.

F HOFFMAN LA ROCHE AG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2978/99)

CCCF,  Sala II  - 24/10/2002

Ver fundamentos Causa 6207/98 expuestos por la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la intérprete final de las leyes federales, como son las que gobiernan el instituto de las patentes de invención.

AMERICAN CYANAMID COMPANY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE

Corte Suprema de Justicia de la Nación (A 347. XXXVIII)  05/11/2002

Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó -por otros fundamentos- el rechazo de la demanda que había sido dispuesto en la primera instancia, en cuanto a la pretensión de la actora de que se declare la nulidad de las resoluciones del INPI denegatorias de catorce solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, divisionales de otras tantas solicitudes complejas, que invocaban prioridades anteriores al 1° de enero de 1994. Asimismo, la cámara consideró que resultaba prematuro pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del art. 100 del reglamento de la ley de patentes que había sustentado aquellas resoluciones, y que la actora sólo tenía derecho a que las peticiones permanecieran en "mail box" o "black box" hasta que, finalizado el período de transición, es decir, con posterioridad al 23 de octubre de 2000, el ente debía resolver al respecto.
Que, en cuanto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas presentan sustancial analogía con las debatidas y resueltas por esta Corte en la causa P.282.XXXVI. "Pfizer Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", fallada el 21 de mayo de 2002, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir por razón de brevedad.

Que la aplicación de tal doctrina al presente litigio determina el rechazo de la pretensión de la parte actora, puesto que la correcta inteligencia de las normas federales en juego vuelve inoficioso el tratamiento de la contradicción lógica en que habría incurrido el tribunal a quo, habida cuenta de que el Instituto de la Propiedad Industrial tenía derecho a denegar las solicitudes divisionales que no satisfacían las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC ni las del art. 100 del reglamento de la ley nacional de patentes (dto. 260/96).

Que resulta insustancial pronunciarse sobre el agravio relativo a la supuesta trasgresión al principio contenido en el art. 65, párrafo 5, del Acuerdo ADPIC. En efecto, en ocasión de fallar la causa "Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschränkter Haftung", esta Corte ha dicho: "...ningún derecho puede sustentar la actora en disposiciones del decreto 590/95 (cuya inconstitucionalidad fue planteada en autos), derogado poco tiempo después de su dictado, pues es un reglamento que excede las atribuciones contempladas en el art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional -que es citado en los considerandos como sustento normativo-, contraría el espíritu -e incluso el texto- de la ley 24.481 e incurre en conducta expresamente prohibida por el art. 99 inc. 3, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, razón que basta para su invalidez. En ese contexto, no es razonable la invocación de la 'cláusula de no degradación' -art. 65.5 del Acuerdo TRIP's- pues esa obligación internacional supone un derecho nacional apto para generar derechos subjetivos, y no puede ser utilizada para obstaculizar los efectos propios de la nulidad absoluta" (Fallos: 324:204, considerando 15, párrafo segundo).-

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario, y se confirma el rechazo de la demanda.
IPESA S.A. c/ ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. s/ CADUCIDAD DE PATENTE" (Causa 6630/98) y acumulada ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. C/ IPESA S.A. s/ CESE DE UDO DE PATENTES (Causa 885/00)– 

CCCF,  Sala II – 03/12/2009 

Ver Caducidad por Falta de Explotación
... la división de la solicitud -por causa de su complejidad- en varias, conserva como fecha de éstas "la fecha de la solicitud inicial y, en su caso, manteniendo el beneficio del derecho de prioridad (véase art. 4, sección "G", del Convenio de París, ratificado por la ley 17.011). De donde se infiere que las tres patentes que están en juego en la especie quedan referidas a una sola fecha, lo que descarta que una patente pueda anticipar a las restantes.

... toda patente divisional necesariamente -por definición- reconoce una base común con la patente de la que proviene, reivindicando un determinado aspecto que no se hallaba incluido en la patente compleja de la que es una de las derivaciones con mérito inventivo. Basta tener claro el concepto de lo que es una patente "divisional" para entender su relación con la patente en la que reconoce su origen. Mas esta relación de patente llamémosla "básica" con la "divisional" no le quita a esta última la calidad de tal, es decir, que ella ampara un elemento que no fue reivindicado en la primera y que goza de idoneidad o creación inventiva en sí misma.
Solicitud divisional de solicitud de Reválida

THE WELLCOME FOUNDATION LTD. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1954/99)

CCCF,  Sala II – 16/08/2001

El tema de las solicitudes de reválida de patentes extranjeras ha sido resuelto recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgando valor relevante a la fecha de presentación de la solicitud, considerando que debe ser aplicado el derecho vigente en ese momento y no el que resultara regir a la fecha de la resolución de aquélla.  El Alto Tribunal se ha pronunciado así en el sentido de que corresponde hacer lugar al pedido en caso de que la solicitud fuera presentada con anterioridad al 1/1/1995, fecha en que "el ordenamiento jurídico argentino se...(transformó) por la vigencia -a partir del 1/1/1995- de un tratado internacional que sienta principios o estándares mínimos (Acuerdo TRIPs)...que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida" (sentencia del 24.10.00), causa "Unilever NV C/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente"; y posteriores)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la intérprete final de las leyes federales, como son las que gobiernan el instituto de las patentes de invención.

El INPI ... expresó que la fecha de presentación de la solicitud madre es la que se considera para el estudio y resolución del acta divisional que motiva estos actuados".  Este reconocimiento expreso por parte de la demandada fue especialmente ponderado por el a quo y lo llevó a concluir en que "el régimen jurídico aplicable y objeto de análisis a los fines de la decisión de esta causa no será otro que el vigente precisamente al 14/1/1994".

En tales condiciones, la pretensión que el INPI plantea por primera vez al expresar agravios, en el sentido de que la solicitud del acta divisional debe ser juzgada como pedido independiente y a la luz de la ley vigente a la fecha en que dicha solicitud divisional se presentó (o sea el 19/6/1996), no puede ser considerada, porque significaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, vedando su tratamiento el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º, del Código Procesal) -que entronca con la garantía constitucional de la defensa en juicio- y la disposición del art. 277 de la ley de rito.

Consecuentemente, la sentencia debe ser confirmada en cuanto al fondo del asunto.

PRESUNCION DE VALIDEZ DE LA PATENTE
IPESA S.A. c/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (Causa 2316/97)

CCCF,  Sala II  –  14/03/2006

Ver Alcance de la Invención
Voto del Dr. Kiernan

La prueba de la extensión del derecho que asiste a la demandada, deviene del título mismo de la patente de invención, por lo que es de aplicación lo normado por el art. 979, inc. 2° del Código Civil. Los instrumentos públicos gozan de autenticidad vale decir, prueban su contenido por sí mismos sin necesidad de otro aditamento (arts.993 y ss del C.C.) .

SABOY ALFREDO E. c/ C.E.N.A. S.A.  s/ VIOLACION DE PATENTE (Causa 1715/01)

C. Fed. de La Plata,  Sala II  -  01/03/2007

Ver Infracción de Patente
El art.17 de la Constitución Nacional establece claramente que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley.

La sociedad actual requiere para su desarrollo la tutela jurídica de los derechos de la propiedad intelectual. Dentro de ella se encuentra la propiedad industrial, rama del derecho que regula la protección de creaciones intelectuales, entre las que se encuentran las patentes de invención.

Esta protección, concretada a través de la legislación correspondiente, reconoce un derecho de propiedad a favor del titular. Este reconocimiento además de ser justo, implica considerar que "la patente de invención es el medio conocido más apto para estimular la investigación y así lograr el desarrollo industrial" (Otamendi, Jorge, "La reforma de la ley 111 de patentes de invención", Rev. La Ley 1983-B, 888). Del mismo artículo de doctrina extraigo la dicho por el senador Navarro al discutirse en ese recinto la ley aplicable e autos: "Así es que ya no puede ponerse en duda la conveniencia de proteger los esfuerzos de los hombres hacia el progreso de las ideas, los adelantos de las ciencias y el mejoramiento de los productos que aumentan el bienestar de la sociedad" (diario de sesiones del Senado nº 41, sesión del 13/08/1864, p.432). 

Lo señalado no sólo es una cuestión ética y jurídica de reconocimiento a su dueño, imprescindible para el ejercicio del derecho del inventor, sino también presenta razones económicas y de conveniencia para el desarrollo y progreso tecnológico, fundamental para incentivar la actividad creativa correspondiente a los procesos industriales en beneficio de toda la comunidad.

Ahora bien, dice Breuer Moreno, ob. cit.: 

"Una vez firmado el decreto de concesión, y notificado el solicitante, dicho decreto sólo puede ser revocado por decisión judicial. Es un acto de derecho público que reconoce oficialmente la existencia del derecho privativo del inventor; la revocatoria implicaría la anulación del derecho, lo que sólo incumbe a la Justicia Nacional" (T. I, pág.300).

También expresa: 

"En realidad, el Estado no ha otorgado derecho alguno: ha reconocido el denunciado por el presunto inventor, porque, al examinar la solicitud de patente, no ha encontrado antecedente oponible. Pero el reconocimiento hecho por el Estado -que no garantiza la realidad del derecho- no es definitivo ni intangible. Al contrario, la propia ley de patentes prevé que el título puede ser anulado, y reglamenta el juicio de nulidad" (tomo II, pág.523, citado también por la sentencia, considerando 9º, fs.1233).

Teniendo presente el agravio, al analizar el alcance de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de la patente, preciso que esta no es definitiva ni absoluta y subsiste en tanto no sea declarada la invalidez.

Cabe señalar en orden a este agravio, que la presunción de legitimidad que se le otorga a la patente debemos compatibilizarla con los principios y fines del ordenamiento especial sobre patentes.

Sobre ello, me permito extraer las consideraciones de Juan Carlos Cassagne en su trabajo "Fundamentos y alcances de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de una patente", Rev. La Ley, del 10/08/2006, pág.1, punto III:

"Esta interpretación se impone en mérito a las especiales características propias del régimen de patentes, del procedimiento administrativo que debe cumplimentarse para su obtención y del sujeto en cuyo favor se dicta el acto administrativo que declara la patentabilidad de un producto o un procedimiento.

En primer lugar, corresponde tener en cuenta que la presunción de legitimidad resulta una prerrogativa que se reconoce a la Administración Pública para la eficaz protección del interés público, pues sin ella su obrar podría verse obstaculizado. Esta regla no ha sido establecida para facilitar o impedir que sea interrumpida la actividad de los particulares.

En consecuencia, cuando quien pretende invocar los efectos de un administrativo de concesión de una patente respecto de terceros es un sujeto particular en cuyo beneficio fue dictado no parece razonable predicar de dicho acto la presunción de legitimidad, pues en tal caso no podría invocarse el fundamento antes señalado...

...De ahí que, la presunción de legitimidad se atenúa cuando se trata del otorgamiento de una patente de invención en el sentido de que sólo permite considerar que se ha cumplido el procedimiento previo a su dictado, sin que sea posible extenderla a la validez intrínseca de la patente que resulta otorgada por un acto administrativo".

IPESA S.A. c/ ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. s/ CADUCIDAD DE PATENTE" (Causa 6630/98) y acumulada ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. C/ IPESA S.A. s/ CESE DE UDO DE PATENTES (Causa 885/00)

CCCF,  Sala II – 03/12/2009 

Ver Caducidad de Patente
A fin de resolver la viabilidad de la posición asumida por IPESA S.A. es pertinente reiterar que, en tanto patentes concedidas por el INPI -que les reconoció tener la novedad legalmente exigida por la ley- se presumen títulos válidos, incumbiendo al que pretende lo contrario la carga de la prueba del extremo de hecho fundante de su posición (art. 377 CPCC)

... el Juez no se limitó a tener por suficiente la presunción de la validez emergente del otorgamiento de las patentes sino que destacó, de manera clara y expresa, un aspecto de evidente proyección jurídica: esa presunción de validez no fue enervada por la recurrente pues omitió aportar elementos de juicio que acreditaran la falta de mérito inventivo de los títulos que cuestiona.

Es clara la coherencia del razonamiento en que se cimenta el fallo apelado: las patentes concedidas gozan de presunción de validez; quien afirma y reclama su nulidad por falta de aptitud inventiva está obligado -conforme con lo establecido en el art. 377 CPCC- a probar tal hecho. Y esa prueba no fue rendida. Conclusión lógica: la presunción de validez se mantiene intacta y esto conduce, de modo inexorable, al rechazo de la pretensión nulificante.
PRIORIDAD

FIBRASYNTHETICA DO BRASIL LTDA. c/ INPI s/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (Causa 3407/97)

CCCF,  Sala I  03/09/1998

Hechos: La actora solicitó la prioridad respecto de una patente de origen brasileño y no acompañó la traducción castellana del documento de prioridad, por lo tanto el INPI le dio por perdida tal prioridad. Frente a esta resolución recurrió por ante la justicia federal a fin de que se tuviera en cuenta el derecho de prioridad. 

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda, en consecuencia, el INPI interpuso recurso de apelación.
Sala I  -  Sentencia del 03/09/1998

La cuestión planteada en autos se reduce a encontrar la interpretación adecuada respecto a tres artículos de la ley 24.481 según el texto ordenado del decreto 260/96.  Se trata de los artículos 14, 19 inc. f) y 24.

El artículo 14 de la ley 24.481 dice que el derecho de prioridad debe ser invocado en la solicitud de patente y que el solicitante deberá presentar "una declaración de prioridad y una copia certificada de la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma".  Como puede verse, esta norma estipula el requerimiento de la traducción pero no fija ningún plazo para acompañarla.

El artículo 19, a su vez, establece todo el material que debe acompañarse para la obtención de la patente, y menciona en su inciso f) a "los documentos de cesión de derechos y de prioridad", agregando en su párrafo final que la totalidad de esa documentación debe acompañarse dentro del plazo del noventa días corridos.  Aquí si hay una mención explícita del plazo, pero -en cambio- no hay ninguna mención de la traducción entre los documentos citados en este artículo.

El artículo 24, finalmente, señala que la administración "realizará un examen preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen omisiones".  El plazo, en este caso, es de ciento ochenta días.
Aparecen en autos al menos tres constancias de que el examen preliminar se llevó a cabo. 

En estas condiciones, la ausencia de la traducción castellana sólo puede considerarse como una omisión, pues ya se cumplió la etapa del examen preliminar.  Consecuentemente, la demandada estaba en condiciones de exigir que la traducción se acompañara, pero debía otorgar para ello -como justamente pretende la actora- un plazo de ciento ochenta días.

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia en recurso en cuanto fue materia de agravios.  

CERTAINEED CORPORATION c/ INPI s/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (Causa 5264/97)

CCCF,  Sala I  -  03/09/1998

Hechos: La actora solicitó una patente respecto de un proceso para encapsular aislamiento para fibras de vidrio, reivindicando la prioridad de una solicitud de patente estadounidense.  Cuando presentó la documentación respectiva omitió acompañar el documento de cesión de los derechos de propiedad, lo que recién hizo el 03/12/1996.  Puesto que su petición databa del 28/08/1996, el plazo establecido por la ley había vencido el 26/11/1996.  En consecuencia, el INPI procedió a dar por perdido el derecho a la prioridad internacional.

El juez de primera instancia admitió la nulidad del acto administrativo solicitada po la actora, y frente a esta decisión apeló el INPI.
Sala I  -  Sentencia del 03/09/1998

Voto del Dr. Martín D. Farrell

El artículo 14 de la ley 24.481 (según texto ordenado del decreto 260/96) establece la obligación de presentar la declaración de prioridad y una copia certificada de la oficina de origen, acompañada -de ser necesario- de su traducción al castellano.  Este artículo no fija ningún plazo para cumplir con estas exigencias.
Pero el artículo 19, en cambio, menciona en su inciso f) a "los documentos de cesión de derechos", y es muy claro en su exigencia de que la totalidad de la documentación allí mencionada debe acompañarse dentro del plazo de noventa días corridos.

La actora pregunta entonces cuál es el sentido de incorporar al texto legal el artículo 24, que señala que la administración "realizará un examen preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario se subsanen omisiones", otorgando para ello un plazo de cinto ochenta días.  A mi juicio el sentido es claro: si se ha omitido alguna documentación no mencionada en el artículo 19 procede entonces otorgar el plazo de ciento ochenta días.  Así lo resolvemos en la fecha en la causa 3407/97, donde se había omitido la traducción castellana del documento de prioridad.
Pero si se omite uno de los documentos expresamente indicados en el art. 19, y se lo acompaña vencido el plazo allí establecido, corresponde como el artículo aludido indica, denegar el pedido sin más trámite.

No comparto entonces el razonamiento del Señor Juez respecto del acompañamiento posterior al vencimiento del plazo pero anterior al examen preliminar de la documentación.  Sencillamente la ley no permite aquí apartarse de sus términos de esta manera.

No es irrazonable el plazo establecido por el legislador para el acompañamiento de la documentación y no creo que el Tribunal tenga facultades para alterarlo, salvo que se hubiera mostrado una violación de preceptos constitucionales.  En su memorial de responde (fs. 172) la actora insinúa que se podría violar el derecho del inventor, invocando -sin mayor análisis- el artículo 17 de la Constitución.  Pero el derecho del inventor no se viola, ciertamente, reglamentando razonablemente el procedimiento para la inscripción de una patente.  La actora omitió cumplir con un precepto legal razonable y debe soportar ahora las consecuencias de su omisión.
El juez Jorge G. Pérez Delgado adhiere al voto que antecede.
... el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia en recurso.
CERTAINEED CORPORATION c/ INPI s/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (Causa 5263/97)

CCCF,  Sala I  -  02/03/1999

Hechos: El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda interpuesta y, en consecuencia, condenó al INPI a dejar sin efecto la resolución en la que denegó el derecho a la prioridad internacional de la actora para el patentamiento de un "conjunto de aislamiento encapsulado" por no haber presentado dentro del plazo establecido por el art. 19, último párrafo, de la ley 24.481, los documentos de cesión de derechos y de prioridad.

Contra ese pronunciamiento apeló la demandada.
Sala I  -  Sentencia del 02/03/1999

... corresponde admitir que el acto administrativo en cuestión adolece de un vicio esencial en su fundamentación, por cuanto se apoya en hechos inexistentes en los términos de los arts. 7, inc. b) y 14, incs. a) y b) de la ley 19.549.  En efecto, el derecho a la prioridad se le dio por decaído debido a que no acompañó en término la traducción castellana del documento de prioridad, y no por la omisión de acompañar en término el documento de cesión de los derechos de prioridad, que es lo que realmente ocurrió, como admite la propia actora, y surge del examen preliminar administrativo agregado a fs. 16.

En consecuencia, se debe declarar la nulidad del acto administrativo que dispuso la pérdida del derecho a la prioridad internacional de la actora y, por lo tanto, se deberá dictar un nuevo acto administrativo congruente con las constancias de la causa.  Consecuentemente, no cabe, en esta etapa del conflicto, que emita un juicio sobre la cuestión de fondo que también plantea la actora.

... el Tribunal RESUELVE: modificar la decisión de primera instancia y, en consecuencia, declarar la nulidad del acto administrativo que dispuso la pérdida del derecho a la prioridad internacional de la actora ...

ASTRA AKTIEBOLAG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 501/99)

Juzgado 9, Secretaría 17  -  30/03/2000 

Ver Divisionales
El derecho de prioridad no es un derecho independiente, sino solamente un medio legal de defensa del inventor sobre su invento, en el caso que la publicación del mismo fuera requisito formal de patentabilidad en su primera presentación .... por lo tanto al no existir posibilidad de registro de patentes de productos medicinales hasta el año 1995, la invocación anterior era irrelevante para generar derechos por imposibilidad jurídica ....

HOESCHST MARION ROUSSEL INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 502/99 )

Juzgado 4, Secretaría 7  -  22/09/2000

Ver Divisionales
… si se trata de una patente divisional, que reconoce como fuente u origen una solicitud anterior, obviamente se requiere, para que pueda ser mantenida la prioridad, que la modificación no incluya una materia nueva, entendida ésta como un objeto nuevo contemplado en la primera solicitud. De lo contrario, se trataría de una reivindicación diferente para lo que no se podría pretender la prioridad reconocida para un objeto o materia diferente.

MERCK & CO. INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 7202/99)

Juzgado 7, Secretaría 13  -  19/04/2001

Ver Divisionales
... los arts. 13 y 102 a) de la ley 24.481 y los arts. 13 y 100 del Anexo II guardan perfecta coherencia con los del Convenio de París y el ADPIC , pues en aquéllos se respeta de manera estricta el plazo de un año, anterior a la entrada en vigencia del nuevo régimen para la invocación y reivindicación de la prioridad, con relación tanto a la petición original como a la conversión de solicitudes de patentes de procedimiento a patentes de productos, criterio también aplicable naturalmente a la patente divisional, en tanto comporta sólo una modalidad formal destinada a facilitar el trámite y estudio de la solicitud (art. 17 del Anexo II dec.)

.... la modificación de solicitudes de patentes sólo sería posible si se invocara una prioridad basada en una primera solicitud de patente extranjera presentada con posterioridad al 1/1/1994 (conf. Correa, Carlos M. En la obra colectiva “Derecho de Patentes” cap. VIII, pág. 400/401, ap. b.) ....

SCHERING CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 567/99)

CCCF,  Sala II  –  28/8/2001

Ver Divisionales
... el art. 4 del Convenio de París sólo sienta un principio general que, descendido al campo de los productos farmacéuticos, no puede sin más y por sí mismo, desvinculado del contexto normativo en que se inscribe, conducir a convertir en patentable una materia que, hasta la aprobación del ADPIC, no lo era en nuestro país.

Pretender aplicar el art. 4, ap., 1 y 2 del Convenio de París, proyectándolo a través de una interpretación exegética, al examen de novedad en el supuesto sub lite, implicaría tanto como admitir con efecto retroactivo la patentabilidad de productos farmacéuticos ...

De este modo, toda vez que la solicitud originaria tiene fecha anterior al 1/1/1995, fecha a partir de la cual la presentación de pedidos de patentes de productos farmacéuticos debió ser admitida por nuestro país, de conformidad con lo dispuesto por el art. 70.8, ap. i.) del ADPIC, me parece claro que el examen de novedad -que se debe efectuar con arreglo a las pautas del art. 70.8, ap. ii) del Acuerdo- no podrá retrotraerse en la especie más allá del 1/1/1994 (atento de la invocación de prioridad que hizo la requirente).

REPRODUCIBILIDAD DE LA INVENCION

INTERNATIONAL MOBILE MACHINES CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 838/99)

CCCF,  Sala II  -  16/08/2002

El 29 de octubre de 1993 la solicitud fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, por no haber sido acompañados con la solicitud originaria los dibujos que consideró imprescindibles para interpretar el objeto de la invención y con sujeción a lo dispuesto en los arts. 15 y 24 de la ley 111. 

… el art. 24 de la ley parece terminante al preceptuar que "cuando el solicitante no cumpliere con las prescripciones del art. 15 se le denegara la patente".

Sin embargo advierto, en una primera aproximación, que el art. 15 sólo exige la presentación de los dibujos que fueren necesarios para ilustrar el invento, a fin de declarar su descripción (Conf. BREUER MORENO, P. C., ob. Cit., nº 199 y 203), de manera que -tal como precisamente lo ha sostenido el INPI- no todas las solicitudes de patentes de invención requieren el fiel cumplimiento de lo ordenado por el art. 15 de la ley 111 (hoy art. 19, ley 24.481), sólo aquellos inventos, como el de marras, en los que el técnico en la materia no pueda hacer siquiera un estudio preliminar". Con lo que va dicho que no siempre la falta de dibujos conduciría a una denegatoria automática derivada del mero incumplimiento del recaudo.

Lo cual lleva a preguntarse por que la falta de satisfacción de los requisitos exigidos por el art. 15 de la ley es fulminada con la denegatoria de la patente por el art. 24, toda vez que la finalidad perseguida justificaría la estrictez de los dispositivos que, de otro modo, solo constituirían rigorismos rituales carentes de sentido.

La respuesta al interrogante es proporcionada también por la propia demandada: la insuficiencia no podría ser salvada ulteriormente durante el curso del trámite, porque ello importaría la posibilidad de ampliar indebidamente el alcance de lo divulgado en el origen, resultando improcedente admitir modificaciones que aumente ese alcance. Cabiendo rescatar la importancia que en la materia reviste la solicitud y su presentación - importancia que ha sido destacada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", sentencia del 24.10.2000 (Considerando 7º, 8º y 9º) -, desde que "mediante la solicitud el inventor proclama y divulga el invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección. La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la técnico y permite la atribución del derecho basada en la máxima "primero en solicitar" ( Conf. fallo citado, considerando 8º ).

… en la referida presentación se adecuó la memoria descriptiva, las reivindicaciones y el título del invento a las de los documentos de prioridad … y se acompañó los respectivos dibujos. Estos dibujos coinciden exactamente con los dibujos obrantes en el documento de prioridad … lo mismo que las descripciones y reivindicaciones.

Y desde que la prioridad fundada en la solicitud nº 71.279 de E.E.U.U. se reclamó en la solicitud originaria y el documento de prioridad - integrado con sus dibujos - se acompañó inmediatamente, considerar admisible la presentación posterior de los dibujos ilustrativos de la memoria, reivindicaciones y título modificados que se trajo con la nota de fs. 208 no significaría cohonestar una indebida ampliación de lo divulgado con la solicitud primigenia ni, por lo tanto, apartarse de la finalidad perseguida por la ley. Por el contrario, si se estimara extemporánea dicha presentación, la exigencia que enarbola el INPI se convertiría en un mecanismo apego al formalismo por el formalismo mismo.

Consecuentemente, y desde que la decisión del organismo administrativo se sustentó únicamente en la falta de presentación de los dibujos con la solicitud originaria (arts. 15 y 24, ley 111, cuyo criterio - con alguna variante - recoge el art. 19 de la ley 24.481 hoy en vigor), voy a dar mi voto a favor de la actora.

Los señores Jueces de Cámara doctores Eduardo Vocos Conesa y Ricardo Gustavo Recondo, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhieren a las conclusiones de su voto.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2672/00)

CCCF,  Sala I  –  15/05/2003 

Ver Biotecnología
Voto de la Dra. Najurieta

En este expediente, el I.N.P.I. impugnó con sólidos argumentos este punto del dictamen pericial (especialmente fs. 206 vta.), donde insistió en que el método de obtención de la semilla, que permitiría llegar a un aceite con elevado contenido de ácido esteárico, es un procedimiento teñido de aleatoriedad y subjetividad pues comporta "un largo trabajo de horas de un técnico fitomejorador, consistente en plantar y sembrar repetidamente hasta obtener una semilla que interese", lo cual no satisface la exigencia de réplica de una invención a fin de obtener un mismo resultado (fs.207).

En ninguna de las respuestas ni correcciones, la actora dio satisfacción a esta crítica. En su expresión de agravios, el apelante se hizo cargo de la objeción y sostuvo: "...si bien la obtención del resultado no es sencilla, esto no quiere decir que no se pueda ejecutar .... ello dependerá de la cantidad de semillas que sean mutagenizadas y de la capacidad del método de búsqueda -o "screening"- para seleccionar las plantas con los rasgos deseados" (fs. 267). En suma: el defecto no ha sido salvado y afecta las condiciones de patentabilidad, pues la noción de invención y la protección por patente exige una causalidad previsible (conf. Zamudio Teodora, "Protección Jurídica de las Innovaciones", ed. Ad-Hoc, pág. 66). La exigencia de la Administración Nacional de Patentes no fue arbitraria -incluso fue admitida por la actora que se avino a "eliminar" la original reivindicación 15 por comprender un método de resultados aleatorios- y constituyó un obstáculo pues, en nuestro sistema nacional de patentes, la divulgación de la invención debe ser suficiente para que una persona experta pueda ejecutarla y llevarla a la práctica (conf. art. 20 de la ley 24.481; Zamudio Teodora, "Protección jurídica de las innovaciones", obra citada, pág. 99).

Voto del Dr. Francisco de las Carreras (al cual adhiere el Dr. Martín Farrell)

Con relación a las observaciones vinculadas con el método, disiento con la apreciación administrativa ....

Me basta para ello, considerar que la capacidad del método de búsqueda -o "screening"- para seleccionar las plantas con los rasgos deseados resulta perfectamente ejecutable, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención del "... experto con conocimientos medios en la materia ... ", situación especialmente prevista por el art. 20 de la ley 24.481.
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia 03/05/2005

En lo que se refiere al método, cabe decir, que conforme la última reivindicación, el procedimiento comprende un segmento en que el técnico debe analizar el universo de semillas modificadas genéticamente y seleccionar las que han adquirido la cualidad deseada (v.fs. 110/15). Dicho tramo, en definitiva, fue objetado por la Autoridad de Aplicación en diversas oportunidades por no repetible (fs. 80, 107 y 123/24) y la propia actora declaró haber eliminado de él lo que se relaciona con “resultados aleatorios” (v.fs. 13, 83/84, 255 y 327).

Las respuestas y correcciones de la actora, a su turno, no se hacen cargo de los cuestionamientos reseñados, lo que recién son abordados en la expresión de agravios, oportunidad en que se niega la índole arbitraria del método selectivo (fs. 264 vta.) sin perjuicio de señalar que, "... si bien la obtención del resultado no es sencilla...", no quiere decir que no se pueda ejecutar; extremo que dependerá de la cantidad de semillas mutageneizadas y de la aptitud del método de búsqueda o screening para seleccionar las plantas con los rasgos deseados (fs. 267). Dicho señalamiento, vale advertirlo, no avanza en suministrar mayores precisiones y certezas a propósito de uno u otro componente del método cuestionado.

... la mayoría de la alzada, sin suministrar razón alguna en aval de su parecer, lacónicamente se limitó a asegurar la naturaleza ejecutable del método de búsqueda controvertido, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención del “experto con conocimientos medios en la materia” a que se refiere el art. 20 de la ley 24.481.  El citado temperamento, en las circunstancias descriptas, no satisface las exigencias de debida fundamentación de las decisiones jurisdiccionales y no puede, en consecuencia, convalidarse toda vez que, situados en un ámbito de notoria complejidad técnica como el aludido, en el que la autoridad con competencia específica en la materia fundamenta un parecer exactamente opuesto al de la Sala, una conclusión diversa como la defendida exigía un esfuerzo de argumentación del que la sentencia, en este punto a todas luces carece. Ello es así, máxime cuando el citado tampoco aparece avalado por justificación alguna provista por la peticionaria o el peritaje oficial ... 

RHONE POULENC AGROCHIMIE c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 7871/01)

CCCF, Sala I  -  29/05/2007. 
Hechos: La compañía Rhone Poulene Agrochimic habría solicitado la patente sobre un péptido de tránsito que permite la construcción de un gen quimérico destinado a mejorar la resistencia de ciertos herbicidas. Sin embargo la solicitud de la patente fue denegada por el INPI alegando que la misma no cumplía con la debida claridad y la descripción. Esto llevo a Rhone a demandar al INPI obteniendo una sentencia favorable en primera instancia que le imponía otorgar la patente solicitada. 

Frente a dicha resolución el INPI interpuso recurso de apelación.

Sala I  -  Sentencia del 29/05/2007

El acto administrativo cuestionado fue emitido por el organismo oficial dotado de versación especial y competencia técnica específica para evaluar la procedencia de un patentamiento (art. 92, inciso a, de la ley 24.481). En consecuencia, tal como fue recordado y afirmado por el señor Procurador General al emitir su dictamen en la causa "Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial" -al que remitió la Corte Suprema en su sentencia del 3 de mayo de 2005-, la decisión de denegar una determinada solicitud de patente constituye un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549) y ello exige que quien reclama judicialmente su nulidad y revocación, demuestre que corrigió satisfactoriamente las objeciones que le formularon los examinadores, o que tales observaciones eran arbitrarias o infundadas a la luz del régimen nacional de patentes. Quien solicita el patentamiento de un invento tiene derecho a destruir mediante la acción judicial la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo pues se trata de una presunción relativa y calificada como iuris tantum, que puede ser desvirtuada por el interesado mediante la prueba pertinente. Precisamente, mediante la revisión judicial, se tutela el derecho de defensa del administrado y se verifica el control de legalidad -no de mérito o de conveniencia- de los actos de la Administración.

 

En este orden de ideas, no creo que el señor juez a-quo haya ejercido facultades privativas del Instituto demandado pues la materia comprometida en este litigio no versa sobre conceptos o criterios que dependen de opciones del legislador o de política gubernamental -ver el considerando 7° de mi voto en la causa n° 2672/00, que cita el recurrente-, sino sobre aspectos fácticos y técnicos que el juez debe dilucidar con el auxilio de la prueba producida en el expediente, en especial, de los dictámenes y explicaciones dadas por el experto designado de oficio, de particular versación en la materia debatida.

