P. 282. XXXVI.
Pfizer Inc. ¢/ Instituto Nacional de |la Pro-
pi edad I ndustrial s/ denegatoria de patente.

Corte Suprema de Justicia de |la
Naci on

Buenos Aires, 21 de mayo de 2002.
Vistos los autos: "Pfizer Inc. ¢/ Instituto Nacional de
| a Propi edad I ndustrial s/ denegatoria de patente".
Consi der ando:

1°) Que la Camara Naci onal de Apel aciones en lo
Civil y Conercial Federal, por su Sala 1, revocoO | o resuelto
en la instancia anterior y estimd que la resolucion
denegatoria P 97 01 04975, dictada por el Instituto Naciona
de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 1998, cuya
nulidad se debatié en el litigio, era ilegitim pues se
sustentaba en el art. 100 del reglanento de la |ley 24.481
(anexo Il del decreto 260/96), norma inconstitucional por
transgredir el art. 70, parrafo 7, del Acuerdo ADPIC, de
superior jerarquia normativa. Contra ese pronunci am ento, el
instituto demandado interpuso el recurso extraordinario
federal, que fue concedido a fs. 290.

2°) Que la actora solicitd el 15 de septienbre de
1986 una patente argentina (acta 305.233), invocando una
prioridad al 18 de septienbre de 1985 de l|a patente
norteamericana n° 777.471. Posteriornmente, el 28 de octubre
de 1997, peticiond una patente divisional de la prinera,
relativa a "conpuestos antibacterianos y conposiciones
anti bacterianas" (fs. 26). Tal conp sefiala el seifor
Procurador Fiscal en el dictanen que antecede, no se discute
en autos que tanto al tienpo de la prioridad cono al de la
primera sol i citud, el pat ent am ent o de product os
farmacéuti cos se hall aba prohibido en razén de | o dispuesto

en el art. 4 de la ley 111, y que la reivindicacion



contenida en el acta 305.233 de septienbre de 1986 podia
consi derarse conprensiva tanto del procedimento cono del
producto (fs. 297). A fs. 199/200 consta |l a disposicion de
18 de agosto de 1998 de |a Admnistraci 6n Naci onal de
Pat entes, que fundamenta |a denegaci 6n de la solicitud en
|l os térm nos del art. 100 de la ley 24.481 y 100 del regl a-
mento (decreto 260/96, anexo I1).

3°) Que el tribunal a quo, tras establecer la je-
rarquia normativa de | as nornas federal es conproneti das en
| a solucion de | a presente causa, estind que |la nodificacion
de una patente original conpleja en distintas patentes
di visionales, manteniendo |la fecha de prioridad de Ila
presentaci 6n original, fue un supuesto especialnmente
contenpl ado en el art. 70, parrafo 7, del acuerdo ADPIC
razon por l|la cual no podia ser desvirtuado por nornas de
fuente interna y jerarquia inferior. Desestimd la
i nterpretaci 6n del | NPI en el sentido de que ta
nodi fi caci 6n conportaba incluir en |l|a protecciodn una
"materia nueva", y ello con fundanmento en que el objeto de
|l a patente —si bien a efectos de una distinta protecci 6n—
aparecia en la solicitud original. Asimsnp, la camara
afirmb que el art. 100 de la ley era conpatible con |as
di sposi ci ones del acuerdo internacional, en tanto que el
art. 100 de | a regl anent aci 6n era cl aranment e
i nconstitucional, pues agregaba una |limntacion tenporal que
significaba prohibir aquello que el tratado expresanente
permtia. En conclusién y por mayoria, hizo lugar a la
demanda y declard la nulidad de |a resoluci 6n denegatoria de
|l a solicitud de patente divisional, con costas en el orden