 

Me adentraré en el corazón de los agravios, que consiste en la inapropiada valoración de la prueba. La parte recurrente reclama una apreciación armoniosa y no fragmentada de la totalidad del material de la causa, que incluye las declaraciones del experto examinador, Lic. Roberto Percich, del Ing. Nogués y del consultor técnico de su parte, Lic. Cardillo.

 

Debo recordar, no obstante, y sin que ello signifique menoscabo alguno a la idoneidad técnica de los testigos, que ellos intervinieron en el trámite administrativo en cumplimiento de funciones oficiales y han suscripto los actos que constituyen antecedente de la resolución denegatoria. En cuanto al consultor técnico de parte, no olvido que es un auxiliar elegido libremente por el litigante para su asesoramiento en campos específicos, constituyendo una figura análoga a la del abogado (confr. esta Sala, causa 5350 del 9/9/88 y sus citas; causa 2633/96 del 10/9/96 y sus citas). Dicho lo anterior, agrego que las declaraciones y dictámenes de los citados profesionales han sido, en esta causa, un valioso aporte al esclarecimiento de los hechos.
Surge con toda evidencia del trámite administrativo que no existió una "tendencia" del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a denegar o poner obstáculos infundados a la concesión de la patente solicitada por Acta n° 321.880. Hasta esa presentación de Rhone Poulenc Agrochimie de noviembre de 1995 hubo persistencia de la solicitante en reivindicar materia que fue objetada como no patentable para la legislación argentina y negativa a reformular la primera reivindicación a fin de que definiera claramente al péptido de tránsito objeto de la invención.

La contestación del 10 de noviembre de 1995 provocó dos informes del examinador, a saber, el del 8/3/96 (fs.168) y el del 8/4/96 (fs. 173). Si bien la secuencia de estas intervenciones genera dudas -el Lic. Cardillo dice que "parecería como que el examinador emite copia del informe del 8/3/96 pero con fecha posterior" y el Ing. Nogués lo identifica como "4ta. y 5ta. Vista, son iguales" (fs. 427)-, el caso es que el experto a cargo del expediente considera que el nuevo pliego no difiere esencialmente de la presentación original, que no ha salvado las objeciones principales (falta de claridad en la definición del invento e inclusión de materia no patentable) y sugiere, por el número de vistas realizado, proceder a denegar la solicitud.

Ese dictamen es notificado el 3/3/97 y Rhone Poulenc Agrochimie solicitó un plazo de treinta días para responder a la vista conferida (fs. 170/171). La Administración le concedió tal término (de conformidad con el art. 1, inc. e, ap. 5, de la ley 19.549), que comenzó a correr a partir del 17 de abril de 1997. Ésta constituye una circunstancia relevante de la causa puesto que, concedido el plazo sin que se hubiere denegado la patente, el administrado tenía derecho a presentar su contestación en forma oportuna y a que se la evaluara antes de la conclusión del trámite.

Las objeciones notificadas el 3 de marzo de 1997 provocaron dos respuestas de Rhone Poulenc Agrochimie, a saber: la presentación del 30/4/97 y la presentación del 7/5/97. Ambas fueron ingresadas al organismo administrativo antes del vencimiento del plazo. Ello significa que ambas debieron ser evaluadas y consideradas y, si no lo fueron, debo concluir que el trámite finalizó de manera irregular. Desestimo, pues, el agravio del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial relativo al desconocimiento del principio de preclusión y a la omisión de las innumerables ocasiones anteriores al 3/3/97 con que había contado la solicitante para salvar las objeciones que le había formulado el examinador. La secuencia de los hechos es que el trámite estaba en curso, que no se había dictado el acto administrativo de denegación y que el único sentido razonable de correr vista al solicitante de los dictámenes desfavorables del 8/3/96 y del 8/4/96, como asimismo de concederle un plazo para presentar alegatos, modificaciones u observaciones, es el de ponderar y evaluar las nuevas manifestaciones.

A fs. 208 de este expediente corre en copia certificada la decisión del señor Comisario de la Administración Nacional de Patentes, Ing. Luis Nogués, que refleja el conocimiento de las contestaciones de vista por la solicitante con explícita referencia a la presentación del 7/5/97. Dice así: "Visto el informe del Sr. Examinador cuyos argumentos se comparten en base a las consideraciones de hecho y derecho expuestas, habiendo sido notificado el interesado de las conclusiones del técnico actuante, en fecha 3 de marzo de 1997, y toda vez que contestó vista el 7 de mayo de 1997, y no salvó los reparos opuestos por el examinador, corresponde denegar la solicitud de patente del acta de referencia. En consecuencia, procédase al dictado de la disposición denegatoria" (el resaltado en bastardilla no está en el texto original).

No corresponde, pues, girar nuevamente el trámite a sede administrativa a fin de que el examinador proceda a evaluar la última presentación del pliego de reivindicaciones, pues aparece como ponderado y descalificado: "no salvó los reparos opuestos"- en el acto del 5/8/97 (fs. 208). Debo dilucidar si esa descalificación se ajusta a la realidad de las piezas que constan en el trámite administrativo. Ése es el punto medular del juicio de legalidad y razonabilidad que compete a la revisión judicial.

Respecto de la nueva formulación de la patente en las presentaciones del 30/4/97 y del 7/5/97, existen diferencias fundamentales en los informes de los expertos que han intervenido en este expediente. Sólo he podido encontrar consenso en cuanto a que, en la contestación de vista del 30 de abril, Rhone Poulenc Agrochimie subsanó "las objeciones elevadas por el examinador relativas a las exclusiones de patentabilidad apoyadas sobre los fundamentos de los arts. 6 y 7 de la Ley 24.481 que afectaban a las cláusulas 14, 16 y 17..." (fs. 458vta., dictamen del consultor técnico de la parte demandada, Lic. Cardillo).

Es decir que, en la posición del Instituto demandado, solamente quedó en pie la objeción relativa a la falta de claridad en la reivindicación principal, que es la que define el invento. En palabras utilizadas en la contestación de la demanda, "la solicitud cuestionada fue observada en su tramo final por inobservancia del requisito establecido en el art. 20 de la LP, que es una norma medular del sistema de las innovaciones registrables en la República Argentina" (fs. 283vta.). Esta conclusión fue refutada con seriedad de fundamentos por el Dr. Bravo Almonacid, experto designado de oficio en esta causa, tanto en su dictamen de fs. 447/453 como en las explicaciones brindadas a fs. 474/480.

En este punto crucial, me convencen las explicaciones del perito, quien fue seleccionado mediante un procedimiento que garantiza su idoneidad (ver fs. 439), e interviene en condiciones que coadyuvan a la imparcialidad de su dictamen (nombramiento judicial, sujeción a causales de recusación y remoción, exposición al control de los consultores y a los pedidos de explicaciones de ambas partes).

Destaco que las explicaciones eminentemente técnicas que el experto desarrolla de fs. 476 a fs. 479 no fueron materia de observaciones por el consultor técnico de la parte demandada ni fueron desvirtuadas en el alegato. La conclusión del Dr. Bravo Almonacid es la siguiente: "Considero que la primera reivindicación de la última versión de la patente presente en el expediente judicial, aquella que contiene 9 reivindicaciones y que se encuentra a fs. 191 del expediente judicial, define claramente al péptido de tránsito objeto de la patente ... En particular, me refiero a la primera reivindicación, aquélla que describe al péptido de tránsito..." (fs. 479).

Frente a estas explicaciones, la descalificación que sostiene "falta de claridad" o "imposibilidad de réplica por una persona con conocimientos medios en la especialidad" se queda sin sustento. En consecuencia, y tras una evaluación completa y minuciosa de la totalidad del material de esta causa, expreso mi convicción en el sentido de que la parte actora ha destruido la presunción de legitimidad del acto administrativo atacado y que, subsanadas todas las objeciones antes del dictado de la resolución denegatoria, procede la concesión de la patente solicitada por Acta n° 321.880.

... el Tribunal RESUELVE: rechazar la apelación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y confirmar la sentencia apelada.

REVALIDA

SANDOZ LTD.c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3375/97)

CCCF,  Sala I   30/04/1998

Voto del Dr. Pérez Delgado

Todo el problema arranca con la sanción de la ley 24.481, cuyo artículo 102 estableció: Entrará en vigencia el 1º de enero de 1995, a partir de cuya fecha se deroga la ley 111 y toda norma que se oponga a la presente.

Esta ley fue sancionada el 30.3.95, pero no fue inmediatamente publicada.  Ello se debió a que el Poder Ejecutivo observó algunos artículos por medio del decreto 548/95, publicado en el B.O. del 21.4.95.

Con respecto al citado artículo 102 del proyecto de ley, la observación del PEN consistió en lo siguiente: Establece una vigencia retroactiva incompatible con los aproximadamente cincuenta mil trámites que se autorizan mensualmente para proteger derechos de propiedad industrial, y generaría graves conflictos de orden legal en cuanto a sus alcances y derechos.

El Congreso de la Nación aceptó esta objeción, y por medio de una nota enviada por el Presidente de la Cámara de Diputados al Presidente de la Nación, fechada el 23.5.95, se comunicó al PEN que las observaciones al proyecto registrado bajo el número 24.481 habían sido tratadas por ambas Cámaras, decidiéndose aceptar las que se habrían efectuado a varios artículos, entre ellos, el mentado 102 (el texto de esta nota se encuentra publicado en el B.O. del 20.9.95).

No obstante lo expresado en esta comunicación, el texto de la ley 24.481, publicada el mismo día 20 de septiembre, incluyó el artículo 102, tal como había sido redactado originariamente, a pesar de que existía consenso sobre la procedencia de la observación vinculada con la aplicación retroactiva.

Así planteada la cuestión, entiendo que la interpretación más acertada sobre la fecha de entrada en vigencia del nuevo texto legal -y la consecuente derogación de la ley 111- es la que realizó en fecha reciente la Sala 3 de esta Cámara, en el sentido de que los términos acotados de la observación del PEN sólo gravitan respecto de la retroactividad, pero no con relación a la inmediata entrada en vigencia, que se debe regir por la regla general del artículo 2 del Código Civil (ver voto del Dr. Amadeo, al que adhirió el Dr. de las Carreras por subrogación en la causa 1412/97 Unilever LV c/ INPI, resuelta el 24 de marzo pasado).

Coincido, por lo tanto, en que la ley 111 quedó derogada después de los ocho días de la publicación oficial de la ley 24.481, aunque debo señalar que la fecha exacta de la entrada en vigencia del nuevo régimen legal, es el día 29 de setiembre de 1995, y no el 7 de octubre de 1995, como por un error material se señala en el citado precedente, pues la recordada ley fue publicada el día 20 de setiembre, y no el 28 de ese mes, como allí se expresa.

... con el dictado del decreto 590/95, el PEN se arrogó facultades que sólo incumbían al Poder Legislativo, pues intentó mantener con vida -más propiamente resucitar- y conferir vigencia a un dispositivo legal -la ley 111-, que el Parlamento había derogado expresamente.

No comparto, tampoco, la pretensión de mantener la operatividad del decreto 590/95 por el hecho de que no haya mediado en este caso el debate y la declaración de inconstitucionalidad que ha requerido una tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema que la apelante cita.

Estamos en presencia aquí de una flagrante violación de una cláusula constitucional, ante el ejercicio de atribuciones que están expresamente vedadas al PEN.  La Constitución Nacional dispone claramente que no podría en ningún caso, bajo pena de nulidad, absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (art. 99, inc. 3, párrafo 2º).

De tal modo, entonces, que cuanto los jueces nos encontramos como en este caso ante una palmaria extralimitación de las atribuciones propias de aquel Poder del Estado, y puesto que se trata de un decreto y no de una ley, estamos facultados para declarar la nulidad del acto, aun sin petición de parte, dado su carácter manifiesto (arts. 1047, Código Civil y 14, inc. b) y 17 de la ley 19.549).

Voto del Dr. de las Carreras

En principio, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto actos administrativos, no resultan susceptibles de ser declarados nulos de oficio por los jueces, aun cuando el vicio fuere "manifiesto" (cfr. arg. arts. 12, 14 y 17 de la ley 19.549; Fallos: 190:142, especialmente Considerado nº 10 y sig., 196:422 y 450, 241:397 y 250:501; y Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", t. II, nº 477, pág. 470 y sig.).

En el sub judice, el Decreto 590/95 no resulta una excepción.

Sin embargo, ello no resulta un obstáculo para coincidir con el resultado final del pleito, en tanto en el conflicto de aquél con las leyes nºs 24.481 y 24.572, debe privilegiarse la aplicación de éstas, donde no se encuentra prevista la patente de reválida, resultando ello, en mi opinión, suficiente para desestimar la acción de autos.

Por último, me encuentro constreñido de aclarar que en la causa "Unilever" citada en el voto (donde intervine por subrogancia), me bastó comprobar que la solicitud fue presentada en tiempo muy anterior a la presunta entrada en vigencia del nuevo régimen, ocurriendo aquí otro tanto pero a la inversa, esto es, que la reválida fue presentada cuando se encontraba inexorablemente derogada su previsión normativa en el ordenamiento jurídico nacional con la publicación de las citadas leyes 24.481 y 24.572.

El Dr. Martín D. Farrell se adhiere al voto del Dr. Pérez Delgado.

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada...
GLAXO GROUP LIMITED c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4703/97)

CCCF,  Sala III   13/08/1998

... el tema ya ha sido discutido y resuelto por este Tribunal en el fallo dictado en la causa Unilever c/ INPI, al cual se remite ...

… el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada …

F. HOFFMAN LA ROCHE AG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1130/97)

CCCF,  Sala II  13/08/1998

Voto de la Dra. Mariani de Vidal

… coincido con la solución que adoptara la Sala III de esta Excma. Cámara en el precedente glosado a fs. 152/159 vta. (causa "Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegación de patente" - del 30.4.98: la ley 24.481 entró a regir el 29 de septiembre de 1995, esto es a los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial (que tuvo lugar el 20.9.95, como ya dije).

Pues me parece claro que, vetado el art. 102 del texto sancionado por el Congreso de la Nación -el cual fijaba la entrada en vigencia de la ley 24.481 para el 1º de enero de 1995-, tal conclusión se impone por aplicación del art. 2, del Código Civil.

El art. 102 de la ley 24.481, que derogaba expresamente la ley 111, fue vetado por el dec. 548/95.

Mas cabe preguntarse todavía, frente a tal circunstancia, si la ley 24.481 la derogó tácitamente.

Es cierto que, toda vez que la derogación tácita resulta de la incompatibilidad de ésta con la nueva ley ha de ser absoluta, pues basándose tal derogación en una interpretación de la voluntad legislativa, basta que quede la posibilidad de conciliar ambos regímenes legales para que el intérprete deba atenerse a esa complementación.

Acabo de reproducir la opinión de LLAMBIAS, J.J. ("Tratado de derecho civil, parte general", ed. 11ª., t. 1, nº 60), la que se recoge en los considerandos del dec. 590/95.

El nombrado jurista cita en su apoyo a BUSCO, E. quien, al comentar el art. 17, del Código Civil (en su obra "código Civil Anotado",  ed. 1944, t. 1, p. 165/166, nº 15/189), luego de reproducir análogos conceptos, hace una salvedad: cuando dos leyes sucesivas legislan sobre la misma materia, la omisión en la última de las disposiciones de la primera importa seguramente dejarlas sin efecto cuando la nueva ley crea respecto de la cuestión un sistema completo, más o menos diferente del de la ley anterior.  En tales condiciones, no sería prudente alterar la economía y la unidad de la ley nueva mezclando a ella disposiciones quizás heterogéneas de la ley anterior que ella ha reemplazado.

Suscribo este criterio, que me parece adecuado por implicar una interpretación razonable y lógica del principio de la derogación tácita de la ley.  Es, también, el de la Corte Suprema Justicia de la Nación (Fallos: 182:392; 248:257; 306:721, su doctrina).

Porque en efecto, cuando la ley nueva, sin derogar expresamente la ley anterior, ni ser totalmente incompatible con las disposiciones de aquélla, regla de modo general y completo una determinada institución u organismo jurídico, debe concluirse en que se ha producido lo que MARIENHOFF, M.S., denomina "derogación orgánica" o "institucional" ("Tratado de derecho administrativo, ed. 1970, t. 1, nº 61, p. 221/222).  Ello así puesto que si el legislador creyó apropiado regular en forma armónica todo un cuerpo de disposiciones, no sería lógico suponer que haya estado en su voluntad hacer subsistir preceptos que figuraban en un cuerpo legal anterior y análogo (conf. MARIENHOFF, M.S., ob. cit., loc. cit.).

… es mi parecer que la ley 24.481 -como sistema orgánico y completo regulador de las patentes de invención y modelos de utilidad- reemplazó al sistema orgánico y completo de la misma materia consagrado en la ley 111, que quedó derogada tácitamente al entrar en vigor aquella, el 29.9.96 (conf. Sala 1, causa "Sandoz Ltd. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial" ya citada).

En las condiciones apuntadas, es obvio que el dec. 590/95 no pudo resucitar un cuerpo legal que había quedado derogado, porque ello implicaría un exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias que competen al Poder Ejecutivo Nacional, de manera que sus disposiciones no son eficaces para resolver el presente litigio.

Es por eso que resulta correcto predicar de la ley 24.603 su carácter meramente aclaratorio.  El propósito de su sanción fue indudablemente despejar cualquier vacilación que pudiera caber frente al dec. 590/95, pero ello no alteró la situación existente hasta ese momento -ley 111 derogada por ley 24.481, único régimen regulador (con su modificatoria, la nº 24.572) de las patentes de invención y modelos de utilidad.

Deriva de las consideraciones expuestas que la petición revocatoria de la actora no puede prosperar.

Ello por no encontrarse previstas las "patentes de reválida" en la ley 24.481, que era el régimen integral regulador -con exclusión de cualquier otro antecedente- de la materia relativa a las patentes de invención en vigor a la fecha en que presentó su solicitud, con arreglo al cual debía ser examinada.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto.
Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo lo que decidió y fue materia de agravios.
PFIZER INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3325/97) 

CCCF,  Sala I  - 15/09/1998

La accionada recurre de la sentencia, que declaró la nulidad de la resolución …, por la cual denegó la patente de reválida solicitada por la parte actora … Para así proceder se fundamenta en que al tiempo de la presentación de la patente ya se encontraba vigente la ley 24.425, que incorporó al derecho argentino el Acuerdo Trip's Gatt (donde se introduce el requisito de la "novedad universal" en su art. 27.1, que no caracteriza a la solicitada) con rango superior a la ley (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), y derogatoria del régimen de patentes anterior, situación que no resolvió el precedente de la Sala III que cita el "a quo" para decidir como lo hizo.
… el argumento novedoso que señala -la vigencia de la ley 24.425- debe desecharse con solo recordar que la reválida de marras fue presentada el 9 de enero de 1995, y aquella ley fue publicada el 5 de enero, entrando en vigencia recién a los ocho días (art. 2 del Código Civil), careciendo de efectos retroactivos.

… La mera disconformidad con lo decidido, remitiéndose y reiterándose en manifestaciones efectuadas en la anterior instancia, no resulta suficiente en los términos del art. 265 del Código Procesal.

Siendo ello así, verificadas que existen análogas circunstancias, y que la resolución denegatoria es, también, posterior a la entrada en vigencia de la ley 24.481, corresponde aplicar lo preceptuado en el art. 266 del mismo cuerpo legal.

Por tales motivos, corresponde declarar desierto el recurso promovido por la accionada por ante este tribunal.

UCB S.A. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3888/97)

CCCF,  Sala I   13/10/1998

... toda vez que las reválidas de marras fueron presentadas en los meses de agosto y septiembre de 1995 y antes del día 29, encontrándose vigente la ley 111 que las admitía expresamente en sus arts. 2º y 5º (cfr. esta Sala causa Nº 3375/97, del 30/4/1998), el rechazo de la solicitud carece de sustento válido (art. 7, inc. "b" y art. 14 de la ley 19.549), por lo cual corresponde desestimar los agravios formulados respecto de la sentencia recurrida.

... la mera disconformidad de la accionada con lo decidido, reiterándose en manifestaciones efectuadas en la anterior instancia, no resulta suficiente en los términos del art. 265 del código procesal, por lo cual corresponde aplicar lo preceptuado en el art. 266 del mismo cuerpo legal, y declarar desierto el recurso promovido ...

DAUSSAN ET COMPAGNIE c/ INPI s/ DENGATORIA DE PATENTE (Causa 4004/07)

CCCF,  Sala III   12/11/1998

... tanto la ley 24.425 que data de enero del 1995, como la 24.481 que entró a regir a partir del 29.9.95 (ver Sala I, caso Sandoz) son posteriores a la presentación de la solicitud de la actora y, por lo tanto, su aplicación sería retroactiva.

Los demás argumentos esgrimidos por la apelante no pueden considerarse agravios en el sentido técnico del término.  Así, por ejemplo, dice la recurrente que "la Administración no puede resolver aplicando normas derogadas".  Los casos en los que las autoridades jurídicas no sólo están facultadas, sino que tienen el deber de aplicar normas derogadas son muy frecuentes, como lo he argumentado en detalle en otro lugar (cfr. E. Bulygin, "Tiempo y validez" en C. A. Alchourrón y E. Bulygin, Análisis Lógico y Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1991, pp. 195-214).

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia de primera instancia
FRIEDR ISCHEBECK GMBH c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4830/97)

CCCF,  Sala I   -   17/11/1998

La cuestión planteada no es nueva, pues análogos diferendos se han suscitado ante la Sala 3 de esta Cámara (causa "Unilever", de 24.3.98) y también ante esta Sala, en la causa "Glaxo Group LTD", decidida sobre la base de un voto del Dr. de las Carreras, el 6 de octubre pasado.

El criterio adoptado en ambas oportunidades, reiterado por esta misma Sala el 8 de octubre pasado (causa "Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschrankter" ), estuvo encaminado a reconocer la pertinencia del derecho del solicitante de la reválida sobre la base de la norma vigente al momento en que tal petición se concreta ante la autoridad administrativa.

Así lo ha sostenido la Corte Suprema en diversos precedentes, expresando el principio de la siguiente manera: "Si bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo" (Fallos: 286:723; 314:485/486, considerando 5º, entre otros).

... Resuelve: confirmar la sentencia apelada ...

GLAXO GROUP LIMITED c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 5699/97)

CCCF,  Sala I   19/11/1998

... esta Sala (causa 3375/97 del 30.4.98) decidió que la ley 111 continuó en vigencia hasta el 29 de septiembre de 1995 (criterio con el que han coincidido la Sala III -causa 21.932/96 del 11.8.98- y la Sala II -causa 1130/97 del 13.8.98-), y -puesto que la nueva legislación carece de una norma que determine su aplicación retroactiva- las solicitudes de patentes de reválida depositadas en la oficina cuando la ley 111 conservaba su vigencia, deben resolverse de acuerdo a sus disposiciones.

En el mismo sentido se pronunció esta Sala en la causa 3766/97 del 6.8.98 (con voto del Dr. de las Carreras), en la cual se estableció la pertinencia de determinar el derecho del solicitante de acuerdo a la norma que se encontraba vigente al momento de presentarse la solicitud ante la autoridad administrativa.

Contrariamente a lo sostenido por la demandada en su memorial, esta solución no implica consagrar una ultra-actividad de la ley 111.  Obviamente, esta norma no es aplicable a aquellas solicitudes presentadas luego del cese de su vigencia.

... el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia en recurso en lo principal que decide y modificarla en lo que hace a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada.
MAG INSTRUMENT INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4718/97)

CCCF,  Sala II   -   22/12/1998

Voto del Dr. Vocos Conesa

... es jurisprudencia uniforme de las tres Salas de esta Excma. Cámara que el régimen de la ley 111 fue reemplazado a partir de la entrada en vigor de la ley 24.481, esto es, desde el 29.9.95 (confr. Sala I, causa 3375/97 del 30.4.98; Sala II, causa 254/97 del 8.10.98; y Sala III, causa 1412/97 del 24.3.98).
En torno al argumento de que el depósito de la patente no comporta "patentamiento" sino sólo un "derecho potencial" a él, por cuyo motivo la presentación anterior a la ley 24.481 no le confiere al actor derecho a que su solicitud sea decidida con apoyo en dicha ley y prescindencia del régimen jurídico en vigor a la fecha de la resolución denegatoria; en torno a ese argumento -digo- no lo comparto.

Útil es precisar, ante todo, que el derecho del inventor tiene raigambre constitucional (art. 17 de la CN), de manera que la intervención que le cabe al INPI en la tramitación y decisión de las solicitudes sólo puede tener dos efectos: a) el reconocimiento de estar frente a un invento patentable, en cuyo caso el titular goza de los derechos de exclusividad que le son propios desde que desarrolló el objeto creativo; o b) la decisión de que el argüido invento no es tal, hipótesis que -de ser confirmada por la Justicia- sólo pone en evidencia que no ha existido creación patentable de ninguna especie, merecedora de la tutela del régimen particular de las patentes de invención.

La participación de la autoridad de aplicación, en esta materia, tiene indudable proyección práctica, de ordenamiento, sistematización, verificación técnica, etc., mas si el invento ha sido tal, y digno por tanto de la protección de la Ley Fundamental (art. 17), el acto administrativo "acordando" la patente -aparte de fijar el plazo de vigencia según el mérito del invento patentable- no hace sino reconocer un derecho preexistente.  El INPI cumple un papel principalísimo en el buen orden de las patentes, mas, dada la real existencia de una de ellas, no es el INPI quien crea el derecho del inventor.  Y tan no lo crea, que el art. 35 de la ley 24.481 -invocada por el INPI- establece: "La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

Como señaló mi apreciado colega de la Sala III, doctor Octavio D. Amadeo, el derecho de propiedad del inventor sobre su descubrimiento nace con éste (art. 17 de la Constitución Nacional; confr. P.C. BREUER MORENO, "Tratado de Patentes de Invención", vol. I, Bs. As. 1957, Nº 132, ps. 186/187), lo que no impide que la ley reglamente razonablemente las condiciones que deben darse para determinar que se está frente a una auténtica invención y que respete valoraciones de orden público local, para que así se permita expedir al descubridor el título que ampare la exclusividad de su explotación.  "Aquella preexistencia -agregó mi buen colega- se comprueba, por ejemplo, al surgir implícitamente de la ley Nº 111 que el inventor puede ceder su derecho con anterioridad a presentar la solicitud de patentamiento o que la divulgación de su descubrimiento antes de dicha solicitud implica el abandono de su derecho (C.S.J.N., Fallos: 238:271)".  Y es que "...si el derecho encuentra su causa en el descubrimiento, sólo halla su efectividad en la patente" (causa "Ashworth v. Obras Sanitarias de la Nación", del 23.2.92, J.A. t. 68 p. 655, citado por el doctor Amadeo, causa 1412/97, "UNILEVER NV C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de patente", del 24.3.98).

Por su parte, el doctor Francisco de las Carreras precisó, en la citada causa 1412/97, que débese distinguir entre el derecho subjetivo al reconocimiento de una patente y el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico para tal fin.

El primero, dijo, es reconocido por un acto administrativo concreto -previa sustanciación de un procedimiento- y es un derecho que hasta ese momento sólo constituía una mera expectativa (tesis que me suscita reservas, aun cuando se apoye en la doctrina de Fallos: 271:368).  En segundo término, añadió el distinguido vocal de la Sala I, otro problema, distinto del anterior, es el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico (núcleo de la controversia).  Y a este respecto, juzgó que la solicitud fijó la ley aplicable e inmovilizó a la ley 111 como el régimen legal que reglamenta la cuestión (que admite la revalidación de patentes en sus arts. 2 y 46); ello, por cuanto el actor se colocó en una situación jurídica particular y concreta (opción voluntaria de acogerse a un determinado régimen), "que tiene la virtualidad de fijar inalterablemente la ley que regula los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales para ser beneficiario de cuanto allí establece (Fallos: 296:723)".  De allí que "si la parte actora -señaló el doctor de las Carreras- peticionó el beneficio de las patentes de reválida que reconocía la ley 111 durante su vigencia, su privación afectaría el derecho adquirido a su amparo, y como tal ya incorporado a su patrimonio, lo cual menoscaba la garantía que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 163:155; 178:431 y 238:496)" (confr. causa 1412/97, antes citada).

Sea entonces, que se considere que el inventor tiene derecho a su descubrimiento desde la fecha de éste (doctor Amadeo), o ya fuere que se juzgue que ese derecho es una expectativa (doctor de las Carreras), ambos señores Jueces están de acuerdo que la solicitud o depósito ante el INPI determina el régimen jurídico aplicable.
... "si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo.  De no ser así, resultaría la inadmisible consecuencia de que la titularidad de un derecho individual vendría a depender de la voluntad discrecional del obligado renuente en satisfacer ese derecho (Fallos: 296:723; 298:472; 314:486 -énfasis agregado-).

Cabe señalar que la "legislación ADPIC" consagra niveles mínimos de protección, lo que significa que los miembros pueden establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida en el Acuerdo (Parte I, art. 1.1).  Por lo tanto, como indicó el doctor Amadeo en el precedente varias veces citado, no puede interpretarse que al omitir este último toda mención acerca de las patentes de importación o de reválida, quedaron implícitamente eliminadas dichas patentes, ya que no implican otra cosa que una mayor garantía para quien patentó su invención por primera vez en otro país.

A lo expuesto, parece bueno agregar que el Convenio de París de 1883 -aprobado con sus revisiones por la Argentina mediante la ley 17.011- no consagra ninguna prohibición acerca de la existencia de patentes de reválida, cuyo reconocimiento no contradice ninguno de sus principios.

Aceptado que la solicitud de reválida debe ser juzgada, en el caso, según los términos de la ley 111, y más todavía, admitido que nada hay que impida la subsistencia de ese instituto en la nueva legislación de patentes, es harto claro que relativamente a ellas no juega el requisito de "la novedad absoluta", que aniquilaría su subsistencia.  La publicación del invento necesaria para obtener su patentamiento en el país extranjero, conforme con lo previsto en los arts. 2 y 46 de la ley 111, hasta la solicitud de reválida en la Argentina, no es óbice para su otorgamiento al titular de la primera (o sus sucesores).  Una hermenéutica razonable del régimen legal exige dar a las normas que lo integran un alcance que las haga compatibles unas con otras y no que conduzca a un aquelarre jurídico incomprensible, pues -como principio- la imprevisión y la incoherencia no se suponen en la actividad legislativa.

Me importa puntualizar, para concluir este voto, que es cierto que -conforme con antigua jurisprudencia- "nadie tiene un derecho al mantenimiento de las leyes y reglamentos, ni a la inalterabilidad de sus normas" (confr. Fallos: 306:721 y 305:2205, entre muchos otros), mas no es ése el principio que juega en la especie.  Nadie niega que el régimen legal de las patentes de invención puede ser cambiado tantas veces como el legislador lo resuelva y que el inventor quedará sujeto a los nuevos preceptos.  Mas ello es así hacia el futuro, sin que las leyes que integran el sistema general vigente puedan ser aplicadas con retroactividad, vulnerando derechos adquiridos al amparo de la ley que regía la situación; extremo que, al par que lesionaría la garantía del derecho de propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional), introduciría un factor de incertidumbre con grave daño de la seguridad jurídica -el derecho de saber a qué atenerse-, condición vital del bien común.

La señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto.

VISTOS: 

... se confirma la sentencia apelada ...

INTERNATIONAL PAPER COMPANY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2030/98)

CCCF,  Sala III   30/03/1999

El tema planteado en estos autos ya fue analizado en varias oportunidades por este Tribunal, que invariablemente ha dicho que la procedencia o no de la reválida debe resolverse de acuerdo a la ley vigente al momento de la presentación de la solicitud (ver, entre otros fallos, causa Nº 1412/97 "Unilever NV c/ INPI", del 24/3/98 y causa Nº 4703/97, del 13/8/98).  Así lo ha resuelto también la sentencia apelada.  La recurrente no aduce en su memorial de agravios ningún argumento novedoso que pudiera servir de sustento a la tesis contraria.
Y VISTOS: ... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia recurrida ...
BAYER AG c/ INPI s/ NULIDAD DE PATENTE (Causa 13/98)

CCCF,  Sala II  -  04/05/1999

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y decidida por la Sala en la causa 4718/97 "Mag Instrument Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 22.12.98, en sentido concordante con el criterio que sustenta la sentencia en crisis.