causado en anbas i nstanci as.
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4°) Que el Instituto Nacional de |la Propiedad In-
dustrial reclamb |a apertura del recurso federal con
argument os que pueden resunmrse asi: a) el ADPIC debe ser
interpretado de nmnera sistematica y la camara, por el
contrario, ha aislado el supuesto regulado en el art. 70.7
del tratado, respecto de los plazos de transicion
cont enpl ados en el art. 65, conp asi tambi én de |la clausul a
conoci da conmo "black box" (art. 70.8); b) |as nuevas nornas
gue en la legislacion interna anplian |la materia patentable
no anulan la aplicacidon de |os periodos de transiciédn
relativos a |la entrada en vigor del acuerdo para el menbro
de que se trate; c) |la protecci 6n de productos farmacéuti cos
constituye "materia nueva" a los fines de la eventual
adqui sicion de los derechos exclusivos que brinda la
patente, pues es |la materia que no pudo recibir proteccién
al tienpo de la presentacién de la solicitud original; d) la
i nterpretaci 6n gl obal del acuerdo y de |as nornas de fuente
interna, conduce a la conpatibilidad entre los arts. 100 y
101 de l|la ley 24.481 y el art. 100 del decreto
regl amentari o, respecto de |l as exigencias del ADPIC.

5°) Que el recurso es formal nente adm si bl e pues
se debate la interpretaci 6n de un tratado internacional y de
normas de naturaleza federal, y la decisién ha sido
contraria al derecho que el apelante fundé en ellas (art.
14, inc. 3, ley 48). Cabe recordar que, en la tarea de
esclarecer la inteligencia de normas de caracter federal, |la
Corte no se encuentra limtada por |as posiciones de |a

al zada ni de las partes, sino que |le incunmbe realizar una



decl aratoria sobre el punt o di sput ado, segun | a
i nterpretaci 6n que rectanente |le otorgue (doctrina de
Fal | os: 307:1457; 308:647; 316:631 y nuchos otros).

6°) Que es conocida |la doctrina del Tribunal en el
sentido de que un tratado internacional ratificado por nues-
tro pais tiene, en | as condiciones de su vigencia, jerarquia
superior a las leyes (Fallos: 315:1492, considerandos 17 y
19; 317:1282, considerandos 8°y 9° art. 75, inc. 22, Cons-

titucion Nacional). En el sub exanmine, la cuestion litigiosa

requiere interpretar por prinmera vez en esta instancia el
al cance de | a obligaci 6n que | os estados m enbros de |a OMC
han asum do en |l os parrafos 7 y 8 del art. 70 del acuerdo
ADPI C. En otros térm nos, debe precisarse el limte que ese
conprom so asum do internacional nente conporta para el
| egi sl ador argentino y efectuar el juicio de conpatibilidad
entre | a regul aci 6n nacional y normas de jerarquia superior.
Ahora bi en, cabe recordar que |a negociaci 6n del Acuerdo de
creaci 6n de | a Organi zaci 6n Mundi al del Comerci o tuvo | ugar
con posterioridad a la vigencia en el plano internacional de
| a Convenci 6n de Viena sobre el Derecho de | os Tratados, y
son | as pautas de esta ultinm convenci 6n, especificanmente,
sus arts. 31 y 32, las que corresponde aplicar cono
princi pios de interpretaci 6n de | os acuerdos de la OMC y sus
anexos (conf. Seroin Isabelle, "L'application des regles
d interprétation de | a Convention de Vienne sur |e droit des
traités dans | e cadre de L' ALE, de L' ALENA, du GATT et de
L' OMC', Revue Juridique Thém s, vol. 34, n° 1, afio 2000,
pags. 227/272, esp. 276). Ello significa que todas |as
di sposi ci ones de | os acuerdos abarcados deben interpretarse

de buena fe conforme: 1) al sentido corriente de sus
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térmnos; ii) a su contexto; y iii) a su objeto y fin
(parrafo 1 del art. 31 de |la Convenci 6n de Viena sobre el
Derecho de | os Tratados, aprobada en | a Republica Argentina
por ley 19.865).