En definitiva, que lo que aquí se decide es que con la solicitud original quedó fijado definitivamente el plexo normativo con arreglo al cual ha de ser ella considerada y éste es el derecho que adquirió la actora y que no puede ser desconocido, pero no el de que le sea concedida sin más la patente que peticionara.
… no se trata en la especie de desconocer el ordenamiento positivo, sino de determinar cuál es el plexo normativo aplicable en cada caso, con lo cual la circunstancia de que el Juez haya dirimido la cuestión con arreglo a las disposiciones de la ley 111 -que fuera reemplazada a partir del 29.9.95 por la ley 24.481 (conf. esta Sala, causa 1130/97 del 13.8.98 y posteriores; Sala I, causa 3375/97 del 30.4.98; Sala III, 21.932/96 del 11.8.98)- sólo implica que se pronunció acerca de los efectos de las normas con relación al tiempo y no que su fallo se apartara del principio de legalidad.

Y VISTOS: … se confirma la sentencia apelada …

OWENS ILLINOIS CLOSURE INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3826/98)

CCCF,  Sala II   04/05/1999

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y decidida por la Sala en la causa 4718/97 "Mag Instrument Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 22.12.98, en sentido concordante con el criterio que sustenta la sentencia en crisis.

... la solución que en aquellos autos se adoptara resulta enteramente apropiada en el sub lite y habida cuenta de que dicha fundamentación da conveniente y específica respuesta a cada una de las quejas formuladas por la demandada.

En definitiva, que la que aquí se decide es que con la solicitud original quedó fijado definitivamente el plexo normativo con arreglo al cual ha de ser considerada, y éste es el derecho que adquirió la actora y que no puede ser desconocido, pero no el de que le sea concedida sin más la patente que peticionara.

Y VISTOS: ... confirmase la sentencia apelada ...

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3532/98)

CCCF,  Sala II   04/05/1999

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y decidida por la Sala en la causa 4718/97 "Mag Instrument Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 22.12.98, en sentido concordante con el criterio que sustenta la sentencia en crisis.

... la solución que en aquellos autos se adoptara resulta enteramente apropiada en el sub lite y habida cuenta de que dicha fundamentación da conveniente y específica respuesta a cada una de las quejas formuladas por la demandada.

... confirmase la sentencia apelada ...

UNILEVER c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 6674/98)

CCCF,  Sala I  -  08/07/1999

En el caso de autos, por el contrario, la reválida fue solicitada el 28/8/92, esto es, más de tres años antes de que la ley 111 hubiera quedado derogada.

El Tribunal ha seguido el precedente de la causa 1412 en la causa 4830/97 del 17/11/98, en la cual recordamos el principio establecido por la Corte Suprema en el sentido de que "... si bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido..." (Fallos: 286:723 y 314:485).

¿Qué derecho adquirido?, resta preguntar. El que se menciona en el memorial de responde: no a que se le conceda la patente a la actora sino a que se estudie y analice la solicitud presentada. Como dijo el Dr. de las Carreras al votar en la causa 1412, hay que distinguir entre el derecho al reconocimiento de una patente y el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico para tal fin. Es esto último lo que aquí pretende la actora. 

Voto del Dr. de las Carreras

A lo dicho sólo me interesa agregar que, establecido el régimen legal aplicable a la cuestión -inviolable conforme el art. 17 de nuestra Carta Magna-, la recurrente no señaló y argumentó respecto de los requisitos formales y sustanciales qué, en los términos de la ley 111, la parte actora no habría cumplido para obtener el reconocimiento de la patente de reválida.

Ello cierra definitivamente la cuestión en su contra.

… el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia en recurso en cuanto fue materia de agravios.
E I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 492/98)

CCCF,  Sala III   15/07/1999

En realidad es dudoso que el memorial contenga "agravios" contra la sentencia en el sentido que da a ese término el art. 265 del Código Procesal. Consiste mayormente de comentarios confusos y deshilvanados que no se hacen cargo debidamente de los argumentos del a quo, ni de la sentencia de esta Sala del día 24/3/98, dictada en la causa Nº 1.412, "Unilever N.V. c/ I.N.P.I. s/denegatoria de patente", que aquél invoca.

Entre otras cosas, se queja porque el Sr. Juez "Llega a esta importante conclusión sin determinar la certeza  de circunstancias alegadas por el INPI y que resultan de las constancias administrativas...", pero nada dice acerca de qué circunstancias se trata. Luego señala que las circunstancias de la causa Unilever, "...por la fecha de presentación de las solicitudes, la inminencia del cambio legal ya conocido eran absolutamente distintas a las particulares circunstancias que se dan en este debate". Pero como no se aclara cuáles serían esas circunstancias y cuál su relevancia para diferenciar el sub examen del precedente, las quejas continúan en un plano enigmático.

Las restantes consideraciones -entre otras las concernientes al trámite de las solicitudes de reválida y a la distinción entre "derechos de expectativa" y "derechos adquiridos"- hallan plena respuesta en el fallo "Unilever" y en las demás razones expuestas por el Sr. Juez Dr. Segreto. A dicho precedente cabe añadir el dictado por la Sala I de esta Cámara en los autos: "Sandoz Ltd. c/ INPI s/ denegación de patente", con fecha 30/4/98, que versa sobre cuestiones afines y ratifica los lineamientos generales del primero.
... confirmase la sentencia apelada ...

NOVARTIS AG c/ INPIs/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 5555/97)

CCCF, Sala III   05/08/1999

Voto del Dr. Bulygin

Adelanto, desde ya, mi posición contraria a las pretensiones de la recurrente. Al remitirse al caso Unilever el juez hace suyos los fundamentos dados en el voto del Dr. Amadeo que examina muy cuidadosamente la cuestión. Aunque yo no haya firmado esa decisión, por estar con licencia, comparto plenamente los argumentos aducidos en el voto del Dr. Amadeo, por lo cual gran parte de las disquisiciones del apelante se tornan irrelevantes.

En cuanto a la aplicación de normas derogadas, son muy frecuentes los casos en los que las autoridades jurídicas no sólo están facultadas, sino que tienen el deber de aplicar normas derogadas (en virtud de la no retroactividad de la ley), como lo he argumentado en detalle en otras oportunidades (cfr. E. Bulygin, "Tiempo y validez" en C.A. Alchourrón y E. Bulygin, Análisis lógico y Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1991, pp. 195-214).

En segundo lugar, el hecho de que se haya declarado admisible el recurso extraordinario no le quita validez al fallo Unilever.

Finalmente, no se trata aquí de la mera presentación de solicitud de reválida (bajo la vigencia de la ley 111), sino que ésta fue presentada el 10/11/86 cumpliendo todos los trámites correspondientes, no obstante lo cual, la demandada demoró su resolución por un tiempo de 9 años y siete meses, lo cual no puede justificarse bajo ningún concepto.

... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada ...

TIEBEN JAMES B. c/ INPI s/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (Causa 3004/98)
CCCF,  Sala I  -  12/8/1999

Voto del Dr. Farrell

… la actora pide que su solicitud de reválida se convierta en la solicitud de una patente independiente. El único argumento que yo encuentro expresado para formular esta petición es el que aparece a fs. 20 vta.: "Si el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial interpreta que las solicitudes de patente de reválida presentadas durante la vigencia de la ley 111 no pueden ser favorablemente resueltas porque en el interín dicha normativa fue derogada y la actualmente en vigor no contempla este instituto, entonces nada impide que la presente sea transformada en una solicitud de patente independiente".

Es cierto que la protección otorgada a la patente de reválida es temporalmente más restringida que la otorgada a una patente independiente, pero es igualmente cierto que los requisitos necesarios para obtener una patente de reválida son menos exigentes que los necesarios para obtener una patente independiente. La novedad absoluta es uno de ellos, y bien podría sostenerse que la propia admisión de que se pretende una reválida basta para cuestionar el requisito de la novedad absoluta.

Pero no voy a desarrollar esta idea, puesto que la situación es aquí más sencilla: la actora pretendía una patente de reválida, y sólo intentó transformarla en una solicitud de patente independiente porque creyó que ya no podría obtener una patente de reválida ante el cambio legislativo operado.
Como dijo en su voto el Dr. de las Carreras en la causa 1412/97 (integrando por subrogancia la Sala III), hay que distinguir entre el derecho al reconocimiento de una patente y el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico para tal fin. Sólo a esto último tiene derecho la actora.
Por otra parte, como señala el voto del Dr. Amadeo en la causa 1412/97, el ADPIC consagra niveles mínimos de protección, lo que significa que los miembros pueden establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo.
En suma: acepto que la actora tiene un motivo para agraviarse, pese a que se le concedió parcialmente su pretensión subsidiaria. Lo tiene puesto que le causa perjuicio obtener una patente de reválida si pudo haber obtenido una independiente. Tiene derecho a recurrir pero no -en cambio- a que su agravio se acepte. Porque el único motivo que ella esgrimió para modificar su solicitud original fue el óbice que implicaba el cambio de legislación respecto de las patentes de reválida, y acabamos de ver que tal óbice no existe.
En cuanto a su agravio relativo al alcance de su derecho adquirido, ya vimos que tampoco es aceptable, toda vez que no ha concluido el trámite administrativo de la patente de reválida.

Voto del Dr. de las Carreras

Coincido con los argumentos desarrollados por el voto del Dr. Farrell en su totalidad ...
... el Tribunal RESUELVE: desestimar los recursos interpuestos contra la sentencia y confirmarla en lo pertinente que fue materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen por su orden.
BAYER AG c/ INPI s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO (Causa 11/98)

CCCF, Sala I  14/09/1999

En particular, en materia de solicitud de patentes de reválida, esta Sala, en la Causa Nº 4830/97, del 17/11/1998, ha seguido el precedente de la Sala III en la Causa Nº 1412/97, del 24/3/1998 (en la que intervine como vocal subrogante), donde se recordó el principio establecido por la Corte Suprema en el sentido que "... si bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido..." (Fallos: 286:723 y 314:485).

En tales condiciones, toda vez que la solicitud de reválida de marras fue presentada el 5 de noviembre de 1986, encontrándose vigente la Ley 111 que la admitía expresamente en sus arts. 2º y 5º - muy anterior a la ley 24.603 mencionada en el acto administrativo impugnado -, a lo que cuadra agregar que de las presentaciones de la demandada no se desprende que se hayan individualizado los actos y condiciones sustanciales y formales que no se hubieran cumplido para ser beneficiario de la aplicación del régimen anterior, el rechazo de la solicitud carece de sustento válido, por lo cual corresponde declarar la nulidad de la Resolución INPI Nº 34.654, del 16 de junio de 1997 (art. 7, inc. "b", y art. 14 de la ley 19.549).

… el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia recurrida, declarando la nulidad de la Resolución INPI Nº 34.654, del 16 de junio de 1997.
GLAVERBERL c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4829/97)

CCCF, Sala I   07/10/1999

Ha dicho la Sala III del Tribunal en la causa 1412/97 del 24/3/98, que la nueva legislación de patentes carece de una norma que expresamente determine su aplicación retroactiva, por lo cual ella no tuvo el propósito de alterar la situación de las solicitudes de reválida en trámite.

El Tribunal ha seguido el precedente de la causa 1412 en la causa 4830/97 del 17/11/98, en la cual recordamos el principio establecido por la Corte Suprema en el sentido de que "si bajo la vigencia de una ley en particular se han cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido" (Fallos: 286:723; 314:485/86).

Pero, cabe preguntar ahora, ¿qué derecho adquirido?. No el derecho a que se le conceda la patente a la actora, pero sí el de que se estudie y analice la solicitud presentada. Como dijo el Dr. de las Carreras al votar en la citada causa 1412, hay que distinguir entre el derecho al reconocimiento de una patente y el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico para tal fin.

Por otra parte, como señala el voto del Dr. Amadeo en la causa 1412, el ADPIC consagra niveles mínimos de protección, lo que significa que los miembros pueden establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo.

... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada ...

BEECHAM GROUP PLC c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 6255/98), CCCF, Sala II   19/10/1999

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y decidida por la Sala en la causa 4718/97 -"Mag Instrument inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente"- del 22/12/98, en sentido concordante con el criterio que sustenta la sentencia en crisis.

... la solución que en aquellos autos se adoptara resulta enteramente apropiada en el sub lite y habida cuenta de que dicha fundamentación da conveniente y específica respuesta a cada una de las quejas formuladas por la demandada.
En definitiva, que la que aquí se decide es que con la solicitud original quedó fijado definitivamente el plexo normativo con arreglo al cual ha de ser considerada, y éste es el derecho que adquirió la actora y que no puede ser desconocido, pero no el de que le sea concedida sin más la patente que peticionara.

... confirmase la sentencia apelada ...

INTERNATIONAL MOBILE MACHINES CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 6676/98)

CCCF, Sala I  -  07/12/1999

El organismo administrativo se fundamenta en que el derecho de patente nace con el registro, existiendo otro régimen legal vigente al tiempo del reconocimiento administrativo. Entiende que para que exista un derecho adquirido al mantenimiento de las normas vigentes se deben haber cumplido todos y cada uno de los actos y condiciones sustanciales y formales previstos. Por último no se ha respetado el requisito de la novedad universal o absoluta previsto en el Acuerdo Trip's Gatt, de lo cual también se agravia ... 

... la mera disconformidad de la accionada con lo decidido, reiterándose en manifestaciones efectuadas en la anterior instancia, no resulta suficiente en los términos del art. 265 del Código Procesal, por lo cual corresponde aplicar lo preceptuado en el art. 266 del mismo cuerpo legal, y declarar desierto el recurso promovido por ante este Tribunal en cuanto al fondo, desestimando la apelación promovida ...

FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 379/99)

CCCF,  Sala I     28/12/1999

... si el actor pretende ampararse en la ley 111 que le permitía inscribir las patentes de reválida, debe hacerlo en su integridad, es decir, aplicando la totalidad de las disposiciones que la integran (cfr. Fallos: 253:377), y no las partes que le pueden resultar más convenientes, con exclusión de la normativa que la pudiera perjudicar.

Por ende, si bien en aquél régimen se admitían las patentes de reválida como la solicitada ... tampoco es menos cierto que el art. 4º dispone que no son susceptibles de patentamiento las composiciones farmacéuticas "... y la reivindicación de la actora es precisamente una sustancia de esta naturaleza...", como correctamente lo aclaró el "a quo".

... la mera disconformidad de la accionada con lo decidido, reiterándose en manifestaciones efectuadas en la anterior instancia, no resulta suficiente en los términos del art. 265 del Código Procesal, por lo cual corresponde aplicar lo preceptuado en el art. 266 del mismo cuerpo legal, y declarar desierto el recurso promovido por ante este Tribunal en cuanto al fondo, desestimando la apelación promovida contra la sentencia aquí recurrida.
THE WELLCOME FOUNDATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1898/98) 

CCCF,  Sala III    08/02/2000

... esta Cámara ya se ha expedido (casos "Unilever NV", causa Nº 1.412/97, 24/3/98; "Sandoz Ltd.", Nº 3.375/97, 30/4/98; "E.I. Dupont de Nemours and Co., entre otros, a cuyos fundamentos me remito) sobre la aplicación de la ley Nº 111 a las solicitudes de patentes de reválida que fueron presentadas cuando aquélla se hallaba en vigencia, que es lo que ocurre en el sub lite. Esto no quiere decir, como surge por lo demás claramente en los términos del fallo dictado por el Sr. Juez Dr. Marcó -y con esto respondo a varias de las críticas del demandado-, que la solicitud debe necesariamente concederse. Lo que se expresa es que el pedido no puede denegarse sobre la base de que el instituto ha desaparecido en la legislación actual, pero ello no significa que la reválida aquí pedida no deba ser examinada a la luz de los restantes requisitos exigidos por la ley Nº 111 para su concesión.

Finalmente, en respuesta a otras de las quejas expresadas por la apelante, señalo que el presente se trata de un caso de ultraactividad de la ley que tiene su fundamento en el art. 17 de la C.N..

... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada ...
THE MEAD CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2540/98)

CCCF, Sala III    10/02/2000

... los argumentos desarrollados por el apelante ya han sido tratados por esta Cámara en diversos pronunciamientos. De ellos surge, esencialmente, la siguiente doctrina: "si a la fecha del depósito de la solicitud de la patente de reválida se hallaba en vigencia la ley Nº 111, el presentante tiene un derecho consolidado a que su petición sea analizada y resuelta de conformidad con las normas correspondientes de la mencionada ley. Como ha dicho con acierto el Sr. Juez Dr. de las Carreras, al emitir su voto coincidente en la causa "Unilever NV c/ INPI" (del 24/3/98), la presentación de la actora importó fijar "... la ley aplicable al derecho -en expectativa de exclusividad que reclama, es decir, inmovilizaron a la ley 111 como el régimen legal que debe regir la cuestión.".

Respecto de las demás críticas desarrolladas por el apelante, han sido suficientemente tratadas en al sentencia dictada por esta Sala el 08/02/2000, en los autos Nº 1.898/98, "The Welcome Foundation Limited c/ INPI s/ denegatoria de registro" -y en los fallos a que en aquélla se remite-.
... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada ...
SYNTEX USA INC c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 6869/98)

CCCF,  Sala III    10/02/2000

... la Cámara ha resuelto con relación a los pedidos de patentes de reválida depositados cuando se hallaba en vigencia la ley Nº 111, que los peticionarios han adquirido el derecho a que aquéllos sean examinados y resueltos sobre la base de las disposiciones contenidas en dicho régimen legal. Esto, como se ha visto, es lo que ocurre en el caso de autos.

Por otra parte, como el fundamento central de la resolución denegatoria de la reválida es la desaparición de este instituto en la nueva legislación nacional e internacional, que regía al momento en que aquélla fue dictada, no existía ningún otro punto que decidir por parte del juzgador. Vale decir que los jueces federales de primera instancia sólo debieron pronunciarse acerca de cuál era el régimen legal aplicable a la solicitud y es por ello que no adelantaron opinión sobre si el pedido reunía o no los requisitos exigidos por la ley Nº 111 para su concesión.

Me remito, por lo tanto, a lo decidido por esta Sala en las causas Nº 2.540/98, "The Mead Corporation c/ INPI s/ denegat. de patente", del día de la fecha, y Nº 1.898/98, "The Wellcome Foundation Limited c/ INPI s/ denegatoria de patente" del 8/2/2000.
... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada ...
CHEMICAL RESEARCHN & LICENSING COMPANY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2086/99)

CCCF,  Sala II   -   23/05/2000

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y resuelta  por la Sala en la causa 4718/97 "Mag Instrument Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 22/12/98,

... la solución que en aquellos autos se adoptara resulta enteramente apropiada en el sub lite y habida cuenta de que dicha fundamentación da conveniente y específica respuesta a cada una de las quejas que formula la demandada.

... se confirma la sentencia apelada ...

ROYAL CANADIAN MINT c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4148/99)

CCCF,  Sala I    13/06/2000

En particular, en materia de solicitud de patentes de reválida, esta Sala, en la Causa No. 4830/97, del 17/11/1998, ha seguido el precedente de la Sala 111 en la Causa No. 1412/97, del 24/3/1998 (en la que intervine como vocal subrogante), donde se recordó el principio establecido por la Corte Suprema en el sentido de que "... sí bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido..." (Fallos: 286:723 y 314:485).

... el tribunal RESUELVE: desestimar la apelación deducida ...

THE MEAD CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 518/99)

CCCF,  Sala II   06/07/2000

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y decidida por la Sala en la causa 4718/97 -"Mag Instrument Inc. c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente"- del 22/12/98, en sentido concordante con el criterio que sustenta la sentencia en crisis.

... la solución que en aquellos autos se adoptara resulta enteramente apropiada en el sub lite y habida cuenta de que dicha fundamentación da conveniente y específica respuesta a cada una de las quejas formuladas por la demandada.

... se confirma la sentencia apelada ...
LARSON JR. ERNEST J. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 5394/99)

CCCF,  Sala I   14/09/2000

En particular, en materia de solicitud de patentes de reválida, esta Sala, en la Causa Nº 4830/97, del 17/11/1998, ha seguido el precedente de la Sala III en la Causa Nº 1412/97, del 24/3/1998 (en la que intervine como vocal subrogante), donde se recordó el principio establecido por la Corte Suprema en el sentido de que "... si bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido..." (Fallos: 286:273 y 314:485).

... el otorgamiento de la titularidad de una patente no es una potestad discrecional de la Administración, sino que es una facultad reglada que debe ejercer el INPI con sujeción a la ley, reconociendo o rechazando los derechos de quien se hubiera colocado, o no, en la posición correcta para ello. Ello, en el sub lite, significa que el actor hubiera ejercido en tiempo propio la posibilidad de solicitar una patente de reválida, y que hubiera cumplido con todas las exigencias legales a tal fin. El rechazo intempestivo e infundado (o fundado irrazonablemente) no es tutelado por el derecho, por lo cual se encuentra bien resuelta la cuestión por el "a quo", debiendo el INPI continuar con el trámite que interrumpió arbitrariamente.

Por todo ello, el rechazo de la solicitud de reválida no ha sido ni legal ni legítimo y, por tanto, carece de sustento válido (art. 7, inc. "b", y art. 14 , de la ley 19.549), toda vez que el derecho a ser resueltas las solicitudes al amparo de la ley 111 ya se había incorporado al patrimonio del actor al tiempo de su ejercicio a través de las actas de marras (cfr. esta Sala in re "Tieben", sentencia del 12 de agosto de 1999).

En tales condiciones, corresponde desestimar la apelación promovida contra la sentencia de marras.
VALMAR CONSULTING LTD. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 7203/99)

CCCF, Sala I    14/09/2000

En particular, en materia de solicitud de patentes de reválida, esta Sala, en la Causa Nº 4830/97, del 17/11/1998, ha seguido el precedente de la Sala III en la Causa Nº 1412/97, del 24/3/1998 (en la que intervine como vocal subrogante), donde se recordó el principio establecido por la Corte Suprema en el sentido de que "... si bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido..." (Fallos: 286:273 y 314:485).

... el otorgamiento de la titularidad de una patente no es una potestad discrecional de la Administración, sino que es una facultad reglada que debe ejercer el INPI con sujeción a la ley, reconociendo o rechazando los derechos de quien se hubiera colocado, o no, en la posición correcta para ello. Ello, en el sub lite, significa que el actor hubiera ejercido en tiempo propio la posibilidad de solicitar una patente de reválida, y que hubiera cumplido con todas las exigencias legales a tal fin. El rechazo intempestivo e infundado (o fundado irrazonablemente) no es tutelado por el derecho, por lo cual se encuentra bien resuelta la cuestión por el "a quo", debiendo el INPI continuar con el trámite que interrumpió arbitrariamente.

Por todo ello, el rechazo de la solicitud de reválida no ha sido ni legal ni legítimo y, por tanto, carece de sustento válido (art. 7, inc. "b", y art. 14 , de la ley 19.549), toda vez que el derecho a ser resueltas las solicitudes al amparo de la ley 111 ya se había incorporado al patrimonio del actor al tiempo de su ejercicio a través de las actas de marras (cfr. esta Sala in re "Tieben", sentencia del 12 de agosto de 1999).

En tales condiciones, corresponde desestimar la apelación promovida contra la sentencia de marras.
THE WELLCOME FOUNDATION LTD c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 504/99)

CCCF, Sala I    20/09/2000

... si el actor pretende ampararse en la ley 111 que le permitía inscribir las patentes de reválida debe admitir, también, la aplicación integral de su normativa (Fallos: 253:377), es decir, la totalidad de las disposiciones que la componen y se relacionan con el pedido que se efectúa, no pudiendo ampararse en las partes que le resulten convenientes, excluyendo lo que la perjudica (cfr. esta Sala, Causa Nº 379/99, "Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd.", del 28 de diciembre de 1999).

Por lo tanto, si bien en el régimen de la ley 111 se admitían las patentes de reválida como las solicitada, tampoco es menos cierto que el art. 4º disponía que no son susceptibles de patentamiento las composiciones farmacéuticas, y las reivindicaciones de la actora importan sustancias de esta naturaleza, como correctamente lo señaló el "a quo.

No conmueve la conclusión alcanzada que la actora aduzca se trate de "compuestos" farmacéuticos (D.R.A.E.: "participio pasivo de componer") y no "composiciones" (D.R.A.E.: "acción y efecto de componer"), puesto que la distinción semántica a la que intenta recurrir para excluir de la ley su producto, en rigor, no existe, toda vez que ambas remiten a la voz "COMPONER" (D.R.A.E.: "Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden"), operación sin la cual no existirían los diferentes medicamentos.

... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada ...
PBH INC c/ INPI s/ DENGATORIA DE PATENTE (Causa 6675/98)

CCCF,  Sala III   27/09/2000

Las críticas del Instituto Nacional no hacen más que reiterar planteos que han sido ya tratados en diversos precedentes de esta Sala (causas Nos. 1.898/98, del 8/2/2000; 2.540/98 y 6.869/98, ambas del 10/2/2000, y su citas).

Esos fallos han resuelto, con relación a los pedidos de patentes de reválida depositados cuando se hallaban vigente la ley Nº 111, que los peticionarios han adquirido el derecho a que aquéllos sean examinados y resueltos sobre la base de las normas de dicho régimen legal. Tal es la situación del caso de autos.

... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada ...
BEECHAM GROUP PLC c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1012/99)

CCCF,  Sala II    28/09/2000

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y decidida por la Sala en la causa 4718/97 - "Mag Instrument Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente"- del 22-12-98, en sentido concordante con el criterio que sustenta la sentencia en crisis.

... la solución que en aquellos autos se adoptara resulta enteramente apropiada en el sub lite y habida cuenta de que dicha fundamentación da conveniente y específica respuesta a cada una de las quejas formuladas por la demandada.

La demandada sostiene que "no puede hablarse de derechos adquiridos al amparo de la ley 111, cuando esa misma ley excluía de patentamiento a los productos farmacéuticos" y "los requisitos de patentabilidad no fueron cumplidos previo al cambio legislativo operado" ...

Además los motivos que inspiraron las observaciones formuladas a la solicitud de la actora no fueron tenidos en cuenta ni mencionados para sustentar la denegatoria de fs. 178/179 y 193/194, ya que ésta únicamente se basó en que la actual legislación en materia de patentes no contempla el instituto de las patentes de reválida y en consecuencia correspondía denegar sin más trámite la solicitud.

En síntesis, la sentencia que se pronuncia en esta causa no pondrá fin al trámite administrativo, ni implicará una orden de dictar resolución concediendo sin más trámite la patente de reválida. Ello, en tanto no corresponde aquí examinar -ni se examina- otras razones que pudiera tener el INPI para denegar la solicitud, distintas de las esgrimidas en la resolución impugnada.

Porque lo que aquí se decide es que, con la solicitud original, quedó fijado definitivamente el plexo normativo con arreglo al cual ha de ser ella considerada y éste es el derecho que adquirió la actora y que no puede ser desconocido, pero no que adquirió la actora y que no puede ser desconocido, pero no el de que le sea concedida sin más la patente que peticionaria.

... se confirma la sentencia apelada ...
THE WELLCOME FOUNDATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1120/99)

CCCF,  Sala I  -  12/10/2000

... toda vez que las reválidas de marras fueron presentadas en los meses de diciembre del año 1993 y enero de 1994, encontrándose vigente la ley 111 que las admitía expresamente en sus artículos 2º y 5º, el rechazo de la solicitud carece de sustento válido, por lo cual corresponde desestimar los agravios formulados respecto de la sentencia recurrida. 

Por todo lo expuesto, entiendo que la mera disconformidad de la accionada con lo decidido, reiterándose en manifestaciones efectuadas en la anterior instancia, no resulta suficiente en los términos del artículo 265 del código procesal, por lo que corresponde aplicar lo preceptuado en el artículo 266 del mismo cuerpo legal y declarar desierto el recurso promovido por ante este tribunal en cuanto al fondo, desestimando la apelación promovida contra la sentencia. 

UNILEVER NV c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1412/97)

CCCF,  Sala III  -  24/3/1998

Voto del Dr. Amadeo

... el ADPIC consagra niveles mínimos de protección, lo que significa que los miembros pueden establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo (Parte I, art. 1.1).  Por lo tanto, no puede interpretarse que al omitir este último toda mención acerca de las patentes de importación o de reválida, quedaron implícitamente derogadas las normas correspondientes de la ley 111, ya que dichas patentes no implican otra cosa que una mayor garantía para quien patentó su invención por primera vez en otro país. 

... la ley de patentes 111 .... concluyó su vigencia transcurridos los ocho días siguientes al de la publicación oficial de la ley 24.481, o sea el 7/10/95.  Me baso para decir esto, por un lado, en que el Congreso Nacional aceptó el veto formulado por el P.E. al art. 102 del proyecto de ley que llevaba el número 24.481, en cuanto establecía la aplicación retroactiva al 1/1/1995 (decreto 548/95 y nota del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, del 23/5/1995 -publicada en el B.O. del 28/9/95-, mediante la que comunica al Sr. Presidente de la Nación que el mencionado proyecto ha quedado definitivamente sancionado), y no sustituyó aquella norma por otra que se refiriese a la fecha en que entraría a regir el nuevo régimen, por lo que corresponde aplicar la regla general del art. 2º del Código Civil.
... las solicitudes de patentes de reválida que dan origen al presente juicio fueron depositadas en la oficina correspondiente cuando la primitiva ley de la materia conservaba su vigencia.  Por lo tanto, careciendo la nueva legislación de una norma que expresamente determine su aplicación retroactiva, ella se aplicará desde el 7/10/95, como señalé más arriba.  En consecuencia, desde este primer enfoque, opino que la ley 24.481 y su reforma no han tenido en mira alterar la situación de las solicitudes de reválida en trámite.

El derecho de propiedad del inventor sobre su descubrimiento nace con éste (art. 17 de la Constitución Nacional; ver Breuer Moreno, Pedro C.: "Tratado de Patentes de Invención", vol I., Abeledo Perrot, Bs. Aires 1957, vol I. Nº 132, ps. 186/7), lo que no impide que la ley reglamente razonablemente las condiciones que deben darse para determinar que se está frente a una auténtica invención y que respete valoraciones de orden público local, para que así se permita expedir al descubridor el título que ampare la exclusividad de su explotación.
... con la presentación de sus pedidos de patentes de reválida al INPI en fecha anterior a la de la derogación de la ley 111, Unilever ejerció una opción y cumplió con el presupuesto de hecho a su cargo que la ley prevé para acceder al régimen especial que establece en materia de novedad para esa clase de patentes.  
... "Si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo.  De no ser así, resultaría la inadmisible consecuencia de que la titularidad de un derecho individual vendría a depender de la voluntad discrecional del obligado renuente en satisfacer ese derecho".  (Fallos: 296:723; 298:472; 314:486).

Cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior, aquéllos deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, ya que en esas condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos y actos realizados en su momento bajo un determinado dispositivo legal, pues de lo contrario puede afectar derechos adquiridos bajo el régimen anterior. (Fallos: 299:132; 314:486). 
Se confirma lo decidido por la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto ...
Voto del Dr. de las Carreras

... me interesa abundar respecto de la incidencia en el caso de distinguir entre el derecho subjetivo al reconocimiento de una patente y el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico para tal fin.  El primero es reconocido por un acto administrativo concreto -previa sustanciación de un procedimiento-, y es un derecho que hasta ese momento sólo constituía una "mera expectativa". A ello hace referencia el principio establecido por la Corte Suprema al indicar que "...el depósito en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual no crea derecho definitivo a favor del beneficiario, pues ese derecho puede discutirse en juicio..." (Fallos 271:368).

Esta circunstancia (que durante la vigencia de la ley 111 la parte actora ejerció su derecho manifestando la voluntad de obtener las reválidas) es un presupuesto fáctico de innegable trascendencia jurídica, por cuanto importa que el actor se colocó en una situación jurídica particular y concreta (opción voluntaria de acogerse a un determinado régimen) que tiene la virtualidad de fijar inalterablemente la ley que regula los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales para ser beneficiario de cuanto allí establece (Fallos: 296:723); máxime cuando, por lo demás, el incumplimiento de sus prescripciones no ha sido denunciado ni probado tanto en sede administrativo como en este pleito
... aun cuando se hubiera modificado el régimen legal para la materia, en tanto las solicitudes de reválidas fueron presentadas en junio y julio de 1995, es decir, con anterioridad a la vigencia de la ley 24.481 (considerando IV del voto del Dr. Amadeo), deben ser analizadas y discernidas dentro de las prescripciones de la ley 111, y este derecho no puede ser desconocido por encontrarse consolidado en el patrimonio del actor.

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia 24/10/2000

... la voluntad de los estados, expresada en el tratado, ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos, sino que están sujetos a valores sociales más elevados (conf. art. 7 del acuerdo, "Objetivos").

... mediante la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección.  La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la técnica y permite la aplicación del principio de atribución del derecho basado en la máxima "primero en solicitar".  Las disposiciones del Acuerdo TRIPs se refieren a la fecha de presentación de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos jurídicos dispuestos por aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de París de 1967).  
Que las normas dirimentes de los conflictos entre los derechos subjetivos de diversos inventores (art. 4 del Convenio de París-Acta de Estocolmo de 1967, al que remite el art. 2, ap. 1 del Acuerdo TRIPs y 15 de la ley 24.481) pueden inspirar, por estrechísima analogía, la norma transitoria sobre el conflicto en el tiempo de diversas legislaciones aplicables.  Si la fecha de presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores (art. 15 de la ley 24.481), razonablemente también lo es para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento.  Es coherente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la presentación de la solicitud.
Al tiempo en que UNILEVER NV presentó las solicitudes de patente de reválida sub examine el ordenamiento jurídico argentino se hallaba transformado por la vigencia -a partir del 1º de enero de 1995- de un tratado internacional que sentaba principios o estándares mínimos... -Acuerdo TRIPS-... que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida. 

Que un tratado internacional tiene...jerarquía superior a las leyes ... y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino... el concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de las patentes de reválida y la protección organizada por la ley 111, que distinguía patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el principio de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del Acuerdo, así como de las normas sustantivas del Convenio de París -Acta de Estocolmo de 1967 (especialmente arts. 4 y 4 bis) que el citado Acuerdo sub examine ordena claramente cumplir

No se trata de admitir la coexistencia de una legislación nacional que brinda al inventor una protección simplemente más amplia que los estándares previstos en los tratados internacionales; la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus principios.
... no existen normas concretas atinentes a las patentes de reválida ni disposiciones relativas a la apreciación del requisito de la novedad que requieran reglamentación.  Puesto que la incompatibilidad se produce en el orden de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo, sus efectos sobre el orden jurídico son inmediatos.
... la conclusión del tribunal a quo, exclusivamente sustentada en la ley 111, no responde al ordenamiento jurídico argentino, que no era compatible con el instituto de la revalidación de patentes al tiempo decisivo para la resolución de la causa (conf. considerando 9).  Ello conduce a denegar las respectivas solicitudes, tal como resolvió el demandado, si bien por distintos fundamentos.
Voto del Dr. Vázquez

... la revalidación es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de protección de invenciones que, valga aclararlo, adhiere al sistema de independencia de patentes, según el cual, no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica con arreglo a la legislación de cada país (conf. Antonio A. Fernández, "La propiedad industrial en el derecho internacional", págs. 64/66, Barcelona, 1965).

... habiendo adoptado el Convenio de París el criterio de unicidad de las causales de nulidad de patentes (art. 4 bis, ap. segundo), estas últimas no pueden agruparse en independientes y de reválida a los efectos de la novedad, por lo que desde tal punto de vista resulta claro que lo previsto por el art. 46 in fine de la ley 111 también dejó de tener operatividad con la aprobación por nuestro país de dicho ordenamiento internacional al cual, igualmente en este punto, remite el Acuerdo TRIPs.

Voto en disidencia del Dr. Petracchi

... el Poder Ejecutivo Nacional señaló claramente en el decreto 621/95 -que fue invocado varias veces por el actor- que "... la ley 111 constituye la legislación nacional vigente en materia de patentes ..." (conf. tercer considerando de dicho decreto).  Asimismo, en ese mismo decreto se reglamentaron ciertos aspectos de las patentes de reválida (conf. segundo párrafo del art. 9 del citado decreto).  Es oportuno subrayar, por otro lado, que no se dictó norma alguna sobre este asunto en el breve lapso que transcurrió entre la fecha de publicación del decreto 621/95 (2/5/1995) y el momento en que la actora presentó las aludidas solicitudes de patente (junio y julio de 1995).

Que, a raíz de que el decreto 621/95 no fue impugnado en autos, no es posible que esta Corte examine en este caso su validez constitucional.  Este criterio encuentra sustento en conocida y antigua jurisprudencia, con arreglo a la cual no es lícito que los jueces se pronuncien de oficio sobre la validez de los actos de otros poderes del Estado, tales como leyes y reglamentos nacionales.  Este principio reconoce por fundamento la presunción de validez de los actos estatales y la necesaria limitación de la facultad judicial de invalidarlos a los supuestos de la existencia, entre otros requisitos, de una causa y de un peticionario.  Sólo bajo esas condiciones la potestad legislativa y ejecutiva puede ser puesta en tela de juicio y tachada de ilegítima a la luz de la Carta Fundamental, sin alterar el equilibrio de los poderes en virtud de la absorción del judicial en desmedro de los otros (Fallos: 190:142, pág. 98; 289:177, considerando 11 y sus citas; 305:2046, considerando 3?; 306:303, considerando 3?; 310:1401, considerando 4, entre otros).

En suma, la actora tiene derecho, por imperio del decreto 621/95, a que las solicitudes de reválidas referidas en este pronunciamiento sean examinadas a la luz de la ley 111 de Patentes de Invención.
Voto en disidencia del Dr. Bossert

... debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento de la disposición transitoria del citado art. 65.1, ya que la incorporación de este tipo de normas resultó decisiva a fin de conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones (conf.  Preámbulo del ADPIC), como así también que se trata de un plazo de transición automático que no prevé comunicación alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningún tipo puesto que el acuerdo no admite reservas (art. 72).
... el art. 65.5 del Acuerdo TRIPs dispone que todo miembro que se valga de un período transitorio .... se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente acuerdo. 

El instituto de las patentes de reválida previsto en la ley 111 desde el año 1864 no puede considerarse como una "modificación" introducida en el mencionado período de transición que disminuya el grado de compatibilidad de nuestra legislación con el acuerdo.

El citado art. 65.5, como se desprende de una interpretación lógica de su texto, no obliga a los miembros a introducir en sus leyes, reglamentos o prácticas modificaciones que las hagan compatibles con las disposiciones del acuerdo, sino que sólo establece que en caso de adoptarse tales cambios éstos no deberán disminuir la referida compatibilidad.

A la fecha de presentación de las solicitudes de reválida, en junio y julio de 1995, la ley 24.481 no se encontraba vigente pues aún no había sido promulgada ni publicada, de allí que la ley 111, a la sazón no derogada, era la que regía la materia.  Ello es así en virtud de que el art. 102 de la señalada ley 24.481, que preveía su aplicación retroactiva al 1 de enero de 1995, había sido observado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 548/95. 

En consecuencia, resulta ajustada a derecho la conclusión del a quo en cuanto a que la solicitud de patentes de la actora debe ser decidida a la luz de la mentada ley 111.
BEECHAM GROUP PLC c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4368/99)

CCCF, Sala III    21/11/2000

Voto del Dr. Bulygin

… si bien no estoy de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Superior y comparto el voto en disidencia de los Dres. Petracchi y Bossert, quienes propician que las solicitudes de reválida deben ser examinadas a la luz de la ley 111 de Patentes de Invención, por razones de economía procesal acato la decisión de la Corte. El máximo tribunal en la causa "UNILEVER NV c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de patente", consideró que si la fecha de presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores, también lo es para definir el derecho aplicable al invento. De manera que, resulta razonable que dicha diferencia se decide por el derecho objetivo vigente en la fecha de presentación de la solicitud (Conf. Arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de París de 1967).

... el Tribunal RESUELVE: Revocar la sentencia apelada de fs. 106/108 y rechazar la demanda ...

GLAXO SPA c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1626/99)

CCCF, Sala III    23/11/2000

... la solución adoptada por la Corte Suprema en el caso "Unilever" no debe ser aplicada en el sub lite. En efecto, el régimen legal aplicable en caso como el presente es el que está en vigor al tiempo de presentarse la solicitud de reválida (considerando 7 al 9 y 12 del mencionado voto).

Como en el caso de autos tal solicitud se presentó en el INPI el 4 de noviembre de 1993, corresponde su procedencia formal y sustancial sea juzgada de acuerdo con las disposiciones de la ley Nº 111, que regía en aquella fecha.

... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia

DEN MAT CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4369/99)

CCCF, Sala III   28/11/2000

... la solución adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "UNILEVER" no es aplicable en el sub lite, en virtud de que régimen aplicable en casos como el presente es el que está vigente al tiempo de presentarse la solicitud de reválida (confr. considerandos 7 al 9 y 12 del mencionado voto).

Teniendo en cuenta que la solicitud presentada ante el INPI se realizó el 25 de abril de 1991, corresponde la prosecución del trámite de la solicitud de la patente de reválida conforme las disposiciones de la ley Nº 111, que regía en aquella fecha.

... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia

NOVARTIS A.G. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4149/99)

CCCF, Sala II   28/11/2000

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y decidida por la Sala en la causa 4718/97 -"Mag Instrument Inc. c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente"- del 22/12/98, en sentido concordante con el criterio que sustenta la sentencia en crisis.

... la solución que en aquellos autos se adoptara resulta enteramente apropiada en el sub lite y habida cuenta de que dicha fundamentación da conveniente y específica respuesta a cada una de las quejas formuladas por la demandada.

... confírmese la sentencia apelada ...

E I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 808/99)

CCCF, Sala III    13/07/2000

... la Cámara ha resuelto con relación a los pedidos de patentes de reválida depositados cuando se hallaba en vigencia la ley Nº 111, que los peticionarios han adquirido el derecho a que aquéllos sean examinados y resueltos sobre la base de las disposiciones Nº 1.412/97, 24/3/98; "Sandoz Ltd.", Nº 3.375/97, 30/4/98; "E.I. Dupont de Nemours and Co.", Nº 492/98, 15/7/99; y "The Mead Corporation c/INPI s/denegat. de patente", Nº 2.540/98 10/2/2000, entre otras, a cuyos fundamentos me remito. Esto es la situación del caso de autos.

... el tribunal RESUELVE: desestimar la apelación deducida ...

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 06/02/2001

Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte guardan sustancial analogía con las debatidas y resueltas en la causa U.19.XXXIV "Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", fallada el 24 de octubre de 2000, a cuyos términos corresponde remitirse por razones de brevedad.  La aplicación de la doctrina sentada de ese precedente a las circunstancias concretas del litigio, conduce a la confirmación de lo resuelto por el tribunal a quo.

FOCKE & CO. GMBH & CO. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 5464/97)

CCCF, Sala II    23/05/2000

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y resuelta  por la Sala en la causa 4718/97 "Mag Instrument Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 22/12/98,

... la solución que en aquellos autos se adoptara resulta enteramente apropiada en el sub lite y habida cuenta de que dicha fundamentación da conveniente y específica respuesta a cada una de las quejas que formula la demandada.

... se confirma la sentencia apelada ...

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 06/02/2001

Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte guardan sustancial analogía con las debatidas y resueltas en la causa U.19.XXXIV "Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", fallada el 24 de octubre de 2000, a cuyos términos corresponde remitirse por razones de brevedad.  La aplicación de la doctrina sentada de ese precedente a las circunstancias concretas del litigio, conduce a la confirmación de lo resuelto por el tribunal a quo.

SYNTEX USA INC c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 6869/98) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 06/02/2001

Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte guardan sustancial analogía con las debatidas y resueltas en la causa U.19.XXXIV "Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", fallada el 24 de octubre de 2000, a cuyos términos corresponde remitirse por razones de brevedad.  La aplicación de la doctrina sentada de ese precedente a las circunstancias concretas del litigio, conduce a la confirmación de lo resuelto por el tribunal a quo.

EVI HIGHLAND PUMP COMPANY c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 869/99)

CCCF, Sala II   08/03/2001

La cuestión que aquí se trata ya fue estudiada y decidida por la Sala en la causa 4718/97 -"Mag Instrument Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente" - del 22.12.98, en sentido concordante con el criterio que sustenta la sentencia en crisis.

... la solución que en aquellos autos se adoptara resulta enteramente apropiada en el sub lite y habida cuenta de que dicha fundamentación da conveniente y específica respuesta a cada una de las quejas formuladas por la demandada.

... se confirma la sentencia apelada ...

BASF AKTIENGESELLSCHAFT c/ INPI s/ DENEGATOS DE PATENTE (Causa 4201/00)

CCCF, Sala I    03/04/2001

En la causa 4830, del 17/11/98, el Tribunal recordó el principio establecido por la Corte Suprema de si “bajo la vigencia de una ley en particular se han cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay un derecho adquirido (Fallos: 286:723; 485/86). 

No el derecho a la concesión de la patente, desde luego, pero sí el derecho a que se estudie y analice una solicitud presentada ... hay que distinguir entre el derecho al reconocimiento de una patente y el derecho a la aplicación de un determinado régimen jurídico para tal fin.

... la Corte acepta que las solicitudes de reválida presentadas con anterioridad al 1/1/1995, deben ser examinadas ...

De modo que las solicitudes de autos corren suertes distintas .... la sentencia en recurso, debe confirmarse respecto de la primera de esas solicitudes y revocarse respecto de la otra.

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 975/99)

CCCF,  Sala II    15/05/2001

La cuestión que aquí se trata ha sido resuelta por esta Sala (a partir de la causa 4718/97 "Mag Instrument Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente" del 22.12.98) y también por las Salas I (conf. causa "Glaxo Group Ltd." del 6.10.98) y III (conf. causa 1412 del 24.3.98) de esta Exma. Cámara, en sentido concordante con el criterio que sustenta la sentencia en crisis.

No obstante, con fecha 24.10.00, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (expediente U.19.XXXIV) revocó el fallo dictado por la Sala III en la causa "Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente" y desestimó la demanda mediante la cual la actora había peticionado se dejara sin efecto dos resoluciones del INPI denegatorias de sendas solicitudes de patentes de reválida, presentadas el 13.6.95 y el 27.7.95, respectivamente.

... el Tribunal RESUELVE: ... se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda ...
BEECHAM GROUP PLC c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 6624/99)

CCCF, Sala III  -  05/06/2001

... la solución adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "UNILEVER" no es aplicable en el sub lite, en virtud de que si la fecha de presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores, también lo es para definir el derecho aplicable al invento.  De manera que resulta razonable que dicha diferencia se decida por el derecho objetivo vigente en la fecha de presentación de la solicitud (conf. arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de París de 1967; así mismo conf. Considerando 7 al 9 y 12 del mencionado voto).

Teniendo en cuenta que la solicitud presentada ante el INPI se realizó el 24 de abril de 1994, corresponde la prosecución del trámite de la solicitud de la patente de reválida conforme las disposiciones de la ley nº 111, que regía en aquella fecha.
... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada ...

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 1954/99)

CCCF,  Sala II    16/08/2001

El tema de las solicitudes de reválida de patentes extranjeras ha sido resuelto recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgando valor relevante a la fecha de presentación de la solicitud, considerando que debe ser aplicado el derecho vigente en ese momento y no el que resultara regir a la fecha de la resolución de aquélla.  El Alto Tribunal se ha pronunciado así en el sentido de que corresponde hacer lugar al pedido en caso de que la solicitud fuera presentada con anterioridad al 1º de enero de 1995, fecha en que "el ordenamiento jurídico argentino se...(transformó) por la vigencia -a partir del 1º de enero de 1995- de un tratado internacional que sienta principios o estándares mínimos (Acuerdo TRIPs)...que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida" (sentencia del 24.10.00), causa "Unilever NV C/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente"; y posteriores).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la intérprete final de las leyes federales, como son las que gobiernan el instituto de las patentes de invención.  En tales condiciones, obvias razones de economía procesal aconsejan -más allá de la opinión personal que podamos sustentar- recibir su doctrina en la materia (conf. esta Sala, causa 975/99 del 15.5.01).

Y VISTOS: ... confírmase la sentencia de primera instancia en lo que fue materia de recurso y agravios ...
NIHON BAYER AGROCHEM KK c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 823/99)

CCCF,  Sala III  -  08/02/2000

Voto del Dr. Bulygin

Juzgo que nada de lo que expone el INPI en su memorial es susceptible de conmover la conclusión a la que llega el Tribunal, por cuanto resulta incontrastable de las constancias obrantes en autos, que el trámite de patente de reválida fue iniciado ante el Instituto el 15/12/93, cuando aún se hallaba en vigencia la ley 111. Y resulta ocioso recordar los numerosos antecedentes jurisprudenciales dictados con referencia a la presente cuestión, en los que se decidió -invariablemente- que la procedencia o no de la reválida debe resolverse de acuerdo a la ley vigente al momento de la presentación de la solicitud (ver, entre otros fallos, esta Sala: Causa 1412/97 "Unilever NV  c/ INPI", del 24/3/98; Causa 4703/97 del 13/8/98; Causa 2030/98 del 30/3/99; Causa 5886/97 del 9/3/99; Sala II: Causa 4718/97 del 22/12/98; Sala I: Causa 3888/97 del 13/1098).

Con relación a la obligación de aplicar normas de fondo derogadas de manera ultra-activa, he tenido oportunidad de referirme al respecto en la causa "Daussan et Compagnie c/ INPI s/ denegatoria de patente", Nº 4004/97 del 12/11/98, y he señalado que "los casos en que las autoridades jurídicas no sólo están facultadas, sino que tienen el deber de aplicar normas derogadas son muy frecuentes, como lo he argumentado en detalle en otro lugar (cfr. E. Bulygin, "Tiempo y validez" en C.E. Alchourrón y E. Bulygin, Análisis Lógico y Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1991, pp. 195/214).".

El Dr. Amadeo, por análogos fundamentos se adhiere al voto precedente.

... el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada ...

Corte Suprema de Justicia de la Nación -  Sentencia del 21/08/2001

... las disposiciones del Convenio de París deben ser integradas con los principios y normas del acuerdo ADPIC, y deben ser aplicadas en el contexto global, evitando un criterio hermenéutico que enfrente ambos cuerpos y soslaye la necesaria complementación entre normas y principios. En este orden de ideas, el art. 4, inc. G, punto 2, del Convenio de París no puede ser aplicado aisladamente, sino en el espíritu del tratado ADPIC, y con la debida ponderación de la circunstancia fáctica relevante del caso, esto es, considerando que la solicitud compleja era una reválida de patente extranjera. En consecuencia, la solicitud divisional que se formuló el 8 de febrero de 1996 también participa de la característica esencial de ser una revalidación de patente extranjera.

Que, tal como ha establecido esta Corte en la causa "Unilever" (Fallos: 323:3160), la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, incompatible con los principios que los estados miembros aceptaron al aprobar tal acuerdo, cuyos efectos sobre el orden jurídico argentino se produjeron inmediatamente, es decir, a partir del 1º de enero de 1995 (considerandos 12 y 16 del precedente "Unilever", Fallos: 323:3160).

Que, en consecuencia, es infundada la pretensión de la recurrente pues a febrero de 1996 carecía del derecho a solicitar una patente de reválida divisional, tal como se decidió en la resolución denegatoria dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (PN 960101329), impugnada en este litigio.

BIOTA SCIENTIFIC MANAGMENT LTD c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2399/00)

Juzgado 9, Secretaría 18   -  06/12/2000

Sentencia de 1º instancia (Dr. Luis Márquez) 

... el sistema de patentes vigente en nuestro país a partir de la aprobación del Acuerdo Gatt-Trip´s, importó una sustancial modificación en cuanto al concepto de novedad y a los alcances del principio de prioridad, razón por la cual la revalidación de patentes extranjeras comporta una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad, tal como ha sido concebida en el nuevo sistema establecido a partir de la aprobación de la normativa citada, y que por lo tanto infringe sus principios.

Habida cuenta del precedente emitido por la Corte Suprema en el caso “Unilever c/ INPI”, .... cabe remitirse al sentido y fundamento de aquélla decisión, a los efectos de brindar adecuado sustento a la pertinente sentencia que desestima la pretensión impugnatoria contenida en la demanda.

... con relación específica a la naturaleza del producto (farmacéutico) objeto de la patente cuya revalidación se pretende, cabe añadir que existen asimismo fundamentos autónomos que inhiben su concesión.

... habida cuenta que la solicitud o depósito ante el INPI determina el régimen jurídico aplicable, ... resulta evidente que cuando la actora solicitó la reválida carecía de derecho a obtenerla simple y sencillamente por cuanto la ley 111 no autorizaba el reconocimiento en nuestro país de patentes de productos medicinales, ya sea de reválida o independientes ...

... el solicitante de la reválida en modo alguno puede invocar un derecho adquirido, generado en contravención al régimen jurídico que se encontraba vigente, en el momento de constitución del pretendido derecho.

MERCK & COMPANY INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 4366/99)

CCCF,  Sala II  -  16/10/2001

Surge de la transcripción parcial del pronunciamiento del Alto Tribunal, en el caso “Unilever c/ INPI”, la siguiente doctrina: resultan admisibles los pedidos de patentes de reválida presentados con anterioridad al 1/1/1995, pero no si lo fueran posteriormente (en ese sentido, causa: "Beecham Group c/ INPI s/ denegatoria de patente", sentencia del 9.11.00 -aclaratoria del 19.12.00-).

... si se considera que la solicitud de patente de reválida de la actora debe ser juzgada con arreglo a las disposiciones de la ley 111, ella no puede merecer acogida, toda vez que dicha ley vedaba la patentabilidad de productos farmacéuticos. Y no puede correr mejor suerte si se considera que debe serlo de conformidad con las disposiciones del ADPIC, puesto que éste no admite las patentes de reválida.  La aplicación de ambos sistemas no resulta posible, porque son incompatibles; de modo que si la recurrente aspira ampararse en el régimen de la ley 111, éste debe hacerse jugar en su integridad y no sólo respecto de las normas que la favorecen (conf. Sala I, causas 379/99 del 28.12.99, 504/99 del 20.9.2000).

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se declara desierto el recurso de la demandada -con costas a su cargo- y se confirma la sentencia apelada con costas del recurso de la actora por su orden ...

MERCK & COMPANY INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3152/00)

CCCF,  Sala I  –  24/10/2002

Voto de la Dra. Najurieta

Encuentro que ambas partes tienen parcialmente razón en sus reproches y, dado que el Tribunal no está obligado a seguirlas en todas sus argumentaciones, sino tan sólo en aquéllas conducentes para la correcta solución del litigio (doctrina de Fallos 280: 320; 304: 819: 307: 1121 y muchos otros), diré que el Ihemo decicienchun, en atención a la limitación del alcance de los agravios de la parte actora, da la solución en la doctrina establecida por la Corte Suprema en la causa "Unilever c/ INPI" .., según la cual la fecha de la presentación de la solicitud es la que define el régimen aplicable al invento.
Habida cuenta de que, en lo que interesa, esta causa tramitó como de puro derecho, en mi opinión no corresponde a este Tribunal ningún pronunciamiento sobre el alcance de las reivindicaciones incluidas en la presentación inicial y/o reformuladas posteriormente, lo cual debe ser resuelto en sede administrativa, al efectuar el examen de la solicitud … conforme a la ley 111.

... expreso mi opinión en el sentido de confirmar la sentencia apelada exclusivamente en cuanto deja sin efecto la resolución administrativa
Voto en disidencia del Dr. de las Carreras

Si bien el régimen de la ley 111 admitía las patentes de reválida, tampoco es menos cierto que el art. 4 disponía que no son susceptibles de patentamiento las composiciones farmacéuticas, y toda vez que la reivindicación de la actora tiene esta naturaleza, la solicitud ha sido bien rechazada en sede administrativa. 
... no modifica lo anterior que la actora hubiera limitado el alcance de las reivindicaciones, toda vez que, en exceso del contenido de un memorial de agravios, limitar la solicitud pendiente "... a un procedimiento para obtener el producto original reivindicado ...'' importa reformular la pretensión contra la Administración luego que el acto administrativo adverso se ha dictado, se encuentra notificado y se ha recurrido judicialmente todo lo cual supone un planteo extemporáneo para la forma en que ha quedado trabada la litis. Por lo demás, el contenido de lo manifestado en el escrito en cuestión ha sido virtualmente desestimado como hecho nuevo, lo cual tampoco es posible ignorar por el tribunal.

Acceder a lo solicitado en las circunstancias de esta causa importaría, además, soslayar el control previo de la autoridad en la materia (Organo Administrativo - INPI), lo que afecta el sistema de división de poderes y el orden de competencias asignada por la ley para la intervención, el conocimiento y la decisión que a cada órgano de Poder le son propias.

Por lo expuesto, voto por revocar la sentencia recurrida y desestimar la demanda ...
NOVARTIS AG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 7216/99)

CCCF, Sala I  -  10/09/2002

... sin perjuicio de señalar que la Corte Suprema de Justicia en el fallo dictado en la causa "Pfizer c/ INPI", del 21/05/2002, se ha pronunciado expresamente sobre la validez constitucional del art. 100 del decreto reglamentario de la ley de patentes (considerandos 14 a 16), es mi opinión que en esta causa toda decisión al respecto constituye un obiter inadmisible, habida cuenta la suerte corrida por la solicitud Acta Nº 316.509, por lo cual propiciaré la modificación del fallos apelado sobre este punto.
Por lo demás, el hecho de que se torne abstracta la pretensión del solicitante de la patente -en razón de haber vencido la patente paquistaní cuya reválida fue peticionada-, no impide ponderar que la actora expresamente reclamó la aplicación del régimen de la ley 111, vigente al tiempo de la presentación de la solicitud, que admitía la revalidación de patentes extranjeras pero que, a la vez, prohibía la protección de productos farmacéuticos, y no obstante este obstáculo inicial obligó a su contraria a desplegar una profusa actividad profesional, generadora de costas que deben ser justamente asumidas por quien provocó tal dispendio, sin que resulte determinante el hecho de que el objeto de esta solicitud haya devenido abstracto.

Se resuelve revocar la sentencia y hacer lugar parcialmente a la demanda, en cuanto se deja sin efecto la resolución denegatoria del INPI y se dispone la continuación del trámite de la solicitud bajo el régimen de la ley 111.  Se declara abstracto todo pronunciamiento respecto de la invalidez constitucional del art. 100 del Decreto reglamentario de la ley 24.481.  Se imponen las costas de ambas instancias en un 40 % a cargo de la demandada y el resto a cargo de la actora (art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

BIOCHEM PHARMA INC. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2870/00)

CCCF, Sala II  -  09/05/2002

Voto de la Dra. Mariani de Vidal 

La cuestión relativa a las solicitudes de patentes de reválida ha sido resuelta el 24.10.00 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (expediente U.19 XXXIV) en la causa "Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente".

Surge de la transcripción parcial del pronunciamiento del Alto Tribunal la siguiente doctrina: resultan admisibles los pedidos de patente de reválida presentados con anterioridad al 1º de enero de 1995, pero no si lo fueran posteriormente ...

Y siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación el intérprete último del derecho federal -tal la naturaleza del que gobierna el instituto de las patentes de invención- obvias razones de economía procesal (tan necesaria en los tiempos que corren) aconsejan recibir su doctrina en la materia, independientemente de la opinión personal que podamos sustentar y mientras el Alto Tribunal no la modifique.

Precisamente, Biochem Pharma INC. sostiene que la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Unilever" no resulta aplicable en este juicio porque, con posterioridad, el mismo Tribunal varió su criterio "acerca de la fecha de aplicación del Acuerdo TRIPS para la Argentina, del 1º.1.95 al 1º.1.00", al fallar la causa "Dr. Karl Thomae GMBH c/ INPI" el 13.2.01.

Es mi parecer que tal cambio de criterio no ha tenido lugar.

En efecto, advierto liminarmente que en "Unilever" la Corte Suprema se pronunció acerca de una solicitud de patente de reválida, mientras que en "Dr. Karl Thomae GMBH" lo hizo respecto de la extensión del plazo de validez de una patente concedida bajo el régimen de la ley 111.  Es decir que se trató de supuestos distintos.

Y justamente por ello pudo decir la Corte Suprema en la causa "Unilever" que "...el concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de las patentes de reválida...no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del Acuerdo (se refiere al ADPIC), así como de las normas sustantivas del Convenio de París-Acta de Estocolmo 1967, especialmente arts. 4 y 4 bis, que el citado Acuerdo sub examine ordena claramente cumplir... No se trata de admitir la coexistencia de una legislación nacional que brinda al inventor una protección simplemente más amplia que los estándares previstos en los tratados internacionales; la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus principios ... puesto que la incompatibilidad se produce en el orden de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo, sus efectos sobre el orden jurídico son inmediatos"...

Y es por ello también que expresó, en el Considerando  7º de la causa "Dr. Karl Thomae", refiriéndose a los plazos de transición contemplados en el art. 65 del ADPIC que "...los estados han expresado su voluntad de que el Acuerdo TRIPs no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transición, con excepción de los principios que inspiran el sistema general del Acuerdo y de ciertas obligaciones internacionales que los estados asumieron en forma inmediata ... ".

En síntesis: juzgó el Alto Tribunal que, en materia de patentes de reválida, la incompatibilidad de la ley 111, con el ADPIC se presentaba en el orden de los principios que informaban a éste, de allí que su aplicación deviniera inmediata.  Y porque esa incompatibilidad de principios no concurría respecto del plazo de vencimiento de las patentes, concluyó en que, relativamente a este asunto resultaban jugar los plazos de transición regulados en el art. 65 del ADPIC.

A lo cual cabe añadir que la prueba más evidente de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha variado su criterio en torno de las patentes de reválida, surge de diversos fallos que dictó con posterioridad al precedente "Dr Karl Thomae", fallos en los que reiteró la doctrina sentada in re "Unilever", a la que expresamente remitió (conf., por ejemplo, causas "Glaxo Canadá Inc. c/ INPI s/ denegatoria de patente" del 1.4.01; "Novartis AG c/ INPI s/ denegatoria de patente" del 10.4.01; "The Wellcome Foundation Limited c/ INPI s/ denegatoria de patente" del 9.8.01).

Las consideraciones que anteceden tornan abstracto el tema vinculado con el alcance de la solicitud presentada por la actora ante el INPI, referida a un producto farmacéutico y también al método para obtenerlo.

... se confirma la sentencia apelada ...

GLAXO GROUP LTD c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3214/00)

CCCF,  Sala II  -  09/10/2002

La cuestión relativa a las solicitudes de patentes de reválida ha sido resuelta recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Unilever c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", sentencia del 24.10.2000.

Resolvió el Alto Tribunal que "la presentación de la solicitud fija el tiempo critico para apreciar la novedad según el estado de la técnica y permite la aplicación del principio de atribución del derecho basado en la máxima "primero en solicitar". Las disposiciones del Acuerdo TRIPs se refieren a la fecha de presentación de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos jurídicos dispuestos por aquellas normas (arts.29, 33 y concordantes del Convenio de Paris de 1967)... Si la fecha de la presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos entre los inventores ... razonablemente también lo es para definir el momento en que ha de apreciarse el derecho aplicable al inventor...  

…No se trata de admitir la coexistencia de una legislación nacional que brinda al inventor una protección simplemente más amplia que los estándares previstos en los tratados internacionales; la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus principios ...  
… al tiempo de ser dictada la Resolución del INPI que en estos autos se ataca, la pretensión de la accionante se hallaba condenada al fracaso. Y como ese estado de cosas se mantenía a la fecha del pronunciamiento de primera instancia, fue acertada la decisión del a quo de rechazar la demanda.

Empero, con posterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia, Glaxo Group realizó una presentación en sede administrativa, excluyendo el producto farmacéutico y limitando el alcance de las reivindicaciones al procedimiento de preparación de los compuestos, originalmente incluido como reivindicación15'. Y para despejar toda duda … la actora renuncia al derecho de modificar su solicitud en el futuro para incluir aquellas reivindicaciones relativas al producto farmacéutico.

Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ... que las sentencias deben atender a situación existente al tiempo de la decisión (conf. Fallos: 316:1175 y 3200; 3.18:1084; etc.; en sentido concordante, art.163, inc.6°, párrafo segundo, Código Procesal).

La Sala, en su interlocutoria … admitió la agregación de la presentación que se efectuara en sede administrativa … "sin formular juicio alguno respecto de su valor probatorio o su trascendencia a los fines de dirimir el litigio" 

… el documento aludido proyecta influencia en la composición del diferendo, porque advierte acerca de una circunstancia acaecida en el trámite administrativo (que no se encuentra clausurado, porque fue promovido este juicio impugnatorio de la resolución administrativa, no habiendo sido proveída la última modificación de la solicitud), que viene a limitar definitivamente el requerimiento originario al procedimiento. 

De esta forma, se observa despejada la traba que se oponía a la consideración de la solicitud de patente de reválida impetrada … motivo por el cual creo que en este momento no existe el óbice señalado … (reivindicación de producto farmacéutico) para hacer lugar a su pretensión de que se deje sin efecto la Resolución n° 35.051 del INPI … y se mande continuar con su tramitación hasta que culmine concediéndola o no, según corresponda. 
Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada y se deja sin efecto la Resolución N° 35.051 del INPI
THE WELLCOME FOUNDATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE

CSJN (T.274.XXXVII)

Hechos: La actora presentó el 14/01/1994 una solicitud de patente relativa a "compuestos heterocíclicos terapéuticos...", reválida de la patente sudafricana del 06/06/1991. 