7°) Que, en este orden de ideas, no puede
sosl ayarse que el acuerdo fue concebido conmo un cuerpo
juridico integral, en el que las distintas normas guardan
necesaria correlacién con el espiritu que se plasm en el
preanmbulo y en la parte | relativa a "disposiciones
general es y principios basicos", particularmente |os arts.
7° y 8° del Acuerdo ADPIC, donde se establecen |ineas de
equilibrio entre la proteccion de |os derechos de 1os
titulares de las patentes y los de otros sectores de
importancia vital para el desarrollo econémco social vy
tecnol 6gico de |os paises menbros (causa "Unilever NV',
consi derando 12 -Fallos: 323:3160-). EI acuerdo parte de
reconocer que existen diferentes grados de desarrollo entre
| os paises signhatarios y que |la aceptaci 6n de su texto es
inescindible de |as disposiciones transitorias. De esta
transici on, solo estan excluidos |os principios que inspiran
el sistema general del acuerdo y ciertas obligaciones que
| os estados decidieron asumr de manera inmedi ata (causa
"Dr. Karl Thomae GCesellschaft”, considerando 7° y su cita

-Fall os: 324:204-). Tal es el caso, en |o que interesa en

| a presente causa, del art. 70, ap. 8, parrafos a y b.

8°) Que en atencidon a que el primer criterio de
interpretaci 6n es el textual, debe recordarse que el Acuerdo

ADPI C diferencia la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo



por el que se establece la OMC'" —por ejenplo, arts. 65.1;
70.8 primer parrafo; 70.8 parrafo a—que es el 1° de enero
de 1995, de la "fecha de aplicacion del acuerdo para el
M enbro de que se trate" —por ejenplo, arts. 70.1; 70.7;
70.8, parrafo b— que depende del transcurso de |os plazos
de transici6n. Claranmente afirma el art. 70.1: "El presente
Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados
antes de |la fecha de aplicaci 6n del Acuerdo para el M enbro
de que se trate".

Por el juego de los arts. 65.1 y 65.2, Ila
Republica Argentina ha tenido, conmo regla general, el
derecho de aplazar la aplicacion de |as disposiciones del
Acuerdo ADPI C hasta el 1° de enero de 2000 (Fallos: 324:204,
citado precedentenente, considerandos 10 y 13), y ha podido
ejercer esa facultad en forma explicita, o incluso
inmplicitamente, nediante el dictado o |la conservaci 6n de
normas de sentido contrario a las normas del tratado,
sienmpre que no di sm nuyese el grado de conpatibilidad de |a
| egi sl aci 6n de fuente interna respecto del tratado, conforne
a |l o dispuesto en el art. 65.5, conocido conp cl ausul a de
"no degradaci 6n".

9°) Que el tema debatido en el sub exam ne entrafia

la interpretaci 6n del art. 70, parrafo 7, del Acuerdo ADPIC
que dice |lo siguiente: "7. En el caso de |os derechos de
propi edad i ntel ectual cuya protecci 6n esté condici onada al
registro, se permtird que se nodifiquen solicitudes de
prot ecci 6n que estén pendientes en |la fecha de aplicaci6n
del presente acuerdo para el Menbro de que se trate para
reivindicar la proteccidn nmayor que se prevea en |as

di sposi ci ones del presente acuerdo. Tal es nodificaci ones no
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incluirdn materia nueva" (el énfasis no esta en el texto).
Esta posibilidad, que entrafa, entre otras nodificaciones,
la de solicitar la divisién de una patente conpleja en
solicitudes divisionales, conservando cono fecha de cada una
y con el beneficio del derecho de prioridad, Si
correspondiere, la fecha de la solicitud inicial, figura en
el art. 4°, parrafo G del Convenio de Paris, vigente en
nuestro pais que, por |lo demhds, el tratado ADPIC manda
expresanente cunplir (art. 2.1). Ahora bien: segln |o0s
térm nos del articulo que se ha transcripto, el nivel
uniforme que inpone el tratado sO6lo se refiere a
nodi fi cacion de solicitudes pendientes en la fecha de
aplicaci 6n del acuerdo para el menbro de que se trate, es
decir, pendientes al vencim ento del plazo de transicion que
corresponda.