El 19/06/1996, la misma empresa presentó una solicitud de patente de reválida, divisional de la solicitud madre, por la que pedía protección para un "procedimiento para la preparación de compuestos heterocíclicos y procedimiento para preparar un medicamento que lo comprende". 

Tal pretensión fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, por decisión PN 960103213 del 21/09/1998, con fundamento en la desaparición de la figura de la "revalidación de patentes" en el nuevo esquema legislativo posterior al tratado ADPIC y a la reforma de la ley argentina en la materia, lo cual dio origen al presente litigio.

Corte Suprema de Justicia de la Nación  - Sentencia del 05/11/2002

Que, en cuanto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas en sentido favorable a las pretensiones del recurrente en la causa N.75.XXXVII "Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", fallada el 22 de agosto de 2002, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razones de brevedad.

Conforme a esta doctrina, las disposiciones del Convenio de París -en especial, el art. 4, inc. G, punto 2- no pueden aplicarse en forma aislada, sino en el espíritu del tratado ADPIC, y con la debida ponderación de la circunstancia fáctica relevante del caso, esto es, considerando que la solicitud compleja era una reválida de patente extranjera. En consecuencia, la solicitud divisional presentada en junio de 1996 también participaba de la característica esencial de ser revalidación de patente extranjera, y constituía una pretensión inaceptable en el ordenamiento jurídico argentino a partir del 1° de enero de 1995 (doctrina de la causa "Unilever", Fallos 323:3160).

Por ello, y de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal en el dictamen de fs. 178/179 vta., se declara formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por el demandado y se revoca la sentencia apelada.

MERCK SHARP & DOHME LIMITED c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE 

CSJN (M.654.XXXVII)

Hechos: La Sala III de la CCCF confirmó el rechazó de la demanda interpuesta por la actora con el objto de declarar la nulidad de la decisión del INPI, denegatoria de una solicitud de patente divisional para proteger los productos farmacéuticos contenidos -juntamente con el procedimiento para obtenerlos- en una solicitud madre presentada el 6 de abril de 1994. Asimismo, el Tribunal consideró que resultaba prematuro pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del art. 100 del reglamento de la ley de patentes que había sustentado aquella resolución del ente oficial, dado que su aplicabilidad al sub examine debía ser resuelta una vez finalizado el período de transición, es decir, con posterioridad al 23 de octubre de 2000.

Contra la sentencia de segunda instancia, la actora interpuso recurso extraordinario.
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 02/12/2004

... en cuanto al fondo del asunto, los agravios de la actora son sustancialmente análogos a los tratados y resueltos en el precedente de Fallos: 325:1056, a cuyos fundamentos y conclusiones se remite por razón de brevedad.

La aplicación de esta doctrina al presente caso determina el rechazo de la pretensión de la recurrente, puesto que la correcta inteligencia de las normas federales en juego vuelve inoficioso el tratamiento de la contradicción lógica en que habría incurrido la a quo, habida cuenta de que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tenía derecho a denegar una solicitud de patente divisional que no satisfacía las condiciones del art. 70.8 del citado acuerdo, ni las del art. 100 del reglamento de la ley nacional de patentes (decreto 260/96, anexo II).
Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se confirma la sentencia apelada ...

SUSTANCIACION DE LA PRUEBA - PRUEBA PERICIAL – ROL DEL PERITO

OIJMAN, GUILLERMO c/ FILIPUZZI & CIA. S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTES. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 5163/95)

CCCF,  Sala II  -  23/05/1995

(Ver Infracción de Patentes)
Dada la naturaleza de la cuestión, cobran importancia las peritaciones técnicas; en especial, son estos casos regidos por la ley 111, el dictamen del Departamento de Patente de Invención de acuerdo con el Art. 51 de esa ley. Mas ni esas peritaciones ni este dictamen tienen fuerza vinculante para los jueces, quienes deben formular un estudio crítico de la fundamentación, coherencia lógica argumental y sensatez de esas piezas técnicas (Art. 477 del Código Procesal).
A la actora incumbe demostrar la infracción a su patente, debiendo ser resuelta en su contra cualquier situación de duda (Art. 377 del citado Código). 
Cabría preguntarle, si la similitud en la forma de construcción o estructural que mencionan los peritos tienen mayor incidencia que los elementos diferenciadores y el resultado que estos implican. No seria fácil responder si ello debiera ser hecho solo en función de los dictámenes que antes vimos, por cuanto de las opiniones parciales no se puede definir certeramente cual es el elemento fundamental caracterizante de la patente. Mas esta dificultad que en todo caso perjudica naturalmente la posición de la actora por dejar insatisfecha su carga probatoria (Art. 377, C. Proc.) es superable atendiendo a los términos del Departamento de Patentes de Invención, cuyo examen verificador emana de un cuerpo de tres profesionales especializados, de imparcialidad garantizada por su origen.
RAYCHEM CORPORATION c/ E. MARCOTEGUI y CIA. S/ CESE DE USO DE PATENTE (Causa 21.243/95)

CCCF,  Sala I  -  20/12/2001
Ver Nulidad de Patente
Respecto del tema central, es obvio que en un caso de este tipo la prueba esencial es la del perito técnico.  Los jueces no conocemos lo suficiente como para decidir en el sub examen sin ayuda de un perito, y -a menos que sus opiniones nos parezcan contradictorias, descabelladas, o interesadas- debemos atenernos a ellas.  La pericia de autos no tiene -desde luego- ninguno de los defectos que acabo de mencionar, y ello torna innecesaria la realización de una nueva pericia. La demandada pretende esta nueva prueba, no porque la anterior pericia sea defectuosa, sino porque le es desfavorable.

Hay preguntas del cuestionario que -muy claramente- son incomprensibles para mí, por lo cual voy a evitarlas para sustentar la solución que propicio.  Por ejemplo: ¿qué sentido tendría atender a una pregunta que dice: "Si la matriz polimérica a una temperatura T tiene un 20% de módulo secante (X) de por lo menos 10-2 Mpa, medido a un régimen de deformación de 300% por minuto"? … Sería falso pretender hacer creer que entiendo estas preguntas, o sus respuestas.  Mi solución, entonces, se basa en las respuestas del experto que un lego puede comprender.
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG c/ IPESA S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3709/02)

CCCF,  Sala III  -  15/05/2003

Ver Medidas Cautelares
... adviértase que las argumentaciones desarrolladas, en el escrito de fs. 174/187vta., en el memorial de fs. 337/35, y en el responde correspondiente ( conf. fs. 368/382 vta.), vinculase con aspectos de índole esencialmente técnica que presupone el análisis de otros aspectos y la producción de pruebas complementarias que son ajenas al reducido marco cautelar, que deben ser valorados en la sentencia definitiva y sobre los cuales no procede efectuar -a esta altura - un análisis pormenorizado ( conf. esta Sala, causa 6272/00 del 27-9-2000 Sala I, causas 2909 del 11-4-84 y 4044 del 22-4-86, entre otras; Sala II, doctr. De las causas 2487 del 24-11-83 y 8300/94 del 22-11-94 ).

Si bien ello no impide realizar una ligera aproximación a los fines de valorar, " prima facie ", el derecho invocado ( conf. Sala II, causa 8300/94 cit.), armonizándolo con los restantes derechos en juego y atendiendo al que a primera vista aparece como de mayor rango constitucionalidad, a esta altura esa valoración no resulta factible.

En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el peticionario de la medida, aparte de imponer el análisis de aspectos que deben ser dilucidados en la sentencia de mérito, están basados en los informes y dictámenes acompañados, que carecen de la fuerza de convicción del informe pericial que regulan los arts. 457 y siguientes de la ley ritual -el cual tiene una particular significación (conf. esta Sala, doctr. causa 1898/97 del 14/9/99)- y, desde este enfoque, tales elementos no parecen suficientes para abonar los fundamentos en que basa la petición cautelar y convencer al tribunal sobre su conveniencia, aspecto éste que es de su exclusivo resorte.

AVENTIS PHARMA S.A. c/ LABINCA s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 816/03)

CCCF, Sala I - 15/05/2003

Ver Medidas Cautelares (Docetaxel)
Asimismo, el agravio expresado por la apelante, referido a que existirían modos de procedimientos alternativos al patentado para elaborar la droga Docetaxel Trihidrato, al estar vinculados con el amplio derecho de defensa en juicio que asiste a las partes y atendiendo a la necesidad de mayor debate y prueba, resultan propios de un juicio de conocieminto.

... si bien es cierto que la apelante adjuntó cierta documental que certifica que la droga Docetaxel vendida a Labinca no es en la forma "Trihidrato", lo cierto es que dicha documental no fue acompañada en su versión original con su respectiva traducción. Tampoco se acompañó prueba o constancia documental alguna necesaria para importar o nacionalizar el producto.

AVENTIS PHARMA S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION (Causa 13.794/03)

CCCF,  Sala I -16/12/2003

Ver Medidas Cautelares (Docetaxel)
... es importante puntualizar que la decisión cuestionada no suple una prueba técnica compleja, ocasionando una lesión al derecho de defensa de la recurrente -tal como éste aduce- sino, por el contrario, procura la obtención de una prueba, de conformidad a lo que en su momento fue pedido por la propia actora.

Finalmente, cabe recordar que es principio rector en materia probatoria aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional (cfr. Corte Suprema, doct. Fallos: 238:550, 247:176, 254:311, 284:375, 310:799 y 2456, 311:1971 y 315:2625 -disidencia del Dr. Fayt-; esta Sala, doct. causa 4528 del 19.2.87 y 115/97 del 7/10/99; Sala 2, doct. causas 5417 del 16.10.87 y 7568 del 29.6.90). En dicha tarea, vale remarcarlo, las partes se encuentran obligadas a colaborar con el juez (cfr. Fallos: 253:133; 254:311; 273:296; 295:65; A. M. Morello, "Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba", E.D. 132-953).

En tal sentido, es criterio de este Tribunal que la decisión cuestionada se halla enderezada a procurar el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, cuyo desconocimiento consciente es incompatible con el adecuado servicio de justicia que asegura el art. 18 de la Constitución Nacional (confr. Fallos: 320:1039, considerando 6° - y sus citas-).

AVENTIS PHARMA S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION (Causa 13.955/03)

CCCF,  Sala I  -  16/12/2003

Ver Medidas Cautelares (Docetaxel)
... la obtención de una muestra de la droga retenida en la Aduana para su análisis, supeditada a las propuestas de las partes en orden al modo de realización más eficaz de la diligencia y su ulterior examen químico, responde adecuadamente a lo peticionado repetidamente por la parte actora a lo largo de las actuaciones. Por otro lado, aparece como la forma más eficaz de determinar si la droga importada por Monte Verde ha sido elaborada en infracción al procedimiento patentado por Aventis, y poder superar así interminables debates estériles en cuanto a si la documentación presentada por dicha firma resulta idónea o no para acreditar que la sustancia importada no es Docetaxel en su forma trihidratada.

… es importante puntualizar que la decisión cuestionada no es lesiva del derecho de defensa de la recurrente ni contraria a lo establecido por el art. 34 del Acuerdo GATT-ADPIC, sino que, por el contrario, comporta una manera en la cual el demandado puede probar sus afirmaciones en cuanto a las características del producto importado, de conformidad a la modalidad propuesta repetidamente por la actora.

Finalmente, cabe recordar que es principio rector en materia probatoria aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional (cfr. Corte Suprema, doctr. Fallos: 238:550, 247:176, 254:311, 284:375, 310:799 y 2456, 311:1971 y 315:2625 -disidencia del Dr. Fayt-; esta Sala, doct. Causa 4528 del 19.2.87 y 115/97 del 7/10/99; Sala 2, doctr. causas 5417 del 16.10.87 y 7568 del 29.6.90). En dicha tarea, vale remarcarlo, las partes se encuentran obligadas a colaborar con el juez (cfr. Fallos: 253:133; 254:311; 273:296; 295:65; A.M. Morello, "Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba", E.D. 132-293).

En tal sentido, es criterio de este Tribunal que la decisión cuestionada se halla enderezada a procurar el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, cuyo desconocimiento consciente es incompatible con el adecuado servicio de justicia que asegura el art. 18 de la Constitución Nacional (confr. Fallos: 320:1039, considerando 6° y sus citas).

AVENTIS PHARMA S.A. c/ LABORATORIO RICHMOND S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3529/03)

CCCF,  Sala I  -  16/12/2003

Ver Medidas Cautelares (Docetaxel)
... lo decidido en cuanto a la obtención de una muestra de la droga retenida en la Aduana para su análisis, supeditada a las propuestas de las partes en orden al modo de realización má eficaz de la diligencia y la entidad que tendrá a su cargo el análisis respectivo, responde adecuadamente a la posición sostenida por la propia actora con anterioridad. Por otro lado, aparece como la forma más eficaz de determinar si el producto importado por Laboratorios Richmond S.A. ha sido superar así interminables debates estériles en cuanto a si la documentación presentada por dicha firma resulta idónea o no para acreditar que la sustancia importada no es Docetaxel en su forma trihidratada.

Es importante puntualizar que la decisión cuestioanda no es lesiva del derecho de defensa de la recurrente no contraria a lo establecido por el art. 34 del ADPIC, sino que, por el contrario, comporta una manera en la cual el demandado puede probar sus afirmaciones en cuanto a las características del producto importado, de conformidad a la modalidad propuesta repetidamente por la actora.

... es principio rector en materia probatoria aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional .... 
AVENTIS PHARMA S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION –MICROSULES ARG. S.A.- (Causa 711/04)

CCCF,  Sala I  -  02/03/2004

Ver Medidas Cautelares (Docetaxel)
... es principio rector en materia probatoria aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional (cfr. Corte Suprema, doctr. Fallos: 238:550, 247:176, 254:311, 284:375, 310:799 y 2456, 311:1971 y 315:2625 -disidencia del dr. Fayt-; esta Sala, doct. Causa 4528 del 19.2.87 y 115/97 del 7.10.99, Sala 2, doctr. Causas 5417 del 16.10.87 y 7568 del 29.6.90).  En dicha tarea, vale remarcarlo, las partes se encuentran obligadas a colaborar con el juez (cfr. Fallos: 253:133; 254:311; 273:296; 295:65; A.M. Morillo, "Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba", ED. 132-953).

En tal sentido, es criterio de este Tribunal que la decisión cuestionada se halla enderezada a procurar el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, cuyo desconocimiento consciente es incompatible con el adecuado servicio de justicia que asegura el art. 18 de la Constitución Nacional (Conf.. Fallos: 320:1039, considerando 6° y sus citas).

Lo hasta aquí expuesto, permite desestimar todos los agravios vinculados con el peritaje ordenado y su forma de implementación.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIOENS CIENTIFICAS c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 2672/00)

Ver Biotecnología
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Sentencia del 03/05/2005

... la mayoría de la alzada, sin suministrar razón alguna en aval de su parecer, lacónicamente se limitó a asegurar la naturaleza ejecutable del método de búsqueda controvertido, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención del “experto con conocimientos medios en la materia” a que se refiere el art. 20 de la ley 24.481.  

El citado temperamento, en las circunstancias descriptas, no satisface las exigencias de debida fundamentación de las decisiones jurisdiccionales y no puede, en consecuencia, convalidarse toda vez que, situados en un ámbito de notoria complejidad técnica como el aludido, en el que la autoridad con competencia específica en la materia fundamenta un parecer exactamente opuesto al de la Sala, una conclusión diversa como la defendida exigía un esfuerzo de argumentación del que la sentencia, en este punto a todas luces carece. Ello es así, máxime cuando el citado tampoco aparece avalado por justificación alguna provista por la peticionaria o el peritaje oficial ... 

CHIDIAC BASSAM ANTONIO c/ KLOURY YAMIL, ANTONIO (Causa 5581/97)

CCCF,  Sala III  -  27/09/2005

Ver Modelos de Utilidad
Es pacífica y uniforme la jurisprudencia de las Salas de esta Cámara en punto a que, debido a las dificultades probatorias que existen en esta materia y las de marcas y patentes en general, debe partirse de una presunción de daño cuya determinación deberá efectuarse de manera prudencial (articulo 165, última parte, código procesal) valorando el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la contienda (v. esta Sala causa 3695/97 del 16/05/02; Cabanellas, ob. cit., págs. 662 y ss.).

La naturaleza jurídica y contenido del daño se encuentran delimitadas en los artículos 519 y 1069 del Código Civil y se descomponen en dos figuras, a saber: el daño emergente es decir el valor de la pérdida que se haya sufrido y el lucro cesante, esto es la falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial que el acreedor haya podido razonablemente obtener de no haberse producido el evento dañoso (v. Belluscio, A.: "Código Civil Comentado, t.2, Pág.718).

Como ha dicho acertadamente la jurisprudencia, la indemnización del lucro cesante tiene su fundamento y límite en la probabilidad objetiva cierta que emana o resulta del curso natural de las cosas y de las circunstancias generales o especiales del caso concreto, que es el concepto establecido en el derecho alemán (cod. civ. art.2
ELI LILLY c/ BIOCROM s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 9210/05)

CCCF, Sala I  -  22/12/2005 

Ver Medidas Cautelares (Olanzapina)
En el caso bajo juzgamiento, la producción de un dictamen pericial que ilustre al juez sobre los derechos emergentes de las patentes invocadas y la eventual superposición con el principio activo que explotaría la demandada, hubiera sido de imprescindible necesidad para formar convicción sobre los extremos de procedencia de lo solicitado (en el mismo sentido, esta Cámara, Sala II, Causa Nº 7067/02 del 21/8/03; Sala III, Causa 3709/02 del 15/5/03)

IPESA S.A. c/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (Causa 2316/97)

CCCF,  Sala II  –  14/03/2006

Ver Alcance de la Invención
Voto del Dr.Vocos Conesa

Para dar la respuesta jurídicamente correcta, es menester recordar que las opiniones de los especialistas en la ciencia química son valiosas -secundum quid- en el ámbito de sus incumbencias profesionales (arts. 457 y 477 del Código Procesal), pero resultan incomputables en cuanto, excediéndolas, avanzan conclusiones sobre el alcance de la patente de invención Nº 248.277, pues éste es un tema de naturaleza estrictamente jurídica y su solución está reservada a la ciencia y prudencia de los magistrados (art. 163, inc. 6° del Código citado).

Advierto, aquí, que los aludidos informes -de un valor relativo desde el punto de vista procesal, por no haber sido ratificados en autos- son aceptables en términos generales en cuanto describen lo que los expertos han podido leer en la patente, mas resultan improcedentes en el orden de sus conclusiones sobre el alcance de ella, cuya determinación no se agota con los extremos destacados por los especialistas en química orgánica (art. 477, Código Procesal).

Pese a que el dictamen o informe de fs. 1890/ 1892 comportó  valiosa prueba de orden técnico para la formación de mi juicio prudencial, no lo mencioné antes sólo por razones metodológicas. Mas quede bien entendido que significó, por la seriedad e imparcialidad garantizadas por su origen, una herramienta útil a la que recurrí para valorar el peritaje químico de autos (en lo pertinente) y para superar ciertas aristas que se me presentaban sin la claridad deseable.

Voto del Dr. Santiago B. Kiernan

... la controversia versa acerca de la extensión de la patente nro. 248.277, si sólo protege los compuestos racémicos indicados en el instrumento o abarca también a los isómeros. Al respecto, coincido con el voto del Magistrado preopinante que la solución es jurídica y por tanto ajena a la opinión que el caso le puede merecer al perito químico, en cuanto dice que el isómero R (quizalofop-p-tefuril) no está definido inequívocamente en la fórmula general plana patentada.

ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIO RICHMOND s/ INCIDENTE LEVANTAMIENTI DE MEDIDA (Causa 3462/06)

Juzgado 11, Secretaría 22  -  03/07/2006

Ver Medidas Cautelares (Gemcitabina)
Interesa señalar al respecto, que los reparos formulados a la prueba aportada se deben valorar desde la particular circunstancia que genera acreditar un dato científico originado en el exterior, ámbito que, como reconoce la propia Eli Lilly, es -como principio- totalmente ajeno al Juez y a las partes.  De tal modo, adoptando el criterio propuesto por la actora para valorar la prueba, la no infracción podría convertirse en un hecho de imposible demostración, aún cuando no existiera violación a la patente invocada.

… no se debe perder de vista que lo sustancial en la especie no es analizar el procedimiento utilizado para el producto que comercializa Richmond, sino de probar que ese procedimiento no infringe la patente actora, extremo que considero suficientemente probado en autos.

SABOY ALFREDO E. c/ C.E.N.A. S.A.  s/ VIOLACION DE PATENTE (Causa 1715/01)

C. Fed. de La Plata,  Sala II  -  01/03/2007

Ver Infracción de Patente
... en los agravios, Saboy reitera los conceptos vertidos a lo largo de las varias impugnaciones a los peritajes que no otorgaron razón a su reclamo. O, mejor dicho, los profesionales desarrollaron su opinión acerca de los puntos de pericia que se les acercaron y que luego el juez valoró en su sentencia.

Breuer Moreno, en su "Tratado" ya citado, volumen II, pág.537, vierte ideas referidas a la falsificación de patentes, pero que también son aplicables a la nulidad, pues, como dicho autor lo apunta, la cuestión versa acerca de "si un invento patentado es realmente un invento o si, por el contrario, el pretendido inventor no ha inventado nada".

Sobre ello, en el capítulo dedicado a las nulidades rescata la esencialidad de la prueba de peritos, diciendo que el peritaje técnico resulta imprescindible y afirmando que la apreciación de falta de novedad de una invención requiere la misma operación mental que la determinación de si una pretendida falsificación infringe o no la patente (v.ob. cit., t.II, 517 y vta.).

No hay dudas, entonces, que este asunto exige al juez recurrir para su solución a auxiliares especializados, a fin de analizar con la precisión de un profesional si existe o no "novedad", sobre la cual queda circunscripta la materia litigiosa.

Ahora bien, con este criterio de interpretación recurro a los dictámenes de los tres peritos sorteados en los autos acumulados y al informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata, intervención decidida para que dictaminase acerca de la solidez técnica y científica de la pericia del ingeniero Reffino. 

La argumentación de Saboy para defender su postura consiste en rechazar permanentemente los dictámenes de los tres peritos oficiales como si estos fuesen su contraparte, con olvido de que el pleito es sostenido con CENA.

La función del perito -como dijimos- es aportar sus conocimientos específicos, emitir juicio de valor técnico y científico, asistir al juez en su apreciación del litigio, en la cual -y por la reglas de la sana crítica (arts.386, 472 y 477 del CPCC.)- aparece como elemento revelador la coincidencia de opiniones de los expertos que aporta seriedad a sus dictámenes, en comunión con el informe de la Facultad dependiente de la U.N.L.P. Digamos, sobre esta última, que la tacha que Saboy erige contra esta peritación también merece ser desechada, incluso la referencia al error meramente material, subsanable, que no desmerece el contenido de la presentación ni ofrece dudas sobre su autenticidad y validez.

Al observar que la opinión de los ingenieros R., R., F. y de la Facultad de Ingeniería es coincidente a pesar de las críticas señaladas anteriormente, no encuentro razones, de parejo tenor e importancia, para apartarme de estos dictámenes, suficientemente fundados, cumpliendo acabadamente con la función de asistencia en cuestiones ajenas a contenidos jurídicos. 

Así lo expresa, también, el juez a quo al decir que cada pericia ha sido respaldada con las otras, corroborándola: "... conformando así un conjunto de opiniones fundadas en datos de su experiencia y desarrolladas técnica y científicamente por los mencionados profesionales que permiten al suscripto interpretarlas y admitirlas como suficiente y adecuado factor de convicción para sentenciar en una materia que, como es manifiesto y notorio, hace imprescindible contar con esa contribución pericial para lograrlo."....

"Dada la diversidad de los campos de la tecnología y el rápido avance tecnológico que se da en algunos de ellos, y el significativo esfuerzo que las empresas hacen para registrar patentes de escasa o nula entidad técnica con el fin de ampliar o extender en el tiempo la posibilidad de excluir la competencia, las oficinas de patentes deben enfrentar una enorme carga de trabajo y carecen de los medios para determinar con un razonable grado de certeza en qué medida existe o no una invención patentable, lo que finalmente es tarea de los tribunales" (Correa, Carlos M., "Medidas cautelares en materia de patentes de invención", JA, 2002-IV-1330).

"El consultor técnico es un asesor o patrocinante de quien lo propuso y se supone su parcialidad. De la misma manera que las partes en el aspecto jurídico cuentan con el patrocinio letrado, no se advierte (...) por qué no podrían tener el apoyo de un experto en cuestiones técnicas. La figura del consultor técnico es, entonces, análoga a la del abogado y opera en el proceso a manera de este último, por lo cual se le debe comprender en el amplio concepto de defensor oficial" (Arazi, Roland, La prueba en el proceso civil, ed. La Rocca, Bs. As., 1986, pág.270). 

Como "auxiliar de parte" (según palabras que utiliza Jorge Peyrano en el Proceso atípico, ed. Universidad, Bs. As., 1993, pág.147), ya por principio se sabe que éste asiste a una parte normalmente a su favor (pág.148, del mismo autor).

ELI LILLY AND COMPANY c/ SANDOZ SA. (Causa 1835/07 )

CCCF,  Sala I  -  29/05/2007

Ver Medidas Cautelares (Gemcitabina)
Es conveniente mencionar que -en lo que aquí interesa- … "En todos los casos previamente a conceder la medida, el juez requerirá que un perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de 15 días" (el subrayado pertenece al Tribunal).

... la convicción de juez debe formarse a partir de la intervención de un perito de oficio y a ello no resulta equiparable el informe presentado por la parte, máxime cuando el art. 476 del Código Procesal  en el que la recurrente finca su procedencia establece que es el juez quien -a instancia de parte o de oficio- podrá requerir opinión a diversas instituciones, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización. En este sentido, se ha señalado que tales consultas son excepcionales y pueden ser requeridas ante la imposibilidad de producir el dictamen por un perito, o para ratificar o ampliar el juicio del experto (cfr. Fenochietto -Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, 1993, t. 2, págs. 519/520). Sin embargo, la fuerza probatoria del dictamen pericial deberá ser apreciada por el juez conforme a las características de la prueba pericial en el ordenamiento jurídico argentino -art. 477 y concordantes del Código Procesal), de ahí que los elementos aportados -entre los que vale destacar el informe presentado por la recurrente- podrían resultar coadyuvantes para la tarea del experto y la del juez. 

RHONE POULENC AGROCHIMIE c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 7871/01)

Sala I  -  29/05/2007.
Ver Reproducibilidad de la Invención
Me adentraré en el corazón de los agravios, que consiste en la inapropiada valoración de la prueba. La parte recurrente reclama una apreciación armoniosa y no fragmentada de la totalidad del material de la causa, que incluye las declaraciones del experto examinador, Lic. Roberto Percich, del Ing. Nogués y del consultor técnico de su parte, Lic. Cardillo.

 

Debo recordar, no obstante, y sin que ello signifique menoscabo alguno a la idoneidad técnica de los testigos, que ellos intervinieron en el trámite administrativo en cumplimiento de funciones oficiales y han suscripto los actos que constituyen antecedente de la resolución denegatoria. En cuanto al consultor técnico de parte, no olvido que es un auxiliar elegido libremente por el litigante para su asesoramiento en campos específicos, constituyendo una figura análoga a la del abogado (confr. esta Sala, causa 5350 del 9/9/88 y sus citas; causa 2633/96 del 10/9/96 y sus citas). Dicho lo anterior, agrego que las declaraciones y dictámenes de los citados profesionales han sido, en esta causa, un valioso aporte al esclarecimiento de los hechos.
... en la posición del Instituto demandado, solamente quedó en pie la objeción relativa a la falta de claridad en la reivindicación principal, que es la que define el invento. En palabras utilizadas en la contestación de la demanda, "la solicitud cuestionada fue observada en su tramo final por inobservancia del requisito establecido en el art. 20 de la LP, que es una norma medular del sistema de las innovaciones registrables en la República Argentina" (fs. 283vta.). Esta conclusión fue refutada con seriedad de fundamentos por el Dr. Bravo Almonacid, experto designado de oficio en esta causa, tanto en su dictamen de fs. 447/453 como en las explicaciones brindadas a fs. 474/480.

En este punto crucial, me convencen las explicaciones del perito, quien fue seleccionado mediante un procedimiento que garantiza su idoneidad (ver fs. 439), e interviene en condiciones que coadyuvan a la imparcialidad de su dictamen (nombramiento judicial, sujeción a causales de recusación y remoción, exposición al control de los consultores y a los pedidos de explicaciones de ambas partes).

Destaco que las explicaciones eminentemente técnicas que el experto desarrolla de fs. 476 a fs. 479 no fueron materia de observaciones por el consultor técnico de la parte demandada ni fueron desvirtuadas en el alegato. La conclusión del Dr. Bravo Almonacid es la siguiente: "Considero que la primera reivindicación de la última versión de la patente presente en el expediente judicial, aquella que contiene 9 reivindicaciones y que se encuentra a fs. 191 del expediente judicial, define claramente al péptido de tránsito objeto de la patente ... En particular, me refiero a la primera reivindicación, aquélla que describe al péptido de tránsito..." (fs. 479).

Frente a estas explicaciones, la descalificación que sostiene "falta de claridad" o "imposibilidad de réplica por una persona con conocimientos medios en la especialidad" se queda sin sustento.
PREMIX S.R.L. c/ INTELDESINGN S.A. s/ NULIDAD DE MODELOS Y DISEÑOS (Causa 3065/97 ), Juzgado 5

CCCF,  Sala II   -   04/09/2007

Ver Modelos de Utilidad
... si bien el juez debe indagar la verdad basado en las pericias efectuadas, su tarea no consiste en interpretar los principios ni los criterios técnicos, sino que debe observar pautas de orden procesal o sustancial de raigambre jurídica que conduzcan a admitir o desestimar la pretensión intentada (conf. esta Sala, doctrina causa nº 2850/98 del 20.9.06 y sus citas).

CHEKPOINT SYSTEMS S.A. c/ SENSORMATIC ARGENTINA S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTES. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 1970/01),

CCCF, Sala III   -   25/04/2008

Ver Caducidad
... por parte de la actora ... resulta inadmisible pretender fundar su postura en los dictámenes por ella acompañados al expediente de medidas cautelares (conf. fs. 1135, 2do. párr.), ya que como esta Sala lo declaró en la resolución ..., tales informes carecen de la fuerza de convicción de la prueba pericial que regula los artículos 457 y siguientes de la ley ritual, la cual tiene una particular significación cuando se trata de cuestiones técnicas (conf. esta Sala, doctr. de la causa 1898/97 del 14.9.99), máxime cuando la actuación de los especialistas -por el origen de su designación y por el control de las partes a que están sometidos- comporta una verdadera garantía de imparcialidad (conf. Sala II, causa 8072 del 30.10.92). 
Y con referencia concreta a asuntos de la índole como los que aquí se estudian, se ha sostenido que la dilucidación de las cuestiones científicas que presentan requiere indispensablemente el aporte de la opinión pericial que constituye una prueba clave (conf. Sala I, causa 2144 del 16.10.92). Por tal razón, corresponde estar a lo informado por el experto, en tanto no se acredite el desacierto, incoherencia, errores, etc. del dictamen respectivo (conf. Sala I, causa 21243/95 del 20.12.01; Sala II, causas 3172 del 7.12.84, 5091 del 26.5.87, 7515 del 9.10.90, 7857 del 18.12.90 y 8072 precit.).
ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIO RICHMOND s/ CESE USO DE PATENTES (Causa 5037/01)

CCCF,  Sala I  -  19/10/2006

Ver Medidas Cautelares (Gemcitabina)
En el caso bajo juzgamiento, la producción de un dictamen pericial que ilustre al juez sobre los derechos emergentes de la patente invocada y la eventual superposición con el procedimiento que explotaría la demandada, hubiera sido de imprescindible necesidad para formar convicción sobre los extremos de procedencia de lo solicitado (en el mismo sentido, esta Cámara, Sala II, causa n° 7067/02 del 21/8/03; Sala III, causa 3709/02 del 15/5/03), toda vez que los informes técnicos elaborados a solicitud de cada una de las partes -mencionados en último término del considerando 4- contienen formulaciones que cabe interpretar como contradictorias ...