10) Que el concepto de "materia nueva" que aparece
en el art. 70, parrafo 7, in fine, del Acuerdo ADPIC, debe
interpretarse en el contexto de la regla en la cual la
expresi 6n esté inserta, es decir, conp parte integrante de
una norma concerniente a |la nodificacion de una solicitud
pendiente a fin de reivindicar una mayor proteccién. Si bien
esta "mayor protecci 6n" puede versar sobre el plazo de pro-
tecci 6n o sobre el contenido del derecho a ser concedi do,
t anbi én puede consistir, en |os paises que excluian de la

protecci6on a ciertos sectores de |a tecnologia, en recl anar
prot ecci 6n respecto de materia no protegida anteriornente y
gque debe recibir proteccién conforne a los criterios del

Acuerdo ADPIC. Sin enbargo, en este particular supuesto, de-



ben respetarse tanto | as exigencias propias de las solicitu-
des divisionales, a fin de que el titular pueda beneficiarse
con la fecha de la solicitud original (Convenio de Paris,

art. 4, parrafos Gy H), compb los Ilimtes tenporales que e

pais menbro haya adoptado a fin de conceder proteccioén a |la
mat eri a que nunca estuvo protegida. Por ello: ni |la materia
debe haber pasado al donmi nio publico, ni el solicitante de
| a presentaci 6n divisionaria puede agregar un objeto que no
esté conprendi do o que no sea accesorio del objeto principal
definido en la solicitud inicial, y, ademas, l|la solicitud
debe hallarse pendiente, en el <caso de la Republica
Argentina, al 1° de enero de 2000. Estas condiciones no
agotan l|la cuestion, tal conp se desarrollara en |os
consi der andos si gui entes.

11) Que, tal com resulta del art. 31 de Ila
Convenci 6n de Viena sobre el Derecho de |os Tratados, el
art. 70.7 del tratado no puede ser conprendi do ai sl adanmente,
sino en el contexto de |as obligaciones internacionales
asum das y conforme a la intencidon de dar oportunidad a | os
estados para adecuar sus |egislaciones nacionales con |a
mini ma connoci 6n interior. Es por ello fundamental el art.
70.8 del acuerdo, que nos introduce en l|as previsiones
relativas a |os productos farmacéuticos, y que dice: "8.
Cuando en |a fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre |a
OMC un M enbro no conceda protecci 6n nedi ante patente a | os
product os farmacéuticos ni a |os productos quimcos para |la
agricultura de conform dad con I|as obligaciones que Ile
I mpone el art. 27, ese Menbro: a) No obstante |as
di sposi ciones de |la parte VI, establecera desde |l a fecha en

vi gor del acuerdo sobre la OMC un nedi o por el cual puedan
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presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;
b) Aplicard a esas solicitudes, desde |la fecha de aplicacidn
del presente acuerdo, los criterios de patentabilidad
establ ecidos en este acuerdo cono si tales criterios
estuvi esen aplicandose en |a fecha de presentaci 6n de |as
solicitudes en ese Menbro, o si puede obtenerse Ila
prioridad y ésta se reivindica, en |a fecha de la prioridad
de la solicitud; y c) Establecera |la proteccién nediante
patente de conform dad con el presente acuerdo desde |a
concesi 6n de |la patente y durante el resto de | a duraci 6n de
la msma, a contar de la fecha de presentacidén de |a
solicitud de conformdad con el art. 33 del presente
acuerdo, para las solicitudes que cunplan con |os criterios
de protecci 6n a que se hace referencia en el apart. b" (el
énfasis no aparece en el texto original).