... dada la naturaleza de los dictámenes acompañados por ambas partes, resultan equiparables al informe de un consultor técnico, pues se trata de tareas encomendadas por las partes a profesionales que han elegido libremente. En este sentido, vale recordar que “el consultor técnico constituye, bien que referido al aspecto concreto de su actuación, una figura sustancialmente análoga a la del abogado y, por consiguiente, las razones que puede exponer tienen efecto como si proviniesen de la parte misma.
Apelación interpuesta por la demandada en relación con la admisión, producción y sustanciación de la prueba

Sala I  -  Sentencia del 23/09/2008  

... lo resuelto por el magistrado encuadra dentro del ámbito del precepto contenido en el art. 379 del Código Procesal, que establece la inapelabilidad -con carácter general para todo tipo de procesos- de las decisiones relativas a la producción, denegación y sustanciación de la prueba (cfr. esta Sala, causas 13.829/96 del 23/9/99 y sus citas, 13.955/03 y 13.794/03 del 16/12/03, 711/04 del 16/12/04 y 5042/01 del 15/6/06, entre otras). Por tal razón ... debe declararse mal concedido el recurso interpuesto por la demandada en este aspecto.
... en función del planteo de Laboratorio Richmond relativo a la determinación de la novedad del producto obtenido como resultado del procedimiento que protege la patente de la actora, es del caso señalar que si bien fue tenido en cuenta para su oportunidad en la resolución de fs. 1900, no fue considerado en la resolución apelada ... En tales condiciones, a fin de dar cabal cumplimiento a las resoluciones de la Sala … ponderando los términos de lo … y que este aspecto no integra claramente los puntos de pericia propuestos, el Tribunal considera conveniente disponer que el perito designado también se expida sobre la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infracción -el año 2005-, de un producto idéntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento Nº 243.533, pero no en infracción, originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado (art. 88 de la ley 24.481). A estos efectos, deberá practicar las diligencias que considere necesarias y podrá tener en cuenta la documentación individualizada …

En consecuencia, corresponde ampliar el plazo total en el que el experto deberá expedirse a veinticinco (25) días hábiles.

ELI LILLY AND COMPANY c/ SANDOZ s/ CESE DE USO DE PATENTE (Causa 5042/01)

CCCF, Sala I  15/06/2006

Ver Medidas Cautelares (Gemcitabina)
... lo decidido en cuanto al cumplimiento por parte de la demandada de la carga de la prueba establecida en el art. 88 de la ley 24.481, así como lo relativo a la aplicación al caso del art. 83 de dicha ley, no son cuestiones susceptibles de revisión, por lo que en este aspecto, la apelación no puede prosperar.

En cuanto al agravio concerniente a la desestimación de las pruebas ofrecidas, es del caso señalar que lo resuelto por el magistrado encuadra dentro del ámbito del precepto contenido en el art. 379 del Código Procesal, que establece la inapelabilidad -con carácter general para todo tipo de procesos- de las decisiones relativas a la producción, denegación y sustanciación de la prueba (cfr. esta Sala, causas 13.829/96 del 23/9/99 y sus citas, 13.955/03 y 13.974/03 del 16/12/03 y 711/04 del 16/12/04, entre otras).
Sala I  -  Sentencia del 25/09/2008

En cuanto a la designación del perito, cabe advertir que la apelante no ha mencionado concretamente el gravamen que el nombramiento del experto le ocasionó, por ejemplo en cuanto a la especialidad del perito o la existencia de alguna causal de recusación al momento de la designación que hubiera podido invocar, de manera tal que el agravio es de naturaleza meramente conjetural y, por ende, no puede prosperar (cfr. Loutayf Ranea, R. "El recurso de apelación en el proceso civil", t. 1, pág. 205; esta Sala, doctr. causa 5080/07 del 27-3-08). 

Sin perjuicio de ello, la recurrente también se ha agraviado de la imposibilidad de formular preguntas al perito y ello es susceptible de lesionar su derecho de defensa. Sin embargo, teniendo en cuenta que, en este estado, este menoscabo resulta subsanable, no procede que se invalide lo actuado, pues ello iría contra el principio de trascendencia precedentemente recordado, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina de Fallos 320:1611).
ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIOS RICHMOND s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 7373/08)

CCCF,  Sala I  -  02/06/2009

Ver Medidas Cautelares (Gemcitabina)
... lo resuelto por el magistrado* encuadra dentro del ámbito del art. 379 del Código procesal que establece la inapelabilidad -con carácter general para todo tipo de procesos- de las decisiones relativas a la producción, denegación y sustanciación de la prueba (cfr. esta Sala, causas 13.829/96 del 23-9-99 y sus citas, 13.955/03 y 13.974/03 del 16-12-03, 711/04 del 16-12-04, 5042/01 del 15-6-06 y 5037/01 del 23-9-08, entre otras).

* El juez de 1º inst. (Dr. Wathelet) confirió traslado de Richmond de lo dictaminado por el perito en la tercera respuesta del peritaje, producido por aplicación del art. 83, ap. II de la ley 24.481. Para así decidir, ponderó la trascendencia de la medida precautoria pedida y que debido a sus características –interrupción de la explotación ... su eficacia no está comprometida, en tanto no existe peligro de que el conocimiento de la contraria pueda dejarla sin objeto. Asimismo, sostuvo que la afectación de la celeridad en la adopción de la medida debía ser apreciada en contraposición con los valores en juego, considerando las consecuencias del dictado de la medida cautelar como fue pedida. También tuvo en cuenta lo decidido por la Sala en la causa 1412/07 del 22-5-07 en relación con la intervención de la destinataria de la medida respecto de la prueba pericial.

GENETICS INSTITUTE INC. c/ INSTITUTO SIDUS ICSA s/ RECURSO DE QUEJA (Causa 5694/08)

CCCF,  Sala II  -  02/10/2008

Hechos: Genetics Institute demandó al Instituto Sidus para que se le ordene cesar en la producción y/o venta de la eritropoyetina (EPO) fabricada según el método protegido por patente, mas los daños y perjuicios ocasionados. A su turno, la accionada reconvino por caducidad y, subsidiariamente, nulidad de la patente. 

Ambas partes ofrecieron la producción de prueba pericial por un experto en biología molecular; en particular, la demandada propuso que la designación se efectuara con base en un listado de instituciones especializadas, conformado por ambas partes 

La actora se opuso a tal modalidad de designación con sustento en que no garantizaba la imparcialidad debida, pues las entidades referidas habrían trabajado con su contraparte y no eran personas físicas. Por ello, sostuvo que correspondía pedir a la Academia Nacional de Medicina, al INAME y a la Facultad de Ciencias Químicas de la Provincia de Córdoba la remisión de un listado de cinco profesionales en la materia, tesitura que fue aceptada por el a quo, quien efectuó el requerimiento a la primera de las instituciones mencionadas. 

Una vez remitido el listado, el juez de grado designó al perito oficial, y en la misma resolución, rechazó las objeciones de la accionada en cuanto al consultor técnico propuesto por su contraria, 

La actora luego de solicitar y obtener del tribunal de grado una ampliación en el plazo para contestar las respuestas del experto en sesenta días, acompañó prueba documental y solicitó la nulidad del peritaje realizado y la designación de un nuevo perito. 

Frente a ello, el a quo decidió designar otro experto para que se expida sobre las impugnaciones formulada, decisión que fue revocada por esta Sala por no haberse conferido previamente traslado a la demandada. Cumplido con el recaudo procesal aludido, el magistrado subrogante, Dr. Jorge Anderson, mantuvo lo resuelto puesto que no advertía referencia concreta a la designación de un segundo perito. 

Finalmente, el demandado cuestiona la providencia del juez que denegó la apelación que interpuso en subsidio contra el auto que había dispuesto mantener la designación de un nuevo perito.
Sala II  -  02/10/2008

... cabe recordar que en el ámbito específico de la prueba pericial una vez producido el informe del experto, las partes pueden pedir explicaciones, plantear impugnaciones y hasta eventualmente solicitar la nulidad de la actuación. Ahora bien, es el Juez quien tiene la facultad de expedirse en lo atinente a la idoneidad probatoria de la labor del experto, teniendo en cuenta las directrices que emanan de los arts. 386 y 477 del ritual (conf. esta Cámara, Sala 3, causa n° 9.315/00 del 7.8.01). Y es así que si lo estima necesario, las normas procesales lo habilitan para ordenar una ampliación del peritaje o, directamente, nombrar un nuevo perito (conf. art. 473, 4t. párrafo, del ritual). 

Es por ello que no resulta razonable que a instancias de una de las partes -evidentemente disconforme con el resultado de la prueba pericial- se designe automáticamente a un nuevo experto para que se expida acerca de las impugnaciones formuladas, realizando una suerte de laudo arbitral sobre el peritaje realizado; por el contrario, es el Tribunal quien debe resolver la controversia suscitada entre el litigante y el perito (conf. Cámara Comercial, Sala E in re "Soler, Gladys c/ Mantel, Margarita s/ sumario" del 11.03.97). Y si para ello estima necesario ampliar el informe pericial o realizar uno nuevo, es claro que al menos debió efectuar un análisis liminar de los antecedentes de la cuestión, extremo que de forma alguna surge de los autos de fs. 3010 y 3573, donde el a quo se limitó a proveer de conformidad parte de lo peticionado por la actora. 

Por ello, a criterio de la Sala corresponde dejar sin efecto la designación del experto, sin que ello sea óbice, claro está, para que en el momento procesal oportuno, previa valoración de las constancias obrantes en la causa, el a quo pueda ejercer la facultad que le acuerda el art. 473 del Código de rito. 

MERIAL LTD. c/ LAYBES S.A. Y OTRO s/ CESE DE USO DE PATENTES. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 6631/03)

CCCF,  Sala II  -  12/11/2009

Ver Infracción de Patentes
Me parece atinado señalar, ante todo, que si bien en el caso se hallan entrelazadas cuestiones de naturaleza propia de la química y de la veterinaria, lo cierto es que no escapa a la consideración del común de la gente que también existen elementos que permiten una ponderación basada en el sentido común.

Y digo esto porque la determinación del alcance de la patente y el criterio interpretativo aplicable para ello son materias propias del juez, y no de especialistas en química o veterinaria, y es al juez al que le incumbe decidir las pretensiones deducidas en el proceso, calificándolas según correspondiere por ley (art. 163, inc. 6°, del Código Procesal) y según las pautas que le dicte la sana crítica.      

De las conclusiones expuestas por el médico veterinario Juan Martín Rosa, perito designado en autos, que lucen a fs. 660, surge claramente que "el FIPRONIL es un insecticida y nunca deja de serlo" (el subrayado me pertenece). También expresa que "el FIPRONIL no cura las alteraciones orgánicas provocadas por las pulgas y/o garrapatas" y "es el organismo quien regenera o cicatriza las alteraciones provocadas por la patología".

Por su parte, el perito ingeniero químico señor Gabriel Hernán Abal afirma que el FIPRONIL es la droga de uso farmacéutico veterinario que se encuentra descripta en la patente 255.628, la que protege sus derechos de explotación en general, pero ella incluye una excepción relativa a la protección de derechos industriales/intelectuales sobre dicha droga, excepción en la que, según su opinión, queda incluido el uso que efectúa la demandada LABYES S.A. sobre la droga en cuestión ...

Con el subrayado, que me pertenece, dejo en claro que sus observaciones responden a apreciaciones de índole puramente personal, careciendo, por tanto, del rigor científico que pretende asignarle la parte demandada.

Más allá de las conclusiones a las que arriban los expertos, que han de ser tomadas en cuenta por el juzgador en tanto y en cuanto versan sobre cuestiones de alta complejidad científica ajenas a su conocimiento, reitero lo expresado en un párrafo anterior, en el sentido de que ellas no deben constituirse en la única fuente de esclarecimiento para la resolución de un conflicto, excluyente de toda otra apreciación basada en el sentido común. 

INTERNATIONAL MULTIMEDIA CORPORATION c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 8769/04)

CCCF,  Sala II  -  30/12/2009

Ver Altura Inventiva en Criterios de Patentabilidad
Teniendo en cuenta que carezco de los conocimientos técnicos necesarios para decidir si lo dispuesto por el INPI ha sido correcto o si, por el contrario, se trata de una disposición manifiestamente arbitraria, me encuentro en la obligación de considerar valiosas las conclusiones vertidas por el ingeniero en electrónica señor Jorge Marcos Nahas, perito interviniente en estos autos.

Y no se trata de conceder al dictamen pericial fuerza de verdad axiomática, pues si bien se ha reiterado que la opinión de los peritos es sólo un elemento auxiliar del Juez, parece evidente que en el caso que me ocupa el señor Juez de la anterior instancia ha hecho uso de la facultad que le otorga el artículo 386 del Código de rito, aceptando las conclusiones del experto en tanto ellas aparecen suficientemente fundadas, criterio al que adhiero, en atención a las reglas técnicas que aplica en forma explicada, motivada y convincente.
NOVARTIS AG c/ LABORATORIO RICHMOND s/ MEDIDAS CAUTELARES, (Causa 5080/07) 

Sala I  -  Sentencia del 27/03/2008

Ver Medidas Cautelares (Imatinib)
… es conveniente precisar que no está controvertida la aplicación al "sub lite" del procedimiento previsto en el art. 83, apartado II, de la ley 24.481 (sustituido por la ley 25.859 -B.O. 14/1/04-), sino el alcance que cabe atribuirle en relación con la resolución que designó, sin intervención de la demandada, al perito químico Dr. Diego Saavedra para que se expidiera sobre los puntos propuestos a fs. 197, en el plazo de doce días (fs. 202). 

Así delimitado el tema a decidir, vale reiterar lo manifestado por el Tribunal en cuanto a que la resolución apelada versa sobre una cuestión que ha de ser resuelta por aplicación de normas específicas (art. 83, apartado II, de la ley 24.481), ajenas al capítulo de prueba del ordenamiento procesal (cfr. esta Sala, causa 8262/2007 -I- "Novartis AG c/ Laboratorios Richmond SACIYF s/ recurso de queja" del 28/8/07). Sobre el punto, es oportuno mencionar que la recurrente manifiesta -en orden a sustentar la inaplicabilidad del art. 379 del Código Procesal- que "la designación de un perito…tiene una naturaleza jurídica diversa, regulada por la ley de patentes específicamente ..." y que el dictamen del perito "…es una cuestión previa regulada por la ley de patentes, y no así una medida probatoria…" 

En este sentido, también se ha dicho que el art. 83, ap. II, de la Ley de Patentes debe recibir una inteligencia que sea compatible con el nivel de protección establecido en el ADPIC. Ello significa que el procedimiento para obtener el dictamen pericial -anterior a la resolución que resuelve admitir o rechazar la solicitud de la medida cautelar- no debe conducir a la pérdida de las notas de agilidad y eficacia, y debe servir de auxilio técnico previo para el juez, para formar su convicción con grado de certeza satisfactoria sobre la razonable probabilidad de la validez del título, sobre sus alcances y sobre la razonable configuración de la infracción (cfr. esta Sala, causa 1412/07 del 22/5/07, considerando 7 del voto de los Dres. Najurieta y Farrell).
Con relación a los puntos sobre los cuales el señor juez ordenó expedirse al experto, es oportuno recordar que el art. 83 dispone que "el juez requerirá que un perito designado de oficio, se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de quince días" de manera tal que resulta claro que en cuanto al contenido del peritaje, su alcance está precisado en el art. 83, apartado II, de la ley 24.481, que determina los puntos sobre los que el experto debe expedirse (cfr. esta Sala, doctr. causa 1412/07 del 31/5/07).

Sala I -  Sentencia del 02/07/2009

... cabe destacar que la actividad probatoria del procedimiento previsto en el art. 83 es de carácter singular, y resulta ajena -como principio- al capítulo de prueba del ordenamiento procesal .... no resultan aplicables sin más las normas del Código Procesal, a menos que el juez lo considere conveniente y sólo en la medida en que ello resulte compatible con las notas de agilidad y eficacia propias de las medidas cautelares. 

Con relación a los puntos de peritaje propuestos por la actora, habida cuenta de lo expuesto anteriormente en cuanto a la inaplicabilidad de las normas procesales que gobiernan la prueba pericial, lo que determina la consiguiente potestad del juez para examinar la pertinencia de aquéllos ... cabe concluir que la demandada no está facultada para formular observaciones respecto de su procedencia.

.... es pertinente señalar que el art. 83, ap. II de la ley 24.481 prevé entre las condiciones que se deben verificar para el dictado de una medida cautelar y sobre la que debe expedirse el perito que ... a) exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida ...” (el subrayado pertenece al Tribunal).

En tales condiciones, dados los términos del precepto, resulta razonable lo manifestado por Richmond en cuanto a que se vio privado de la posibilidad de adelantar los argumentos por los cuales plantearía la nulidad de la patente, a fin de que fueran considerados por el perito.  En este sentido, el Tribunal tampoco puede soslayar que la copia del llamado de atención formulado en sede administrativa por Richmond fue adjuntado por la actora después de producido el informe pericial, al contestar el traslado conferido ...

.... a fin de predicar la aplicación directa del art.50 del ADPIC, se ha señalado la dificultad que enfrenta el perito para su labor porque "no sabrá sobre qué dictaminar, ya que tiene que hacerlo sobre la base de una eventual impugnación del demandado, cuyo contenido, obviamente se ignora" (cfr. Otamendi, Jorge, “Medidas precautorias en la ley 25.859” en “Medidas Cautelares en Materia de Patentes de Invención según la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, págs. 101/110). En sentido análogo, se ha mencionado que en el sistema de EE.UU., si en el marco de una medida cautelar se cuestiona la validez de la patente, el tribunal analizará la prueba presentada por ambas partes (cfr. Noetinger, Fernando, “Requisitos de procedencia de las medidas cautelares a la luz de la doctrina y jurisprudencia norteamericanas” en “Medidas cautelares en Materia de Patentes de Invención según la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, págs. 61/99, punto 2.1.2)

Por otra parte, la alegada imposibilidad de formular al experto las preguntas que expone es susceptible de lesionar el derecho de defensa de la apelante (cfr. esta Sala, causa 5042/01 del 25-9-08). Sin embargo, teniendo en cuenta que el Tribunal ha revocado la medida cautelar (decisión de esta misma fecha en la causa 9485/07 “Novartis AG c/ Laboratorios Richmond s/ incidente de apelación”), en este estado, este menoscabo resulta subsanable. No procede que se invalide lo actuado, pues ello .... importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina de Fallos 320:1611).

Por esta razón, a la luz de las manifestaciones de la demandada que revelan la existencia de aspectos no tratados porque no fueron propuestos originariamente y teniendo en cuenta que la demandada también ha aportado documentación, el Tribunal considera conveniente disponer que un perito de oficio se expida en el plazo de doce días -igual al determinado para responder el cuestionario de la actora- sobre los puntos de pericia propuestos por la demandada, de cuyo dictamen se dará traslado a ambas partes.

A estos efectos, aun cuando la Sala ya se ha pronunciado respecto a la inexistencia de una causal de recusación al momento de su designación ... a fin de que la opinión vertida por el experto no condicione la objetividad del examen y respuesta de los puntos propuestos por la demandada, el Tribunal considera conveniente que en el plazo de cinco días las partes, de común acuerdo, propongan un único perito para llevar a cabo la tarea, o en caso contrario será designado por el señor juez.

Sala I  -  Sentencia del 20/04/2010

... se debe señalar que lo resuelto por el magistrado encuadra dentro del ámbito del precepto contenido en el art. 379 del Código Procesal, que establece la inapelabilidad -con carácter general para todo tipo de procesos- de las decisiones relativas a la producción, denegación y sustanciación de la prueba (cfr. esta Sala, causas 13.829/96 del 23-9-99 y sus citas, 13.955/03 y 13.974/03 del 16-12-03, 711/04 del 16-12-04,  5042/01 del 15-6-06,  5037/01 del 23-9-08 y 7373/08 del 2-6-09, entre otras), cuya aplicación resulta plenamente compatible con las notas de agilidad y eficacia propias de las medidas cautelares.    

Por lo expuesto .... debe declararse mal concedido el recurso interpuesto en relación con la designación del perito Sotelo.

Por lo demás, es del caso efectuar algunas precisiones en relación con otras cuestiones.

... ante la falta de propuesta de un perito de común acuerdo por las partes ... el señor juez lo designó ... y el experto se expidió únicamente sobre los puntos ofrecidos por la apelante y con base en la información y documentación a la que en dichos puntos la demandada hizo referencia ... a lo que se añade que en el caso tuvo al alcance la documentación aportada por ésta ...

Asimismo, cabe señalar que -en todo caso- el perito se limitó a cumplir con su cometido en otro expediente y de ello no se puede deducir que no exista  "neutralidad" de su parte. Es que el hecho de que haya tomado una determinada posición en otra causa en un tema técnico propio de su ámbito de conocimiento específico -en función de los puntos de peritaje allí ofrecidos-, no lo convierte en parcial. 

Consecuentemente, la intervención del perito Sotelo en otro expediente, donde la demandada es otro laboratorio y en el que -a tenor de lo manifestado por la recurrente- respondió al cuestionario de la actora basándose en elementos probatorios aportados únicamente por ésta, más allá de la vinculación que pueda existir en el objeto de ambas medidas cautelares, no determina que su desempeño en estos autos configure un apartamiento de lo decidido por la Sala.
ASSISTANCE S.R.L. c/ LABORATORIO BIOQUIMICO ARGENTINO S.R.L. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 4319/07)

CCCF,  Sala I  -  08/04/2010

Ver Medidas Cautelares
En efecto, es conveniente recordar, por un lado, que la prueba de peritos es un juicio de valor sobre cuestiones respecto de las cuales se requieren conocimientos especiales (art. 457 del Código Procesal) y que, estando en juego ámbitos propios del conocimiento científico que exceden la formación profesional de los jueces, los dictámenes periciales tienen una importancia decisiva (cfr. esta Sala, causa 640/9914-9-06 y sus citas). Por otra parte, el dictamen no es vinculante, sino que su fuerza probatoria deberá ser apreciada por los jueces conforme a las características de la prueba pericial en el ordenamiento jurídico -arts. 477 y concordantes del Código Procesal- (cfr. esta Sala, causa 1412/07 del 22-5-07, voto de los doctores Najurieta y Farrell).
ALIAGA ECHEGOYEN, A. R. c/ ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO S.A. s/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 8630/08)

CCCF,  Sala I  -  15/04/2010

Ver Modelos de Utilidad
En tales términos, se configura uno de los supuestos en que el ordenamiento adjetivo (art. 330, inc. 6, Código Procesal) expresamente releva al actor de la carga de concretar numéricamente el quantum del reclamo cuando la fijación del monto se halla necesaria e inescindiblemente supeditado a la prueba que se deba producir en el proceso (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VI, pág. 291 y siguientes; esta Sala, doctr. causa 1196/01 del 24.4.02, entre otras).

Es que no debe perderse de vista que la cuantificación de los rubros indemnizatorios aludidos sólo se puede establecer -en forma seria y no a partir de un cálculo antojadizo- con la producción de las pruebas pertinentes. Ni siquiera resultaría procedente exigir al actor que formule una estimación -aún provisional- habida cuenta de que, en razón del estrecho anudamiento entre lo reclamado y la prueba a producirse, cualquiera fuese la que aquél realizara, se la debería tachar de arbitraria (esta Sala, causa 2669/99 del 31.8.00).

Según se desprende del escrito de demanda, la accionante carece de referencias concretas de la cantidad de bienes comercializados por la contraria, extremo que incidiría en la determinación de la reparación que pretende.
E I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY c/ QUIMEX SUDAMERICANA S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 8140/09)

CCCF, Sala I  -  29/04/2010


Ver Medidas Cautelares

... es conveniente recordar que si bien la prueba de peritos es un juicio de valor sobre cuestiones respecto de las cuales se requieren conocimientos especiales (art. 457 del Código Procesal) y que,  estando en juego ámbitos propios del conocimiento científico que exceden la formación profesional de los jueces, los dictámenes periciales tienen una importancia decisiva (cfr. esta Sala, causa 640/99 14-9-06 y sus citas), por otra parte, el dictamen no es vinculante, sino que su fuerza probatoria deberá ser apreciada por los jueces conforme a las características de la prueba pericial en el ordenamiento jurídico -arts. 477 y concordantes del Código Procesal- (cfr. esta Sala, causa 1412/07 del 22-5-07, voto de los doctores Najurieta y Farrell).
BAYER CROPSCIENCE AG Y OTRO c/ CIBELES ARGENTINA S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTE. DAÑOS Y PERJUICIOS (Causa 4567/07)

CCCF,  Sala I  -  22/06/2010

Ver Infracción de Patente
En los términos en los cuales la cuestión ha quedado planteada, cabe recordar que el art. 335 del Código Procesal contempla la admisión de la presentación por el actor de documentos de fecha posterior a la interposición de la demanda, o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber tenido antes conocimiento de ellos, facultad que el art. 358 extiende al demandado (cfr. último párrafo). Asimismo, el artículo mencionado no condiciona la incorporación de documentos a ningún plazo (cfr. Fenocchieto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, 1993, tomo II, pág. 170; esta Sala, causa 8335/01 del 24-11-05).

En tales condiciones, resulta aplicable al "sub lite" la interpretación que del art. 335 hacen tanto la doctrina como la jurisprudencia, en el sentido de que resulta suficiente la afirmación formulada acerca del desconocimiento de los documentos de fecha anterior que se pretende agregar, incumbiéndole a su contraria la prueba referida al anterior conocimiento que se tuvo de ellos (cfr. Falcón, Código Procesal, T. II, págs. 643/644; Palacio, Tratado de Derecho Procesal, T. IV, págs. 310/311; CNCiv., Sala D., 21-10-86, E.D. 121-573 y Sala B, 22-2-75, Rep. E.D., 10-899; esta Sala, causa 21.837/96 del 1-7-97; Sala II, causa 1555/98 del 6-4-04). 

Por otra parte, cabe destacar que no corresponde formular en esta etapa procesal una valoración en cuanto a la entidad que tales documentos puedan revestir para la resolución de la causa, la cual debe reservarse para la sentencia a dictarse; salvo, claro está, que resulten manifiestamente ajenos a la cuestión materia del litigio, extremo que no se verifica en el sub examine.

Sobre el punto, se debe considerar los términos en los que la demandada solicitó su incorporación, esto es: únicamente a los fines de interpretar o aclarar el alcance de la patente argentina, cuyo expediente no obraría en autos en forma completa, lo cual no ha sido controvertido por la actora (cfr. fs. 819/820 e informes del INPI de fs. 349/350 y 353).

El criterio asumido por esta Sala resulta ajustado al principio rector en materia probatoria, que propicia aquella inteligencia que permite obtener la mayor cantidad de elementos necesarios para acreditar la veracidad de los hechos invocados por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, que tiene base constitucional (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctr. Fallos: 238:550, 247:176, 254:311, 284:375, 310:799 y 2456, 311:1971 y 315:2625 -disidencia del Dr. Fayt-; esta Sala, doctr. causas 4528 del 19-2-87, 115/97 del 7-10-99, 105/02 del 29-3-05 y 5123/98 del 6-9-07 ; Sala II, doctr. causas 5417 del 16-10-87 y 7568 del 29-6-90).  

HECHO NUEVO INVOCADO

GLAXO GROUP LIMITED c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE (Causa 3214/00)

CCCF,  Sala II  -  09/04/2002

Ver Reválida
... un hecho nuevo no puede constituir un medio para alterar los elementos constitutivos de la pretensión o introducir una transformación; en efecto, el hecho nuevo debe estar referido a un elemento de juicio relativo a las cuestiones sobre las que se trabó la litis.

... no es posible soslayar que la solicitud de patente oportunamente presentada por la actora fue destinada a proteger “un compuesto farmacéutico”. De allí que, entre otros temas, en la demanda expuso las razones por las que a su juicio la ley  no vedaba la posibilidad de patentar tales compuestos, sosteniendo también que aun si se juzgara que esa prohibición existe, ella sería inconstitucional.

... el hecho nuevo invocado ... expresa una modificación de la solicitud de patente basada sólo en una decisión discrecional y unilateral asumida por la actora, consistente en eliminar algunas de las reivindicaciones contenidas en la solicitud original, de modo que su alcance queda circunscripto al procedimiento de preparación de los compuestos. 

... ello implica una modificación de los términos en que quedó trabada la litis, pues resulta obvio que la resolución del INPI cuestionada ... fue adoptada teniendo en cuenta la solicitud original.

... para que un documento pueda ser agregado en segunda instancia debe ser de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, y si fuera anterior a ese momento, la parte interesada debe afirmar no haber tenido conocimiento previo de él.

... con los elementos obrantes en autos no es posible establecer el momento en que el documento en cuestión fue elaborado por la demandante.

... el instrumento adquirió fecha cierta con su presentación ante el INPI y si se toma en cuenta esa fecha, cabe estimar satisfecho el requisito indicado.

... ponderando el principio de amplitud que siempre es bueno observar en materia de prueba, estímese apropiado admitir la agregación del documento aludido, sin que ello implique formular juicio alguno respecto de su valor probatorio o de su trascendencia a los fines de dirimir el litigio.

PROTECCION DE DATOS

MEDIDAS CAUTELARES

EZETIMIBE  -  CASOS RELACIONADOS

MSP SINGAPORE LLC c/ LABORATORIOS ROEMMERS SAICF s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa  2538/05)

CCCF,  Sala I  -  9/8/2005

Hechos: La actora solicitó una medida cautelar para que Laboratorios Roemmers cesara en el uso de la información confidencial -estudios pre-clínicos y clínicos- de su propiedad, a fin de obtener la aprobación del producto "VASOTENAL EZ", cuyo principio activo es una combinación de las drogas EZETIMIBE y SIMVASTATINA, y también se abstenga de utilizar esa información para la aprobación de cualquier producto que contenga como ingrediente activo la combinación de las drogas mencionadas o que contenga la droga EZETIMIBE.  La actora también solicitó que se suspendan los efectos de la aprobación del producto "VASOTENAL EZ" y de cualquier producto que contenga como ingrediente activo las drogas mencionadas, todo ello con fundamento en el art. 39.3 del ADPIC. Por último alegó la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la ley 24.766 y de los arts. 3 y 4 del decreto 150/92.

El juez de primera instancia rechazó la medida cautelar solicitada y para ello consideró que no resultaba posible otorgar, sin más trámite ni audiencia de la contraria, la prohibición de comercialización de un medicamento que compite con el de la actora, por la sola presunción de la infracción argüida y la sospechada inconstitucionalidad de las normas impugnadas, habida cuenta de que se trataba de una cuestión compleja y opinable. Además, sostuvo que, en principio, la pretensión de inconstitucionalidad es inadmisible cuando se la introduce en una medida cautelar. Asimismo, destacó que la protección prevista en el art. 39.3, del ADPIC, que contempla la posibilidad de impedir a un tercero utilizar los resultados de las pruebas realizadas por otra empresa para la aprobación de la comercialización, requiere que la información sea obtenida por prácticas deshonestas, circunstancia que, en este estado, no se puede afirmar.

Sala I  -  Sentencia del 09/08/2005

... es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la innovativa es una medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Fallos 316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695).

En este mismo orden de ideas, este Tribunal ha sostenido en relación a las medidas innovativas que, dada su especial naturaleza, requieren para su dictado, además de la concurrencia de los presupuestos básicos generales de toda medida cautelar, un cuarto requisito que le es propio, cual es la posibilidad de que se consume un daño irreparable (Cfr. esta Sala, causas 3905 del 28/4/94 y 1178/98 del 16/4/98, entre otras; en igual sentido, esta Cámara, Sala II, causa 6921 del 1/9/89; CNCiv., Sala A, L.L. 1985-D, 11 y L.L. 1986-C, 344; Peyrano, J.W., "Medida cautelar innovativa", Buenos Aires, 1981, pág. 21 y sigtes.).

Así también se ha dicho que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (cfr. Peyrano, J.W. "La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa", L.L. 1985-D,112).

Ahora bien, se advierte que la recurrente basa la verosimilitud de su derecho en la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la ley 24.766 y de los arts. 3 y 4 del decreto 150/92, disposiciones que, a su juicio, contrarían el art. 39.3 del ADPIC permitiendo un uso comercial desleal de las investigaciones pre-clínicas y clínicas por ella desarrolladas, que merecen la protección prevista en el mencionado artículo del tratado.

Resulta conveniente señalar que las medidas cautelares pedidas en el marco de un proceso en el que se persigue la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones que regulan la actividad de los órganos del Estado, deben ser concedidas con carácter restrictivo, en la medida en que importan un anticipo de jurisdicción favorable al particular sobre la base de la manifiesta o palmaria ilegitimidad de las normas atacadas.

En este sentido, se debe recordar que primeramente, la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto es un acto de suma gravedad que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico... 

Desde esta perspectiva, cabe advertir que -al margen del juicio de valor que oportunamente se adopte respecto de las normas cuya declaración de inconstitucionalidad se persigue-, el Tribunal entiende que no resulta factible tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado con las constancias de la causa, en la medida suficiente que justifique acceder a la cautelar impetrada.