12) Que la interpretaci 6n que se atribuya al art.
70.7 del Acuerdo ADPIC, que es una nornma general que juega
respecto de todos los anbitos de la tecnologia, no puede
Il egar a anular | o dispuesto en el art. 70, parrafo 8, que
es una norma esencial para |la protecci 6n nedi ante patente de
| os productos farmacéuticos y productos quimcos, y que
refleja un punto critico en |a negociaci6n de | os intereses
en pugna. Si |los paises en desarrollo que no adnmitian esa
protecci 6n en sus respectivas |egislaciones, se acogian a
alguno de los periodos de transicién aceptados, debian
establecer un nmedio por el cual pudieran presentarse
solicitudes de patentes para esas invenciones, con el fin de

gue pudi era preservarse tanto | a novedad de | as invenciones



cono |la prioridad de las solicitudes. En summ, |l eganps a
distinguir las siguientes exigencias, que debian ser
respetadas por nuestra | egislacidn nacional: a) el Estado
m enbro esta obligado a recibir solicitudes de patentes de
product os farmacéuticos desde el 1° de enero de 1995,
adm tiendo, si correspondiere y se reclama, |a prioridad del
Convenio de Paris (art. 70.8, parrafos a y b); b) el Estado
m enbro debe aplicar a esas solicitudes los criterios de
pat ent abi | i dad del acuerdo desde "l a fecha de apli caci 6n de
Acuerdo para el Menbro de que se trate", esto es, al
concluir el respectivo periodo de transicion (art. 70.8,
parrafos b y c respecto de |las solicitudes que se hallen
pendientes a la fecha de aplicacion del acuerdo para el
m enbro (es decir, al final de |la etapa de transicién), se
debe permtir su nodificacién a fin de que el titular
acceda a |la mayor protecci én que el acuerdo contenpla (art.
70.7 del ADPIC)

13) Que el legislador nacional dictdo la ley 24.481
y su correctiva, la ley 24.572, que nodificdé la anterior
preci samente en los articulos que interesan en el sub lite.
El art. 100 de la ley vigente (redacci 6n segun el art. 104
de la ley 24.572, que recibid6 nueva nuneraci 6n en el texto
ordenado di spuesto por decreto 260/96, anexo |), dice: "No
seran patentabl es |as invenci ones de productos farmacéuticos
antes de los cinco (5) afios de publicada |la presente ley en
el Boletin Oicial. Hasta esa fecha no tendr& vigencia
ni nguno de los articulos contenidos en |la presente ley en
|l os que se disponga |a patentabilidad de invenciones de
productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se

rel aci onen indisolublenmente con I|a patentabilidad del
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Tal conmp surge de | os antecedentes parl anentari os,
al debatir la ley correctiva | os |egisladores fueron cons-
cientes de tener a su disposicion |a posibilidad de adoptar
el plazo de transici 6n mas extenso del art. 65.4 del Acuerdo
ADPI C respecto de los productos farmacéuticos, pero
eval uaron politica y econdm canente apropi ado para nuestro
pais establecer en forma explicita un periodo de transicién
de cinco afios, contados a partir de la publicacion de la |ey
en el Boletin Oficial (plazo que finalizd el 23 de octubre
de 2000). Acortaron, pues, en casi tres afios, el periodo de
transici on previsto en el art. 104 de la |ley 24.481 que, en
su version original, decia: "...no seran patentables las in-
venci ones de productos farmacéuti cos antes del 1° de enero
del afio 2003". Tambi én en la ley correctiva 24.572, el Con-
greso de la Nacion acortd a un afio el plazo del inc. a del
actual art. 102 de |la |l ey de patentes, reconociendo |a prio-
ri dad de una prinmera solicitud presentada en el extranjero
sobre materia no patentable segun la ley 111, en tanto esa
primera solicitud hubi ese sido presentada dentro del afio an-
terior a la sancion de |la ley argentina. Puesto que el
Acuerdo ADPIC pernmitia a un pais menbro en desarrollo
apl azar la aplicacion de los criterios de patentabilidad del
acuerdo, que abarcaran sectores de tecnol ogia no protegidos
en su territorio, hasta diez afos a contar del 1° de enero

de 1995 (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado sub exam ne),

bi en podia el |egislador argentino fijar un periodo de

transicion que finalizara a | os cinco afios contados desde | a
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fecha de publicacidén de la ley correctiva 24.572 en el
Boletin Oficial, esto es, al 23 de octubre de 2000 (conf.
Di ari o de Sesi ones Senadores, 19/7/95, esp. pag. 2800/ 2807,
Di ari o de Sesiones Di putados, 28/9/95, esp. pag. 4476/ 4480).