Ello es así, por cuanto no es posible el juzgamiento actual de la cuestión mediante una aproximación superficial, sino que ello impone necesariamente el ingreso al análisis y la interpretación del alcance del art. 39 del ADPIC, a efectos de determinar la legalidad y razonabilidad de las normas impugnadas, lo cual resulta cuanto menos poco prudente en el estrecho marco cognitivo de las medidas cautelares (cfr. esta Sala, doctr. de la causa 837/03 del 6/5/03 y sus citas).

En efecto, la mera impugnación de inconstitucionalidad deducida no autoriza, por sí sola, a tener por configurada la verosimilitud del derecho en cuestión, pues no surge, dentro del reducido ámbito de conocimiento propio de este tipo de incidentes, que el decreto 150/92 y la ley 24.766 exhiban la tacha que se les atribuye en forma palmaria ni que, por lo tanto, la presunción que favorece a uno y a otra deba ceder en favor de la pretensión precautoria (cfr. Fallos: 195:383, 210:48, 320:300; y Sala III, causa 1585 cit.).

Por otra parte, el tema traído a decisión de esta Alzada involucra cuestiones que se encuadran en un marco de suma complejidad técnica -conforme surge de la documentación remitida por la ANMAT- que también exceden el limitado ámbito de conocimiento propio de este tipo de medidas (cfr. esta Sala, causa 1792/04 del 4/5/04; Sala II, doctr. causa 4183/02 del 18/3/03).  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada.

MSP SINGAPORE LLC c/ LABORATORIOS ROEMMERS SAICF s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa  2539/05)

CCCF,  Sala I  -  9/8/2005

Hechos: La actora solicitó una medida cautelar para que Laboratorios Roemmers cesara en el uso de la información confidencial -estudios pre-clínicos y clínicos- de su propiedad, a fin de obtener la aprobación del producto "ALIPAS DUO", cuyo principio activo es una combinación de las drogas EZETIMIBE y SIMVASTATINA, y también se abstenga de utilizar esa información para la aprobación de cualquier producto que contenga como ingrediente activo la combinación de las drogas mencionadas o que contenga la droga EZETIMIBE.  La actora también solicitó que se suspendan los efectos de la aprobación del producto "ALIPAS DUO" y de cualquier producto que contenga como ingrediente activo las drogas mencionadas, todo ello con fundamento en el art. 39.3 del ADPIC. Por último alegó la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la ley 24.766 y de los arts. 3 y 4 del decreto 150/92.

Ver sentencia Causa 2538/05
MSP SINGAPORE LLC c/ GADOR S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 4173/05)

CCCF,  Sala I  -  22/12/2005

Hechos: La actora solicitó una medida cautelar a fin de que Gador cesara en el uso de la información confidencial -estudios pre-clínicos y clínicos- de la entidad química "EZETIMIBE" de su propiedad, que utilizara la demandada para la aprobación de su producto "CORACIL", y se abstenga de utilizar esa información para la aprobación de cualquier producto que contenga el ingrediente activo EZETIMIBE en todas y cualesquiera de sus variantes de concentración, bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias. Asimismo, dispuso notificar a la ANMAT la medida cautelar ordenada a fin de que se suspendan los efectos de la aprobación del producto CORACIL de Gador S.A. y de cualquier producto que pudiera solicitar y/o haya solicitado la demandada que contenga el ingrediente activo mencionado, todo ello con fundamento en la protección otorgada por el art. 39.3 del ADPIC y lo dispuesto en el art. 50 del tratado mencionado. La contracautela fue fijada en $ 100.000.

El juez de primera instancia admitió la medida y para ello consideró que la protección de la información no divulgada encuentra sustento en el art. 39 del ADPIC (incisos 1, 2 y 3) y que la documentación acompañada justificaba la titularidad de un derecho de propiedad intelectual sobre la información obtenida de los estudios pre-clínicos y clínicos realizados para la aprobación del producto EZETIMIBE -nombre comercial "ZETIA"- en los Estados Unidos y en el país por intermedio de Merck Sharp & Dohme Argentina (subsidiaria de Merck & Co. Inc.) -nombre comercial "EZETROL"- bajo el régimen del art. 5 del Decreto 150/92. Asimismo, no consideró oportuno expedirse, en este estado, sobre la constitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la Ley de Confidencialidad (24.766) y de los arts. 3 y 4 del Decreto 150/92.
Sala I  -  Sentencia del 22/12/2005

... es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la innovativa es una medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Fallos 316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695).

En este mismo orden de ideas, este Tribunal ha sostenido en relación a las medidas innovativas que, dada su especial naturaleza, requieren para su dictado, además de la concurrencia de los presupuestos básicos generales de toda medida cautelar, un cuarto requisito que le es propio, cual es la posibilidad de que se consume un daño irreparable (Cfr. esta Sala, causas 3905 del 28/4/94 y 1178/98 del 16/4/98, entre otras; en igual sentido, esta Cámara, Sala II, causa 6921 del 1/9/89; CNCiv., Sala A, L.L. 1985-D, 11 y L.L. 1986-C, 344; Peyrano, J.W., "Medida cautelar innovativa", Buenos Aires, 1981, pág. 21 y sigtes.).

Así también se ha dicho que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (cfr. Peyrano, J.W. "La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa", L.L. 1985-D,112).

Un grado superior de exigencia en cuanto a este último requisito surge claramente del art. 50 del ADPIC -que el "a quo" ha invocado para fundar su decisión (fs. 170)- que debe ser interpretado en el contexto de la Sección del tratado ("Medidas provisionales"), en donde la norma está inserta. En tal sentido, el párrafo 3 del art. 50 del ADPIC contempla la facultad de las autoridades judiciales de exigir al peticionante que establezca la titularidad de su derecho con un "grado suficiente de certidumbre". Ello significa que el estándar de agilidad y eficacia con que nuestra legislación nacional debe tutelar los derechos de propiedad industrial, no prescinde de la necesidad de todo magistrado de verificar condiciones que apuntan a establecer con algún grado de certidumbre el derecho del demandante, antes de admitir medidas provisionales inaudita parte.

Ahora bien, se advierte que la recurrente basa la verosimilitud de su derecho en la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la ley 24.766 y de los arts. 3 y 4 del decreto 150/92, disposiciones que, a su juicio, contrarían el art. 39.3 del ADPIC permitiendo un uso comercial desleal de las investigaciones pre-clínicas y clínicas por ella desarrolladas, que merecen la protección prevista en el mencionado artículo del tratado.

En tal sentido, resulta conveniente señalar que las medidas cautelares pedidas en el marco de un proceso en el que se persigue la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones que regulan la actividad de los órganos del Estado, deben ser concedidas con carácter restrictivo, en la medida en que importan un anticipo de jurisdicción favorable al particular sobre la base de la manifiesta o palmaria ilegitimidad de las normas atacadas.

... la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto es un acto de suma gravedad que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico... 

Desde esta perspectiva, cabe advertir que -al margen del juicio de valor que oportunamente se adopte respecto de las normas cuya declaración de inconstitucionalidad se persigue-, el Tribunal entiende que no resulta factible tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado con las constancias de la causa, en la medida suficiente que justifique acceder a la cautelar impetrada.

Ello es así, por cuanto no es posible el juzgamiento actual de la cuestión mediante una aproximación superficial, sino que ello impone necesariamente el ingreso al análisis y la interpretación del alcance del art. 39 del ADPIC, a efectos de determinar la legalidad y razonabilidad de las normas impugnadas, lo cual resulta cuanto menos poco prudente en el estrecho marco cognitivo de las medidas cautelares (cfr. esta Sala, doctr. de la causa 837/03 del 6/5/03 y sus citas, causas 2538/05 y 2539/05 citadas).
En efecto, la mera impugnación de inconstitucionalidad deducida no autoriza, por sí sola, a tener por configurada la verosimilitud del derecho en cuestión , pues no surge, dentro del reducido ámbito de conocimiento propio de este tipo de incidentes, que el decreto 150/92 y la ley 24.766 exhiban la tacha que se les atribuye en forma palmaria ni que, por lo tanto, la presunción que favorece a uno y a otra deba ceder en favor de la pretensión precautoria (cfr. Fallos: 195:383, 210:48, 320:300;  Sala III, causa 1585 cit.; y esta Sala, causas 2538/05 y 2539/05 cit.).
Por otra parte, el tema traído a decisión de esta Alzada involucra cuestiones que se encuadran en un marco de suma complejidad técnica que también exceden el limitado ámbito de conocimiento propio de este tipo de medidas (Cfr. esta Sala, causa 1792 del 4/5/04; Sala II causa 4183/02 del 18/3/03).

En efecto, el Tribunal no desconoce la posibilidad de dictar medidas cautelares en el marco de un proceso donde se persigue la declaración de inconstitucionalidad de una norma, pero ello exige apreciar las circunstancias de cada caso ...

... el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución apelada ...
MSP SINGAPORE COMPANY LLC c/ IVAX ARGENTINA S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 4176/05) 

CCCF,  Sala II  -  03/09/2008

Hechos: El juez de primera instancia, titular del Juzgado N° 6 de este fuero, hizo lugar a la medida precautoria impetrada por la actora, ordenando a Ivax Argentina cesar de inmediato en el uso de ciertos estudios pre-clínicos y clínicos -cuya propiedad alegó la actora- para solicitar la aprobación del producto medicinal "Vadel", así como abstenerse de utilizar dicha información para la aprobación de cualquier producto que contenga el ingrediente activo EZETIMIBE, bajo apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias. Asimismo, dispuso notificar a la ANMAT la resolución cautelar a fin de que se suspenda los efectos de la aprobación de la mencionada especialidad medicinal y de cualquier producto que pudiera solicitar y/o haya solicitado la demandada que contenga el ingrediente activo indicado.

Contra lo decidido la cautelada dedujo recurso de apelación.
Sala II  -  Sentencia del 03/09/2008

Que dentro del conjunto dé las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional, en cuanto altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en los recaudos que hacen a su admisión (Fallos: 316:1833; 319:1069, 323:3075, entre otros).

En este orden de ideas, las decisiones de esa naturaleza no sólo requieren la concurrencia de los presupuestos qué deben concurrir en forma general, sino también un requisito que les es propio: la posibilidad de que se consume un daño irreparable (confr. Peyrano, J.W., "Medida cautelar innova tiva", Bs. As., 1981, p. 24; esta Sala, causas 6921 del 1-9-89 y 6981/06 del 27-4-07).

Por otra parte, el art. 50 del ADPIC -citado por la actora para fundar su solicitud y también en la resolución apelada- contempla la facultad de las autoridades judiciales de exigir al peticionario de una medida cautelar que establezca la Ititularidad de su derecho con un "grado suficiente de certidumbre". Ello significa que el estándar de agilidad y eficacia con que la legislación nacional debe tutelar los derechos de propiedad industrial no prescinde de la necesidad de todo magistrado de verificar condiciones que apuntan a establecer la verosimilitud del derecho que invoca el demandante antes de admitir medidas provisionales inaudita pars (confr. Sala 1, causa 3958/05 del 5-7-07).

… las medidas cautelares en las que se persigue la declaración de inconstitucionalidad de normas que regulan la actividad de los órganos del Estado deben ser apreciadas con carácter particularmente estricto, en tanto importan un anticipo de jurisdicción favorable al particular sobre la base de la manifiesta o palmaria ilegitimidad que en el caso tendrían las normas atacadas (confr. Sala 3, causa 1585/04 del 7-6-05; Sala 1, causas 366/04 del 6-9-05 y 3958/05 cit.). Esa condición, pues, debe surgir con claridad de las constancias de la causa, y sumarse a ella el carácter irreparable del daño que se procura conjurar, como ya se mencionó (confr. esta Sala, causa 5772/04 del 18-5-04 y sus citas).

De allí que sea pertinente recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 311:394; 312:1437 y 327:5723, entre muchos otros), y que los actos de la administración gozan de presunción de legitimidad, al igual que las leyes cuando han sido sancionadas y promulgadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional (Fallos: 314:424; 319:178).

Que, desde esta perspectiva, y tal como lo han juzgado también las restantes Salas de esta Cámara, el Tribunal estima que en el sub examen, con las constancias actualmente reunidas en la causa, no es posible tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado en medida suficiente que justifique acceder a la protección cautelar solicitada.

A esos fines se debe tener en cuenta que no resulta posible el juzgamiento actual de la cuestión mediante una aproximación superficial, sino que las circunstancias fácticas del caso imponen necesariamente el ingreso al análisis del art. 39 del ADPIC y a la determinación de sus alcances, de modo que permita establecer la legalidad y razonabilidad de las normas impugnadas, lo cual resulta poco prudente en el estrecho marco cognitivo de las medidas cautelares.

La mera impugnación constitucional formulada no autoriza, por sí sola, a tener por configurada la verosimilitud del derecho, pues la tacha que se atribuye a la ley 24.766 y al decreto 150/92 no surge en forma palmaria o manifiesta -nótese que la propia solicitante asevera que las disposiciones que cuestiona no son inconstitucionales en cualquier caso, sino en el supuesto específico que aquí plantea-, de modo que no es posible que la presunción de validez que juega a favor de las normas ceda a la pretensión de la actora (confr. Fallos: 320:300; Sala 3, causa 1585 cit.; Sala 1, causa 2539/05 del 9•8•05).

Que lo .expresado hasta aquí conduce a la revocación de la medida cautelar decretada en autos, lo que a su vez torna inoficioso el tratamiento del recurso interpuesto por la demandante.

Por consiguiente, el Tribunal RESUELVE: a) revocar el pronunciamiento …

Recurso Extraordinario interpuesto por la actora

Sala II  -  Sentencia del 06/04/2009

Que, en primer término, cabe recordar que las resoluciones atinentes a medidas cautelares, no son -como principio- susceptibles del recurso previsto en el art. 14 la ley 48, pues, aparte de tener sustancia procesal, no constituyen sentencia definitiva, salvo en el supuesto de que ocasionen un gravamen irreparable (conf. Fallos 302:347 y 516, entre otros; esta Sala, causa n° 22.358/96 del 20.5.97; Sala 1, causa n° 10.904/00 del 17.4.01; Sala 3, causa n° 8.265/00 del 20.7.01). 

Desde este enfoque, el recurrente no ha demostrado acabadamente que la decisión cuestionada le provoque una lesión de esa especie, toda vez que sólo ha conjeturado que la demandada podría comercializar el producto en disputa, sin aportar dato alguno acerca de la inminencia de tal extremo, como así tampoco en cuanto a la entidad del daño que podría sufrir. 

Que, por otra parte, el aludido requisito no se suple con la invocación de la doctrina de la arbitrariedad, teniendo en cuenta que los defectos de juicio que alega sólo traducen una mera discrepancia con la solución adoptada, lo cual no autoriza a descalificar el pronunciamiento, suficientemente fundado como acto jurisdiccional (conf. Fallos 275:45; 300:200; 304:1.633; entre muchos otros). 

Por ello, esta Sala RESUELVE: denegar el recurso extraordinario interpuesto …
MSP SINGAPORE COMPANY LLC c/ LABORATORIO ELEA (Causa 4167/05)

CCCF,  Sala II  -  25/09/2008

Hechos: El juez de primera instancia, titular del Juzgado N° 6 de este fuero, hizo lugar a la medida precautoria impetrada por MSP la actora, ordenando a Laboratorio Elea cesar de inmediato en el uso de ciertos estudios pre-clínicos y clínicos, cuya propiedad alegó la actora, para solicitar la aprobación del producto medicinal "Trilip", así como abstenerse de utilizar dicha información para la aprobación de cualquier producto que contenga el ingrediente activo EZETIMIBE, bajo apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias. Asimismo, dispuso notificar a la ANMAT la resolución cautelar a fin de que se suspenda los efectos de la aprobación de la mencionada especialidad medicinal y de cualquier producto que pudiera solicitar y/o haya solicitado la demandada que contenga el ingrediente activo indicado.

Contra lo decidido la cautelada dedujo recurso de apelación.

Sala II  -  Sentencia del 25/09/2008

Que en fecha reciente este Tribunal se pronunció en un caso estrictamente análogo, ante una petición cautelar también formulada por MSP Singapore Company LLC (causa n° 4176/05, del 3-9-08).

En tales condiciones, dada la analogía existente entre ambas causas y resultando íntegramente aplicables al sub examen los argumentos expresados en el pronunciamiento citado, cuya copia certificada precede e integra el presente, en mérito a la brevedad corresponde remitir a lo que se dijo en esa ocasión.

Por los fundamentos aludidos, SE RESUELVE: revocar el pronunciamiento …
MSP SINGAPORE COMPANY LLC c/ LABORATORIOS PHOENIX (Causa 4169/05)

CCCF,  Sala II  -  16/09/2008

Hechos: El juez de primera instancia, titular del Juzgado N° 6 de este fuero, hizo lugar a la medida precautoria impetrada por MSP Singapore Company LLC, ordenando a Laboratorio Phoenix S.A. cesar de inmediato en el uso de ciertos estudios pre-clínicos y clínicos, cuya propiedad alegó la actora, para solicitar la aprobación del producto medicinal "Acotral", así como abstenerse de utilizar dicha información para la aprobación de cualquier producto que contenga el ingrediente activo EZETIMIBE, bajo apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias. Asimismo, dispuso notificar a la A.N.M.A.T. la resolución cautelar a fin de que se suspenda los efectos de la aprobación de la mencionada especialidad medicinal y de cualquier producto que pudiera solicitar y/o haya solicitado la demandada que contenga el ingrediente activo indicado.

Contra lo decidido la cautelada dedujo recurso de apelación.
Sala II  -  Sentencia del 16/09/2008

Que en fecha reciente este Tribunal se pronunció en un caso estrictamente análogo, ante una petición cautelar también formulada por MSP Singapore Company LLC (causa n° 4176/05, del 3-9-08).

En tales condiciones, dada la analogía existente entre ambas causas y resultando íntegramente aplicables al sub examen los argumentos expresados en el pronunciamiento citado, cuya copia certificada precede e integra el presente, en mérito a la brevedad corresponde remitir a lo que se dijo en esa ocasión.

Por los fundamentos aludidos, SE RESUELVE: revocar el pronunciamiento …
Recurso Extraordinario interpuesto por la actora

Sala II  -  Sentencia del 15/04/2009

Que, en primer término, cabe recordar que las resoluciones atinentes a medidas cautelares, no son -como principio- susceptibles del recurso previsto en el art. 14 la ley 48, pues, aparte de tener sustancia procesal, no constituyen sentencia definitiva, salvo en el supuesto de que ocasionen un gravamen irreparable (conf. Fallos 302:347 y 516, entre otros; esta Sala, causa n° 22.358/96 del 20.5.97; Sala 1, causa n° 10.904/00 del 17.4.01; Sala 3, causa n° 8.265/00 del 20.7.01). 

Desde este enfoque, el recurrente no ha demostrado acabadamente que la decisión cuestionada le provoque una lesión de esa especie, toda vez que sólo ha conjeturado que la demandada podría comercializar el producto en disputa, sin aportar dato alguno acerca de la inminencia de tal extremo, como así tampoco en cuanto a la entidad del daño que podría sufrir. 

Por ello, esta Sala RESUELVE: denegar el recurso extraordinario interpuesto …
MSP SINGAPORE COMPANY LLC c/ LABORATORIO DR. LAZAR &CIA. S/ MEDIDAS CAUTELARES  (Causa 4163/05)

CCCF,  Sala II  -  31/03/2009

Hechos: El juez de primera instancia, titular del Juzgado N° 6 de este fuero, hizo lugar a la medida precautoria impetrada por la actora, ordenando a Laboratorio Lazar cesar de inmediato en el uso de ciertos estudios pre-clínicos y clínicos, cuya propiedad alegó la actora, para solicitar la aprobación del producto medicinal "ALÍN", así como abstenerse de utilizar dicha información para la aprobación de cualquier producto que contenga el ingrediente activo EZETIMIBE en todas y cualesquiera de sus variantes de concentración, bajo apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias. Asimismo, dispuso notificar a la A.N.M.A.T. la resolución cautelar a fin de que se suspenda los efectos de la aprobación de la mencionada especialidad medicinal y de cualquier producto que pudiera solicitar y/o haya solicitado la demandada que contenga el ingrediente activo indicado.

Contra ello la cautelada dedujo recurso de apelación.
A su turno, la actora impugnó la calidad procesal asignada al Estado Nacional (Ministerio de Salud y Ambiente), postulando que corresponde encuadrar su intervención en los términos previstos en el art. 90, inc. 1º, del Código Procesal, y no en el 2º, como fue solicitado y admitido por el señor juez. Controvirtió también el trámite incidental otorgado a la solicitud de levantamiento de la medida precautoria y reclamó su rechazo liminar, alegando la inexistencia de circunstancias sobrevinientes que pudieran justificar tal petición. 

El juez no sólo desestimó esos planteos sino que, además, hizo lugar al pedido de levantamiento de la medida, lo que motivó un nuevo recurso de la actora.

Sala II  -  Sentencia del 31/03/2005

Que la calidad que corresponde reconocer al Estado Nacional en el conflicto ha sido examinada y resuelta por el Tribunal en casos análogos (causas 4180/05 del 6-9-07; 5623/05; 5687/05 y 5689/05, todas del 12-10-07), destacando en esas oportunidades que el control de constitucionalidad de un determinado régimen legal excluye la defensa directa de las disposiciones impugnadas por parte del Estado en su condición de productor de tales normas (confr. Fallos: 310:2342).

Por otra parte, la propia actora ha afirmado que el régimen abreviado que contempla el plexo normativo objetado "no es, en principio, inconstitucional", aun cuando estima que ello sí acontece en el caso concreto (confr. fs. 356 vta.).

Se recordó entonces que dentro del conjunto de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional, en cuanto altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en los recaudos que hacen a su admisión (Fallos: 316:1833; 319:1069, 323:3075, entre otros).

En ese orden de ideas, las decisiones de esa naturaleza no sólo requieren la concurrencia de los presupuestos que deben concurrir en forma general, sino también un requisito que les es propio: la posibilidad de que se consume un daño irreparable (confr. Peyrano, J.W., "Medida cautelar innovativa", Bs. As., 1981, p. 24; esta Sala, causas 6921 del 1-9-89 y 6981/06 del 27-4-07).

Por otra parte, el art. 50 del ADPIC -citado por la demandante para fundar su solicitud, y también en la resolución de fs. 164/165- contempla la facultad de las autoridades judiciales de exigir al peticionario de una medida cautelar que establezca la titularidad de su derecho con un "grado suficiente de certidumbre". Ello significa que el estándar de agilidad y eficacia con que la legislación nacional debe tutelar los derechos de propiedad industrial no prescinde de la necesidad de todo magistrado de verificar condiciones que apuntan a establecer la verosimilitud del derecho que invoca el demandante antes de admitir medidas provisionales inaudita pars (confr. Sala 1, causa 3958/05 del 5-7-07).

... es relevante puntualizar que las medidas cautelares en las que se persigue la declaración de inconstitucionalidad de normas que regulan la actividad de los órganos del Estado deben ser apreciadas con carácter particularmente estricto, en tanto importan un anticipo de jurisdicción favorable al particular sobre la base de la manifiesta o palmaria ilegitimidad que en el caso tendrían las normas atacadas (confr. Sala 3, causa 1585/04 del 7-0-05; Sala 1, causas 366/04 del 6-9-05 y 3958/05 cit.). Esa condición, pues, debe surgir con claridad de las constancias de la causa, y sumarse a ella el carácter irreparable del daño que se procura conjurar (confr. esta Sala, causa 5772/04 del 18-5-04 y sus citas).

... no resulta posible el juzgamiento actual de la cuestión mediante una aproximación superficial, sino que las circunstancias fácticas del caso imponen necesariamente el ingreso al análisis del art. 39 del ADPIC y a la determinación de sus alcances, de modo que permita establecer la legalidad y razonabilidad de las normas impugnadas, lo cual resulta poco prudente en el estrecho marco cognitivo de las medidas cautelares.

La mera impugnación constitucional formulada no autoriza, por sí sola, a tener por configurada la verosimilitud del derecho, pues la tacha que se atribuye a la ley 24.766 y al decreto 150/92 no surge en forma palmaria o manifiesta -nótese que la propia solicitante asevera que las disposiciones que cuestiona no son inconstitucionales en cualquier caso, sino en el supuesto específico que aquí plantea-, de modo que no es posible que la presunción de validez que juega a favor de las normas ceda a la pretensión de la actora (confr. Fallos: 320:300; Sala 3, causa 1585 cit.; Sala 1, causa 2539/05 del 9-8-05).

... SE RESUELVE: a) revocar el decisorio ...
Recurso Extraordinario interpuesto por la actora

Sala II  -  Sentencia del 23/06/2009

Que, en primer término, cabe recordar que las resoluciones atinentes a medidas cautelares, no son -como principio- susceptibles del recurso previsto en el art. 14 la ley 48, pues, aparte de tener sustancia procesal, no constituyen sentencia definitiva, salvo en el supuesto de que ocasionen un gravamen irreparable (conf. Fallos 302:347 y 516, entre otros; esta Sala, causa n° 22.358/96 del 20.5.97; Sala 1, causa n° 10.904/00 del 17.4.01; Sala 3, causa n° 8.265/00 del 20.7.01). 

Desde este enfoque, el recurrente no ha demostrado acabadamente que la decisión cuestionada le provoque una lesión de esa especie, toda vez que sólo ha conjeturado que la demandada podría comercializar el producto en disputa, sin aportar dato alguno acerca de la inminencia de tal extremo, como así tampoco en cuanto a la entidad del daño que podría sufrir. 

Por ello, esta Sala RESUELVE: denegar el recurso extraordinario interpuesto …
IMATINIB MESILATO  -  CASOS RELACIONADOS

NORVARTIS PHARMA AG c/ MONTE VERDE S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 4179/05)

CCCF,  Sala III  -  27/12/2005

Hechos: Novartis solicitó que se dictara una medida cautelar autónoma contra Monte Verde a fin de que ésta cesara en el uso de la información técnica confidencial -consistente en estudios y análisis pre-clínicos y clínicos llevados a cabo previamente por Novartis- relacionada con el trámite de aprobación del producto "Leucimat" y de cualquier otro producto que contuviera el ingrediente activo "Imatinib Mesilato", en todas sus formas de concentración, ante la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica ("ANMAT").

El juez de primera instancia hizo lugar a la precautoria y para ello consideró que la protección de la información técnica no divulgada encontraba sustento normativo en los arts. 39.1, 39.2 y 39.3 del ADPIC, los cuales, además de amparar los resultados y datos de las investigaciones y pruebas de todo uso comercial desleal, también impedían su divulgación salvo que fuera necesario proteger al público consumidor o que se arbitraran los medios para que la divulgación no derivase en una práctica desleal del comercio.

El magistrado juzgó que la documentación acompañada por la peticionante cumplía con los requisitos exigidos por el art. 39.3 del ADPIC ya que acreditaba la propiedad intelectual de la información obtenida mediante los estudios pre-clínicos y clínicos realizados para la aprobación del producto "GLIVEC" en los Estados Unidos de América y en el país. Sin embargo, en lo relativo al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la ley de confidencialidad y de los arts. 3 y 4 del decreto 150/92 expresó que configuraban "aspectos estos sobre los que no considero oportuno expedirme en este estado liminar del proceso" (fs. 473, primer párrafo).
Sala III  -  Sentencia del 27/12/2005

Entrando de lleno en el examen de la verosimilitud en el derecho de la peticionante -cuestionada desde distintos ángulos por la recurrente- corresponde hacer hincapié en que la precautoria se traduce en la imposibilidad jurídica de concluir el trámite que Monte Verde inició ante el ANMAT para la aprobación de sus especialidades medicinales; y que el sustento jurídico de tal decisión encuentra su razón de ser en la protección de la confidencialidad concerniente a "estudios pre-clínicos y clínicos" que Novartis A.G. reivindica como propios ...

Ahora bien, lo primero que se advierte es que quien efectuó los análisis y pruebas que se concretan en los datos científicos aprovechados por la demandada no fue la promotora del incidente (Novartis Phatma AG) sino las empresas Novartis Pharmaceutical Corporation -en Estados Unidos- y Novartis Europharma Ltd -en la Unión Europea- a fin de concretar el patentamiento y la comercialización en esos países del medicamento Glivec ...

Empero, en la causa no hay constancias de la vinculación societaria entre la demandante y aquellas empresas ... que permita discernir el aspecto concerniente a la invocada titularidad de la información controvertida. 

Por otro lado, está claro que el derecho que se invoca para solicitar la cautelar no guarda relación con la patente del producto sino con la incompatibilidad entre  los arts. 5 y 6 de la ley 24.766 -de Confidencialidad- y  los arts. 3 y 4 del decreto 150/92, por una parte, y el art. 39 del ADPIC, por la otra.

... se impone recordar que las medidas cautelares pedidas en el marco de un proceso en el que se persigue la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones que regulan la actividad de los órganos del Estado, deben ser concedidas con carácter restrictivo, en la medida en que importan un anticipo de jurisdicción favorable al particular sobre la base de la manifiesta o palmaria ilegitimidad de las normas atacadas.

.... a juicio de esta Cámara, no se advierte que las disposiciones impugnadas por la actora sean groseramente inconciliables con las provisiones del ADPIC ni con las de la Constitución. 

Debido a que el señor juez de primera instancia concedió la media sin pronunciarse sobre ese aspecto esencial del conflicto ... su decisión es arbitraria (doctrina de Fallos: 314: 210, en particular, voto de los jueces Fayt, Nazareno y Moliné O`Connor, considerando 61 y Fallos: 315:96)
En un segundo orden de consideraciones, está acreditado que  Novartis Argentina S.A. obtuvo de la ANMAT  la autorización para comercializar el producto "Glivec" en 50 mg. con arreglo al decreto 150/92 impugnado por ella en este proceso. 

En efecto, dicha empresa tramitó el expediente n1 1-0047-0000-003561-01-9 en el cual, el 18 de mayo de 2001 fue dictada la Disposición n1 2645 del ANMAT que autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Especialidades Medicinales de "Glivec" 50 mg. La decisión fue adoptada después de que la evaluación técnica producida por la Coordinación de Evaluación de Medicamentos y Afines, lo que implicó la difusión de los datos científicos cuya confidencialidad se invoca, ya que el trámite se ajustó a lo previsto en el art. 41 del decreto 150/92 ...

La circunstancia referida .... desvirtúa aún más la verosimilitud del derecho de Novartis a los fines de este incidente, pues diluye el carácter confidencial de la información que aquélla pretende reservar, en la medida en que la difusión de tal información se ha hecho efectiva por la propia interesada antes del pedido de la precautoria.

Por lo demás, la actora no ha demostrado que su caso encuadre en la hipótesis del art.50 del ADPIC ni que la conducta que le reprocha a Monte Verde -legitimada expresamente por el régimen jurídico vigente- configure un caso de competencia desleal.

La conclusión a la que se arriba no implica abrir juicio sobre la validez constitucional de las normas atacadas. 

SE RESUELVE: Revocar la resolución apelada ...

Recurso Extraordinario interpuesto por la actora

Sala III  -  Sentencia del 06/07/2006

La recurrente sostiene que la resolución atacada se asimilaría a una sentencia definitiva al expresar que "se produce un agravio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior para mi mandante, por cuanto el perjuicio que ahora se le ocasiona no podrá ser subsanado por medio de la sentencia final del proceso de conocimiento" ... que "le provocará a mi representada un perjuicio económico irreparable" ... "lo cual afectará la posición que tiene el producto de mi mandante en el mercado de los medicamentos" ...

Al respecto tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las resoluciones atinentes a medidas cautelares (ya sea que las acuerden, modifiquen, sustituyan o denieguen) no son -como principio- susceptibles del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48, pues, aparte de tener sustancia procesal, no constituyen sentencia definitiva,  salvo en el supuesto equiparable de que ocasionen un gravamen de imposible reparación ulterior (cfr. Fallos: 303:1617; 305:678,1929, entre otros).

Sentado ello, se advierte que la cautelar revocada no provoca una lesión de esa especie, puesto que consiste en autorizar la continuación de un trámite administrativo ante la ANMAT para el registro de una especialidad medicinal, es decir, implica una medida que no impide la prosecución de un proceso de conocimiento que trate sobre el fondo de la cuestión, y que no produce efecto de cosa juzgada.

Por otra parte, el agravio "irreparable" debe demostrarse y no sólo alegarse, pues mientras tanto sólo constituye un agravio "conjetural" o "hipotético". En este sentido, tampoco se aprecia que la información que la actora pretende sustraer del conocimiento público no sea susceptible de valoración pecuniaria en caso de ser admitida la demanda, ni que, por lo tanto, no pueda traducirse en una condena contra el eventual responsable de su difusión.

... SE RESUELVE: Denegar el recurso extraordinario interpuesto ...

NORVARTIS PHARMA AG c/ LABORATORIO KAMPEL MARTIAN S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 3958/05)

CCCF,  Sala II  -  05/07/2007

Hechos: El juez de primera instancia admitió la medida cautelar solicitada por la actora para que Laboratorio Kampel cese en el uso de la información confidencial -estudios pre-clínicos y clínicos- de propiedad de Novartis, que utiliza para la aprobación de su producto "IMATINIB MARTIAN", y se abstenga de usar esa información para la aprobación de cualquier producto que contenga el ingrediente activo IMATINIB MESILATO en todas y cualesquiera de sus variantes de concentración, bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias. Asimismo, dispuso que en el supuesto que la ANMAT hubiese autorizado la comercialización del producto mencionado o cualquier producto de Kampel Martian cuyo ingrediente activo fuera IMATINIB MESILATO en todas y cualesquiera de sus variantes de concentración, la demandada deberá abstenerse de requerir al citado organismo la aprobación para la comercialización y que en cualquier caso se abstenga de comercializar dichos productos en tanto y en cuanto no haya cumplido con los estudios pre-clínicos y clínicos que demuestren su seguridad y su eficacia

Para así decidir el juez consideró que la protección de la información no divulgada encuentra sustento en el art. 39 del ADPIC (incisos 1, 2 y 3) y que la documentación acompañada justifica la titularidad de un derecho de propiedad intelectual sobre la información obtenida de los estudios pre-clínicos y clínicos realizados para la aprobación del producto "GLIVEC" en los Estados Unidos y en el país por intermedio de su subsidiaria Novartis Argentina bajo el régimen del art. 4 del Decreto 150/92. Asimismo, no consideró oportuno expedirse, en este estado, sobre la constitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la Ley de Confidencialidad (24.766) y de los arts. 3 y 4 del Decreto 150/92.
Contra dicha resolución la accionada interpuso recurso de apelación.

Por su parte, el Estado Nacional -Ministerio de Salud y Ambiente- se queja -en lo sustancial- de la afectación de la salud pública y de la política nacional en materia de medicamentos. Desarrolla la interpretación que estima apropiada de las normas cuestionadas -ley 24.766 y decreto 150/92- y describe el sistema de registro de medicamentos basado en la similaridad, que estima compatible con la protección de la información confidencial conferida por la ley. Añade que con este sistema se plasma el cuestionamiento ético de la repetición de experimentos en seres humanos para obtener datos de prueba que ya existen. Invoca la presunción de validez de las normas involucradas. Puntualiza que el art. 39.3 del ADPIC no otorga un derecho de propiedad, sino que la protección de la información no divulgada se desenvuelve en el marco de la competencia desleal.
Sala II  -  Sentencia del 05/07/2007
... es jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia de la Nación que la innovativa es una medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Fallos: 316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695).
En este mismo orden de ideas, este Tribunal ha sostenido en relación a las medidas innovativas que, dada su especial naturaleza, requieren para su dictado, además de la concurrencia de los presupuestos básicos generales de toda medida cautelar, un cuarto requisito que le es propio, cual es la posibilidad de que se consume un daño irreparable (cfr. esta Sala, causas 3905 del 28/4/94 y 1178/98 del 16/4/98, entre otras; en igual sentido; esta Cámara, Sala II, causa 6921 del 1/9/89, CNCiv., Sala A, L.L. 1985-D,11 y L.L. 1986-C, 344; Peyrano, J. W., "Medida cautelar innovativa", Buenos Aires, 1981, pág. 21 y sigtes.).

Así también se ha dicho que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (cfr. Peyrano, J. W. "La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa", L.L. 1985-D,112).
Un grado superior de exigencia en cuanto a este último requisito surge claramente del art. 50 del ADPIC -que el "a quo" ha invocado para fundar su decisión (fs. 903)- que debe ser interpretado en el contexto de la Sección del tratado ("Medidas provisionales"), en donde la norma está inserta. En tal sentido, el párrafo 3 del citado art. 50 contempla la facultad de las autoridades judiciales de exigir al peticionante que establezca la titularidad de su derecho con un "grado suficiente de certidumbre". Ello significa que el estándar de agilidad y eficacia con que nuestra legislación nacional debe tutelar los derechos de propiedad industrial, no prescinde de la necesidad de todo magistrado de verificar condiciones que apuntan a establecer con algún grado de certidumbre el derecho del demandante, antes de admitir medidas provisionales inaudita parte.

... resulta conveniente señalar que las medidas cautelares en las que se persigue la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones que regulan la actividad de los órganos del Estado, deben ser concedidas con carácter restrictivo, en tanto importan un anticipo de jurisdicción favorable al particular sobre la base de la manifiesta o palmaria ilegitimidad de las normas atacadas (cfr. Sala III, causa 1585/04 del 7/6/05; esta Sala, causas 2538/05 y 2539/05 ambas del 9/8/05 y 4173/05 del 22/12/05).
... el Tribunal entiende que no resulta factible tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado con las constancias de la causa, en la medida suficiente que justifique acceder a la cautelar impetrada.

Ello es así, por cuanto no es posible el juzgamiento actual de la cuestión mediante una aproximación superficial, sino que ello impone necesariamente el ingreso al análisis y la interpretación del alcance del art. 39 del ADPIC, a efectos de determinar la legalidad y razonabilidad de las normas impugnadas, lo cual resulta cuanto menos poco prudente en el estrecho marco cognitivo de las medidas cautelares (cfr. esta Sala, doctr. de la causa 837/03 del 6/5/03 y sus citas y causas 2538/05, 2539/05 y 4173/05 citadas).

En efecto, la mera impugnación de inconstitucionalidad deducida no autoriza, por sí sola, a tener por configurada la verosimilitud del derecho en cuestión, pues no surge, dentro del reducido ámbito de conocimiento propio de este tipo de incidentes, que el decreto 150/92 y la ley 24.766 exhiban la tacha que se les atribuye en forma palmaria ni que, por lo tanto, la presunción que favorece a uno y a otra deba ceder en favor de la pretensión precautoria (cfr. Fallos: 195:383, 210:48, 320:300, Sala III, causa 1585 cit.; y esta Sala, causas 2538/05, 2539/05 y 4173/05 cit.).

Por otra parte, el tema traído a decisión de esta Alzada involucra cuestiones que se encuadran en un marco de suma complejidad técnica que también exceden el limitado ámbito de conocimiento propio de este tipo de medidas (cfr. esta Sala, causa 1792/04 del 4/5/04 Sala II, doctr. causa 4183/02 del 18/3/03).

Recurso de apelación deducido en subsidio y fundado por la demandada y por el Estado Nacional (Ministerio de Salud y Ambiente)
... la intervención pretendida por el Estado Nacional -Ministerio de Salud y Ambiente- no es susceptible de provocar una modificación sustancial de los términos y alcances de la controversia que deberá dilucidarse en el "sub lite", habida cuenta que la posición sustentada por dicho departamento estatal, esto es: la constitucionalidad en juego en el caso, comporta una de las cuestiones que integran el objeto de la demanda entablada. Por lo tanto, toda vez que no es posible descartar en esta etapa procesal, una vinculación directa entre las normas tachadas por la parte demandante de inconstitucionales y la política que en materia de medicamentos sostiene el Estado Nacional, que ciertamente hace a las medidas de gobierno relativas a la salud pública, corresponde aceptar la intervención como tercero del ministerio apelante en los términos que contempla el inciso 2° del art. 90 del ordenamiento procesal (cfr. esta Cámara, Sala III, causa 5619/05 del 15-12-05 y esta Sala, causa 3510/06 del 22/6/06).
Por otro lado, es menester puntualizar que el interés jurídico del Estado Nacional en el "sub examine", si bien puede tener puntos de contacto con el interés propio del laboratorio demandado -lo que no autoriza a predicar la existencia de una relación jurídica propiamente dicha-, guarda una clara diferencia. Así, mientras la posición de la demandada estará presumiblemente signada por un interés patrimonial, la actuación del Ministerio de Salud y Ambiente aparece guiada por una finalidad ligada a sus facultades específicas inherentes al ejercicio de su poder de policía en materia de salud pública, involucrado indirectamente en autos a partir de la declaración de inconstitucionalidad impetrada. Ello determina la conveniencia de que el tercero ejerza en autos un rol procesal que no esté supeditado al desempeño de la parte demandada.

... el Tribunal RESUELVE:

a) revocar la resolución de fs. 902/903, con costas por su orden en atención a la complejidad y novedad de la cuestión en debate (art. 68, segundo párrafo, y art. 69 del Código Procesal).

b) modificar la resolución de fs. 1417/1419 admitiendo la intervención del Estado Nacional como tercero en los términos del inc. 2° del art. 90 del Código Procesal ...
NORVARTIS PHARMA AG c/ LABORATORIO DOSA S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 4180/05)

CCCF,  Sala II  -  06/09/2007

Hechos: El juez de primera instancia hizo lugar al recurso de reposición articulado por Laboratorio Dosa contra la resolución que otorgaba las medidas precautorias solicitadas por Novartis Pharma en virtud de las cuales se había ordenado Laboratorio Dosa cesar en el uso de la información cuya propiedad y confidencialidad invocó la peticionaria en el escrito inicial a los efectos de obtener la aprobación de un producto que contenga el ingrediente activo "imatinib mesilato"; y en caso de que la ANMAT hubiese autorizado la comercialización de tal producto, no requerir a esa entidad la aprobación para la comercialización de los primeros lotes del medicamento aludido, y en cualquier caso abstenerse de comercializarlos, en tanto no haya cumplido con los estudios preclínicos y clínicos que demuestren su seguridad y eficacia.

Tal decisión fue apelada tanto por Laboratorio Dosa -cuyo único agravio se circunscribe a la distribución de las costas- como por Novartis Pharma que cuestionó el aspecto sustancial del fallo. Invocó ésta la diferencia entre el presente caso y los precedentes ponderados por el juez para admitir la revocatoria, la circunstancia de que la admisión de su solicitud cautelar no habrá de tener incidencia sobre la disponibilidad del medicamento y la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad en el marco de las medidas cautelares innovativas. Asimismo, criticó que no se hubiera admitido la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la ley 24.766 y de los artículos 3 y 4 del decreto 150/96, invocó la protección que el ADPIC brinda a la información mencionada anteriormente y la irreparabilidad de los daños que habría de experimentar en caso de no ser admitida la medida precautoria.

Por otra parte, el Estado Nacional apeló la resolución sosteniendo que si bien se hizo lugar a su pedido de intervención como tercero, tal admisión lo fue en los términos contemplados en el primer inciso del artículo 90 del Código Procesal, y no según las previsiones del inciso 2 de dicha norma, como lo había solicitado.

Sala II  -  Sentencia del 06/09/2007

Que inicialmente es apropiado recordar que por tratarse de una cuestión en la que está comprometido el orden público, pues se refiere a la jurisdicción y a la competencia funcional, el Tribunal de alzada se encuentra facultado para examinar -incluso de oficio- la procedencia del recurso de apelación, sin que sea obstáculo para ello la concesión realizada por el juez de primera instancia ni la conformidad que al respecto pudieran haber prestado las partes, sea en forma expresa o tácita (confr. esta Sala, causas 11.952/94 del 29/10/99 y 4032/03 del 16/5/06, entre otras).

Desde esta perspectiva, es claro que el recurso interpuesto por la actora mediante el escrito de fs. 765 ha sido mal concedido.

En tal sentido, las afirmaciones allí formuladas acerca de la notificación del pronunciamiento ... revelan inequívocamente (confr. esta Sala, causa 50.139/95 del 20/3/97) que ya en ese momento la accionante tenía real conocimiento de la resolución que más tarde apeló; y no sólo limitado a la decisión de admitir la revocatoria deducida ... sino también a los fundamentos en que se basó esa decisión, como se desprende de la referencia a los precedentes de esta Cámara citados por el señor juez (fs. 758 vta.) y la afirmación de que el sub examen difiere de tales casos, por lo que se justifica adoptar aquí una solución diferente (fs. 759 vta.); en tales condiciones, es claro que la finalidad de la notificación personal o por cédula se encontraba plena-mente satisfecha en la especie (confr. esta Sala, causa 12.906/ 94 d
Que en lo concerniente al planteo de Laboratorio Dosa S.A., el Tribunal estima justificada la distribución de las costas decidida por el a quo en la resolución de fs. 736, teniendo en cuenta que por ese entonces la cuestión revestía la condición de novedosa, habiendo motivado decisiones de distinto signo en diversos Juzgados de primera instancia, por cierto no exenta de complejidad y, particularmente en lo que hace al caso concreto, no se debe omitir que en un primer momento se hizo lugar a la petición formulada.

Que finalmente, respecto del recurso articulado por el Estado Nacional contra el decisorio de fs. 763/764, es apropiado recordar que -como lo puso de relieve el señor juez en la resolución apelada- el control de constitucionalidad excluye la defensa directa de las disposiciones legales im-pugnadas por parte del Estado en su condición de productor de tales normas (confr. Fallos: 310:2342).

TEMOZOLOMIDA – CASOS RELACIONADOS

SCHERING CORPORATION c/ MONTE VERDE S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION (Causa 11.112/2005)
CCCF, Sala III  -  16/02/2006
Hechos: La actora solicitó se dictara una medida cautelar autónoma contra Monte Verde a fin de que cesara en el uso de la información confidencial -estudios pre-clínicos y clínicos- de su propiedad para solicitar la aprobación del producto "DRALITEM", y se abstenga de usar tal información para la aprobación de cualquier producto que contenga el ingrediente activo "TEMOZOLOMIDA" en todas y cualesquiera de sus variantes de concentración.

Como complemento de la medida, la actora solicitó que Monte Verde se abstenga de requerir a la ANMAT las aprobaciones para la comercialización de los primeros lotes de tales productos y que en cualquier caso se abstenga de comercializar dichos productos en tanto y en cuanto no se hayan cumplido con los estudios pre-clínicos y clínicos que demuestren la seguridad y eficacia de los mismos, todo ello bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias.

También solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la Ley 24.766 y los arts. 3 y 4 del Decreto 150/92.

El juez de primera instancia hizo lugar la medida descripta y para ello consideró que la protección de la información técnica no divulgada encontraba sustento normativo en los arts. 39.1, 39.2 y 39.3 del ADPIC, los cuales, además de amparar los resultados y datos de las investigaciones y pruebas de todo uso comercial desleal, también impedían su divulgación salvo que fuera necesario proteger al público consumidor o que se arbitraran los medios para que la divulgación no derivase en una práctica desleal del comercio.  Sin embargo, en lo relativo al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la Ley de Confidencialidad y de los arts. 3 y 4 del decreto 150/92 expresó que configuraban "aspectos sobre los que no considero oportuno expedirme en este estado liminar del proceso".

La accionada apeló la decisión por entender que ella restringía arbitrariamente su derecho a concluir el trámite para autorizar la comercialización de sus productos.

Sala III  -  Sentencia del 16/02/2006
Que la cuestión materia de debate en las presentes actuaciones es sustancialmente análoga a la resuelta por esta Sala en la causa nº 4179/05 del 27-12-2005, "Novartis Pharma AG c/Monte Verde SA s/medidas cautelares" y cuya fotocopia certificada por el Actuario forma parte integrante de la presente.

En consecuencia, corresponde -por razones de economía procesal- hacer remisión a la totalidad de los fundamentos expuestos en dicho decisorio.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: revocar la resolución apelada, dejando sin efecto la medida cautelar decretada ...
Recurso Extraordinario interpuesto por la actora

Sala III  -  Sentencia del 11/07/2006

En primer lugar, no se advierte que el recurso se dirija contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, lo que determina su rechazo (art. 14 de la ley 48, Fallos: 143:263; 160:78; 183:300).

En segundo orden de consideraciones y con referencia  a que en el decisorio apelado se efectuó remisión al  pronunciamiento dictado por esta Sala  en la causa Nº 4179/05: "NOVARTIS  PHARMA AG C/MONTE VERDE S.A. S/MEDIDAS CAUTELARES", cabe señalar que en ambos expedientes, -más allá de la diferencia de los actores  y los productos farmacéuticos involucrados-, las direcciones letradas de la actora y de la demandada, fueron las mismas y tanto la medida cautelar como su apelación y contestación fueron planteados en términos sustancialmente idénticos. En consecuencia, la remisión efectuada por este Tribunal a los fundamentos de aquél pronunciamiento no implica que la resolución apelada no satisfaga el requisito de fundamentación y que no constituya una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa; más aún, cuando el apelante no ha señalado cuáles serían las "cuestiones oportunamente propuestas y conducentes a la solución del juicio" que no fueron debidamente analizadas en el pronunciamiento recurrido ...

Por otra parte, se impone señalar que la representante de la actora ha interpuesto recurso extraordinario empleando la misma argumentación, inclusive, observando mayormente el orden y el texto, que la utilizada en el remedio federal presentado en la causa "NOVARTIS".

En tales condiciones, el remedio federal de fs. 920/934 suscita los reparos, en cuanto a su admisibilidad formal, de que da cuenta la resolución desestimatoria recaída el 6 de Julio de 2006 en la causa Nº 4179/05 "NOVARTIS PHARMA AG C/MONTE VERDE S.A. s/ medidas cautelares", a cuyos fundamentos corresponde remitir brevitatis causa, y cuya fotocopia certificada se adjunta a la presente.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: Denegar el recurso extraordinario interpuesto
VALDECOXIB – CASOS RELACIONADOS

GD SEARLE LLC c/ ROEMMERS SAICF s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 1585/04) 

CCCF,  Sala III  -  24/06/2004

Hechos: La actora solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar, a los efectos de que la ANMAT se abstenga de continuar el expediente administrativo tramitado por Roemmers relacionado en toda y cualquier especialidad medicinal o farmacéutica que contenga el compuesto "Valdecoxib", en todas y cualquiera de sus variantes de concentración, como así también de efectuar registros de productos o autorizar la comercialización de esa especialidad solicitada por la referida empresa, hasta tanto: a) no presente la información y datos requeridos por el art. 5 del decreto 150/92 y/o acredite de manera fehaciente la propiedad de la información y datos que presente; b) no acredite contar con autorización expresa de GD SEARLE o de Pharmacia Argentina SA para utilizar la información y datos de "Valdecoxib" que sirvieron para que la primera obtuviera la autorización otorgada por la autoridad sanitaria de los Estados Unidos y de Europa y la inscripción del compuesto "Valdecoxib", bajo el nombre de "BEXTRA" en el Registro Nacional de Especialidades Medicinales de ANMAT a favor de la Pharmacia Argentina S.A.

La accionante también solicitó que con carácter cautelar se ordene a la Dirección General de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos que se abstenga de despachar a plaza e incaute la mercadería individualizada como "Valdecoxib" importada por Roemmers y/o por cualquier otra persona que no fuera Pharmacia Argentina SA.

Las presentes actuaciones se iniciaron ante el Juzgado en lo Comercial Nº 22, cuyo titular se declaró incompetente y atribuyó su conocimiento a la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. A su turno, el titular del Juzgado Nº 3 del fuero Civil y Comercial Federal, también se declaró incompetente y remitió la causa a la Justicia en lo Civil. Finalmente, y luego de las distintas actuaciones ante el Juzgado Civil Nº 6 -entre las que se destacan el dictado de la medida cautelar y la recusación del juez, el titular del Juzgado Nº 18 se declaró incompetente y devolvió la causa al Juzgado Nº 3, para que en el supuesto de no compartir el mismo criterio elevara el expediente a esta Cámara a fin de dirimir la cuestión de competencia.

Las decisiones de ambos jueces fueron motivo de apelación por parte de la accionante y, ante su denegatoria, de recursos de queja ante las respectivas Alzadas.

Sala III  -  Sentencia 24/06/2004 (Cuestión de competencia)

... si bien es cierto que no se acciona con sustento en una patente de invención y que la pretensión se vincula con cuestiones relacionadas a la propiedad intelectual entendida en sentido amplio -protección de datos no divulgados-, como sostuvo el a quo ... no lo es menos que se encuentra en tela de juicio la interpretación de normas dictadas por el Estado Nacional en uso de facultades propias del poder ejecutivo reglamentando disposiciones legales sancionadas en ejercicio del poder de policía propias de la actividad estatal (decreto 150/92; ver considerandos), y su confrontación con cláusulas constitucionales y de un tratado internacional, por lo que debe entender el Juez del Fuero Federal que interviene en el conflicto de competencia suscitado (arg art. 116 de la Constitución Nacional).

... el Tribunal RESUELVE: atribuir la competencia al Sr. Juez en lo Civil y Comercial Federal.

Recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la apertura a prueba

Sala III  -  Sentencia del 30/11/2004 

A los fines de resolver el recurso de reposición -con apelación en subsidio- interpuesto por Roemmers S.A.C.I.F.I. -"Roemmers"- (fs. 356/385) contra la resolución (fs. 231/232 vta.) que había admitido la medida cautelar pedida por G.D. Searle LLC -"Searle"- (fs. 153/192), el señor Juez de primera instancia de este fuero decidió "abrir a prueba el incidente por el plazo de 30 días" con apoyo en el artículo 240 del Código Procesal, lo que motivó la apelación en estudio.

... se advierte que el magistrado de la instancia inferior ha sometido la revisión de la cautelar otorgada a un procedimiento probatorio que no está previsto en norma alguna.

... el ofrecimiento y la producción de pruebas es propia de la naturaleza de un proceso de conocimiento, por lo que la decisión del juez a quo implica asimilar la medida cautelar a un proceso ordinario ya que, en ese sentido, las pruebas ordenadas incursionan en el fondo de la cuestión porque tienden a acreditar extremos relativos al proceso principal, desvirtuando de esta forma el trámite del proceso cautelar.

Los fundamentos enunciados tornan evidente que la apertura a prueba impugnada es incompatible con la finalidad de la institución cautelar, al tiempo que conculca el principio de igualdad cuya preservación incumbe a los jueces por imperio de la Constitución (art. 16) y de la ley (art. 34 inc. 5, ap. c del Código Procesal), ya que implica conferirle a una de las partes la posibilidad de mejorar el sustento de su pretensión.
Por ello, corresponde revocar la resolución de fs. 795 y dejar sin efecto la apertura a prueba allí decretada ...

Recurso Extraordinario interpuesto por la actora

Sala III  -  Sentencia del 01/03/2005

Si se confrontan los planteos enunciados con el carácter de la resolución atacada, los temas que en ella se deciden, la naturaleza incidental del trámite y cautelar de la pretensión deducida en el expediente, es fácil de advertir que el remedio federal debe ser desestimado por varias razones.

Tampoco indica el recurrente de qué modo, la anulación del auto de apertura a prueba -en el contexto señalado- es equiparable a un fallo que produce un gravamen no susceptible de reparación ulterior (art. 15 de la ley 48). Al respecto debe señalarse que en ninguna parte de su escrito de fs. 909/926, la apelante se hace cargo de tal trascendental cuestión, lo que -por sí solo determina el rechazo de la vía intentada (ver doctrina de Fallos: 187: 534; 210: 459; 254: 247; 290: 449; 298: 729; 303: 1264 y 307: 2281).

Por ello, SE DESESTIMA el recurso extraordinario interpuesto

Recurso de apelación en subsidio interpuesto por la demandada

Sala III  -  Sentencia del 07/06/2005 

El señor Juez de primera instancia de este fuero desestimó el recurso de reposición interpuesto por Roemmers SACIFI ("Roemmers") contra la medida cautelar dictada el 15 de marzo de 2004 por un magistrado del fuero civil, según la cual la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ("ANMAT") debía abstenerse de continuar la tramitación del expediente administrativo iniciado por Roemmers y relacionado con "cualquier especialidad medicinal o farmacéutica que contuviera el compuesto 'VALDECOXIB' en todas y cualquiera de sus variantes de concentración" y, asimismo, de efectuar registros de productos y de cualquier forma de autorizar la comercialización de dicha especialidad medicinal o farmacéutica pedida por la empresa citada, abstenciones estas que debían cumplirse hasta que Roemmers presentase ante dicho organismo la información y cumpliera los extremos exigidos por el art. 5 del decreto nº 150/92 acreditando, con documentación de su propiedad, la eficacia e inocuidad del producto aludido ... En consecuencia, concedió la apelación deducida en subsidio.

... las medidas cautelares pedidas en el marco de un proceso en el que se persigue la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones que regulan la actividad de los órganos del Estado, deben ser concedidas con carácter restrictivo, en la medida en que importan un anticipo de jurisdicción favorable al particular sobre la base de la manifiesta o palmaria ilegitimidad de las normas atacadas.

... la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto es un acto de suma gravedad que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico...

Con respecto al sub lite, la mera impugnación de inconstitucionalidad deducida (v. gr. fs. 171 vta. y ss.) no autoriza, por sí sola, a tener por configurada la verosimilitud del derecho en cuestión, pues no surge, dentro del reducido ámbito cognoscitivo que priva en este tipo de incidentes, que el decreto 150/92 y la ley 24.766 exhiban la tacha que se les atribuye en forma palmaria ni que, por lo tanto, la presunción que favorece a uno y a otra deba ceder a favor de la pretensión precautoria (Fallos: 195:383; 210:48; 320:300 y doctrina de Fallos 311:2272 cit.).

Esta conclusión se ve corroborada por las siguientes circunstancias: a) la protección que el art. 1º de la ley 24.766 concede a "Las personas físicas o jurídicas" para "impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento"; b) la falta de elementos para tener por probado en este proceso incidental y dentro de la esfera de summaria cognitic que lo caracteriza que el decreto 150/92 -que regula una actividad que no tiene relación con la protección de las patentes de invención- afecta jurídicamente al peticionante de un modo evidente e incontrovertible (ver esta Cámara, Sala II, causa nº 7.809/01, considerando 5 fallada el 20/2/2004); c) las exigencias que en materia de medidas cautelares establecen tanto el ADPIC como la ley 24.481, respecto de los titulares de las patentes que las solicitan (art. 50 del ADPIC, aprobado por la ley 24.425 y art. 83 de la ley 24.481 -texto modificado por el art. 2º de la ley 25.859 y esta Sala, causas nº 3709/02, fallada el 15 de mayo de 2003), las cuales revelan que, ante la complejidad técnica de los aspectos debatidos, se impone la intervención de peritos (conf. art. 83 cit., penúltimo párrafo); d) la consecuencia que acarrea el otorgamiento de la pretensión deducida, esto es, la suspensión de las funciones que, en materia de salud pública, ejerce la ANMAT (art. 2º de la ley 16.463).

La falta de fumus bonis juris, determina, por sí sola, el rechazo de la medida (Podetti, Ramiro J. "Tratado de las medidas cautelares"; Ediar, 1956, págs. 52 y ss y pág. 295, número 114 y ss).

Con prescindencia de lo anterior, tampoco se aprecia que la información que se pretende sustraer del conocimiento público no sea susceptible de valoración pecuniaria en caso de ser admitida la demanda ni que, por lo tanto, pueda traducirse en una condena contra el eventual responsable de su difusión.

Tal circunstancia conduce a no tener por configurado el peligro en la demora exigido (arg. del art. 230, inciso 3º del Código Procesal y CSJN autos "Unión Obrera Metalúrgica c/SOMISA" sentencia del 26/12/91 y publicado en La Ley 1993-B-9, en especial, voto de los jueces Belluscio y Petracchi, Fallos: 314:1968).

Por ello, SE RESUELVE: revocar la resolución apelada ...

INFRACCION

NOVARTIS PHARMA SG c/ MONTE VERDE AG s/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (Causa 5619/05)

CCCF,  Juzgado   09/11/2009

Hechos: Novartis presentó demanda contra Monte Verde a fin de que cese en el uso de la información confidencial empleada para la aprobación del producto LEUCIMAT y también se abstenga de usarla para la aprobación de cualquier producto que contenga el ingrediente activo IMATINIB MESILATO. También plantea la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 6 , ley 24.766 y 3, 4 del Decreto 150/92.

Posteriormente el Estado Nacional se presenta en calidad de tercero voluntario y el Tribunal hace lugar a su pedido.
Sala  -  Sentencia del 09/11/2009

Que en estos autos se cuestiona la validez constitucional de los arts. 5 y 6, ley 24.766 y 3 y 4, dec. 150/92 (textos similares) por considerar repugnan lo que dispone el art. 39.3 del ADPIC. En virtud de ello la accionada acusa a la demandante de obrar en contra de sus propios actos. Ello por cuanto obtuvo la autorización de la ANMAT sometiéndose al régimen del decreto cuestionado y en razón que los impugnados preceptos legales son similares a los de dicho decreto.

En esto lleva razón la demandada: en la actuación obrante en copia certificada ... se advierte que la actora a través de Novartis Argentina S.A. ... se sometió al decreto cuyos artículos 5 y 6 impugna en autos.  También el acto administrativo que aprobó el medicamento ... hace mérito en los preceptos legales que cuestiona la accionante.

Por lo que en la especie es de aplicación la doctrina que dice que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, cuando ese comportamiento ha sido deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (cfr. C.S.J, “Cadipsa c./ pcia. De Santa Cruz”, del 21-X-1997, causa 424.XXXII, Fallos 320:2233). Lo cual basta, en opinión del proveyente, para desestimar la demanda de autos.

Que sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento cabe señalar que no se advierte de parte del laboratorio demandado que se haya validado de información confidencial alguna. No se invocan ni tampoco se prueban aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la accionada habría obtenido subrepticiamente la información considerada como confidencial. En primer lugar, por cuanto la substancia ha sido inscripta en el ANMAT sin tal información. De la documentación que en copias certificadas agrega la accionada a fs.2456/2630, debidamente traducida se desprende que ya en abril de 2001 el IMATINIB MESILATO era conocido y difundido en publicaciones científicas y con anterioridad a tal fecha se había difundido en el exterior ...

Por ello el INPI informa no sólo que tal fármaco no había sido patentado sino que tampoco podría serlo por no ser novedoso, que es uno de los requisitos de la patentabilidad.  En otras palabras, que antes de la solicitud de aprobación en la ANMAT ya esta substancia era conocida y difundida a través de revistas especializadas así como también por expendio público al menos en los EE.UU.: la comercialización en el exterior lo hace público, sobre todo por el detalle que del medicamento proporciona su prospecto. Y lo que es de público conocimiento no puede ser tenido por confidencial.

De todo lo cual resulta que no ha mediado de parte de Monte Verde un uso desleal e indebido de información confidencial. Es cierto que el art. 39.3 del ADPIC protege los datos no divulgados cuya elaboración ha sido fruto de un esfuerzo considerable para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos; pero esta protección no ha sido vulnerada desde que tales datos habían sido divulgados con anterioridad a la solicitud de aprobación de la demandada, ya que no se le puede atribuir confidencialidad a un tema que resulta ser del conocimiento público. Lo que demuestra que no ha mediado colisión entre esta prohibición y lo que dispone en el decreto 150/92 y la ley 24.766 y hasta el propio letrado de la actora así lo ha admitido (cfr. Ley de patentes concordada y comentada con el ADPIC y el convenio de París, Lexis Nexis, Bs.As. 2007, pp.234/235 y 389/390)

FALLO: 

Rechazando la demanda; en consecuencia absuelvo a Monte Verde S.A. y al Estado Nacional (Ministerio de Salud y Ambiente) de la pretensión deducida ...

SUSTANCIACION DE LA PRUEBA – PRUEBA PERICIAL – ROL DEL PERITO

GD SEARLE LLC c/ ROEMMERS SAICF s/ MEDIDAS CAUTELARES (Causa 1585/04) 

CCCF,  Sala III

Ver Medidas Cautelares
Sentencia 30/11/2004 

A los fines de resolver el recurso de reposición -con apelación en subsidio- interpuesto por Roemmers S.A.C.I.F.I. -"Roemmers"- (fs. 356/385) contra la resolución (fs. 231/232 vta.) que había admitido la medida cautelar pedida por G.D. Searle LLC -"Searle"- (fs. 153/192), el señor Juez de primera instancia de este fuero decidió "abrir a prueba el incidente por el plazo de 30 días" con apoyo en el artículo 240 del Código Procesal, lo que motivó la apelación en estudio.

... se advierte que el magistrado de la instancia inferior ha sometido la revisión de la cautelar otorgada a un procedimiento probatorio que no está previsto en norma alguna.

... el ofrecimiento y la producción de pruebas es propia de la naturaleza de un proceso de conocimiento, por lo que la decisión del juez a quo implica asimilar la medida cautelar a un proceso ordinario ya que, en ese sentido, las pruebas ordenadas incursionan en el fondo de la cuestión porque tienden a acreditar extremos relativos al proceso principal, desvirtuando de esta forma el trámite del proceso cautelar.
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