14) Que el fundanento de | a resol uci én denegatoria
del INPI se centra en el art. 100 de | a reglanentaci 6n de |a
| ey, aprobada por el decreto 260/96, anexo 11, que
establ ece: "No se aceptaran solicitudes de patentes de
product os farmacéuticos cuyas prinmeras solicitudes en el
pais o en el extranjero hubieran sido presentadas con
anterioridad al 1 de enero de 1995 salvo | os casos en que
|l os solicitantes reivindican la prioridad prevista en el
Conveni o de Paris con posterioridad a dicha fecha. En ningun
caso |las prinmeras solicitudes que sirvan conp base para el
inicio del tramte en Republica Argentina seréan anteriores
al 1 de enero de 1994. Se seguiran |l os nmisnos criterios en
| os casos de nodificacion o conversion de solicitudes de
patentes de procedimento a solicitudes de patentes de
productos farmacéuticos". Esta disposicion fue decl arada
i nconstitucional por |a camara, por violacion del art. 70.7
del Acuerdo ADPIC, en razén de que, a juicio del tribunal a
gquo, el reglamento prohibe | o que el tratado internacional
expresanmente autoriza

15) Que tal transgresién no resulta de wuna
sistematica interpretaci 6n del acuerdo, en su contexto y en
su espiritu, tal conp se ha analizado en | os consi derandos
8° a 12 precedentes. En efecto, la regla contenida en el
art. 70.7 del acuerdo se refiere a todo canpo de Ila
tecnol ogi a y debe necesari anente arnoni zarse con los linmtes

tenporales que |os paises nienbros han establecido para
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pal i ar la connobcidn que |los nuevos criterios de
pat ent abi | i dad podria causar en sectores que no gozaban de
la proteccion a la fecha de entrada en vigor del acuerdo
sobre | a OMC.

Ello significa que, si se trata de nodificar una
solicitud de patente de procedimento a patente de producto
farmacéutico, el menbro deberéd admitir la presentaci én del
reclano de mayor proteccion —y no tiene obligacién de
hacerl o con anterioridad al 1° de enero de 1995— vy la
prioridad que el interesado pretenda sobre |la base de |a
solicitud madre o, si fuera el caso, en aplicacién de
sistema del Convenio de Paris, no podra ser en ningln caso
anterior en un afio "a |la fecha en vigor del acuerdo sobre | a
o' (arts. 70.7, 70.8, apartados a y b). Esto es: la
solicitud cuya prioridad reivindique no podrd ser anterior
al 1° de enero de 1994.

16) Que en virtud de la exigencia de aceptar el
depdésito de solicitudes sobre productos farmacéuticos
durante el plazo de transiciodén, en espera de recibir
tratam ento "desde | a fecha de aplicaci 6n del Acuerdo para
el Menbro de que se trate", segun los criterios de
pat ent abi |l i dad del acuerdo (art. 70.8, parrafo b), Ilas
solicitudes que reclamen mayor protecci 6n y que respeten | as
condi ci ones del art. 70.8, parrafos a y b, no podrian ser
rechazadas y deberian ser manteni das pendientes hasta "l a
fecha de aplicaci on del Acuerdo para el pais Menbro".

Cono se advierte, estas exigencias son conpati bl es

con el sistema inplenmentado en el art. 100 del reglanento de

-13-



la ley de patentes, transcripto en el considerando 14,
di sposi ci 6n que guarda coherencia con los arts. 100, 101 y
102 de la ley y con |l o dispuesto por el marco general dado
por los arts. 70.7 y 70.8, aps. a y b, del Acuerdo ADPIC.
Cabe recordar la doctrina que sostiene que la Ilinea
hernenéutica preferible es aquella que interpreta |as normas
sistemati canente, de nodo que no se anulen unas a otras sino
qgue mantengan su eficacia y arnmonia con el resto del
ordenam ento juridico, especialmente con |as normas de
j erarquia superior.

17) Que la aplicacion de las consideraciones
precedentes al caso sub lite conduce a concluir que |a
actora, que reivindicaba la prioridad de wuna solicitud
conpleja del 15 de septienbre de 1986, e invocaba una
prioridad del Convenio de Paris al 18 de septienbre de 1985,
no satisfacia las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo
ADPI C, ni tanmpoco del art. 100 del reglanento de la |ey
argentina (decreto 260/96, anexo Il1). En tal es condiciones,
el Instituto Nacional de |la Propiedad Industrial no estaba
obligado a mantener la solicitud de mayor protecciodn en
situaci 6n de "pendi ente" hasta "la fecha de aplicaci 6n del
Acuerdo" para |l a Republica Argentina en o relativo al canpo
de | os productos farnmacéuticos, es decir, hasta el 23 de
octubre de 2000, vy, en consecuencia, podia denegar |o
peticionado, tal cono | o hizo nediante decisién del 18 de
agosto de 1998.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara
procedente el recurso extraordinario, se revoca |a sentencia
apel ada y se rechaza |a demanda (art. 16, segunda parte, |ley

48). Las costas se distribuyen por su orden en atenciodn a la
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novedad del tema y a l|la conplejidad de la materia.
Noti fiquese y devuél vanse | os autos. EDUARDO MOLI NE O CONNOR
- CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCI O - ENRI QUE
SANTI AGO PETRACCHI (segun su voto)- ANTONI O BOGGE ANO (segun
su voto)- GU LLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.
ES COPI A

VO - /1 -
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-//-TO DEL SENOR M NI STRO DOCTOR DON ENRI QUE SANTI AGO
PETRACCHI

Consi der ando:

Que adhiero a | as consi deraci ones expuestas en | os
consi derandos 1° a 5° inclusive, del voto de la mayoria, a
| as que cabe remtir en razon de brevedad.

6°) Que la cuestidn traida a conocimento de esta
Corte requiere interpretar normas conteni das en el "Acuerdo
sobre | os aspectos de | os Derechos de Propiedad Intel ectual
rel aci onados con el Conercio"” (de aqui en adel ante, Acuerdo
ADPI C) y efectuar un juicio de conpatibilidad entre dichas
normas y la ley argentina de patentes de invenci 6n y nodel os
de wutilidad (24.481; ley "correctiva” 24.572) vy su
respectiva regl amentaci 6n (decreto 260/ 96). Debe recordarse
gque para desentrafiar el sentido de |as aludidas nornas
i nt er naci onal es, son de aplicacién |os criterios contenidos
en | a Convenci 6n de Viena sobre el Derecho de |os Tratados

-aprobada por I|la Republica Argentina nmediante la ley

19. 865-, segun | os cual es, todo tratado "debera
i nterpretarse de buena fe", "conforme al sentido corriente
que haya de atribuirse a los térm nos del tratado", "en el

contexto de éstos" y, "teniendo en cuenta su objeto y fin"
(art. 31, punto 1, de la ley citada; ver tanbién el art.

32).

7°) Que al respecto, es vital sefialar que
cual quiera sea la interpretaci 6n que se adopte sobre |as
cl dusul as del Acuerdo ADPIC que rigen |la presente causa, nho
debe perderse de vista que dicho acuerdo fue concebi do conp

un cuerpo integral que, en cuanto al caso interesa, presenta
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| as siguientes caracteristicas: a) tiende a proteger |os
derechos de propiedad intelectual y la innovacién
t ecnol 6gi ca, de nodo tal que resulten favorecidos -ademas de
| os product ores y usuari os de | os conoci m ent os
tecnol 6gicos- el "bienestar social y econémico y el
equi librio de derechos y obligaciones" (art. 7 del Acuerdo
ADPIC); b) admite la gran disparidad de desarrollo existente
entre |l os distintos m enbros signatarios del acuerdo y, en
consecuencia, reconoce la necesidad de una protecciodn

especial para que ciertos paises (a |os que denomna "en
desarroll 0") puedan "crear una base tecnol 6gica sélida y
vi abl e” (ver preanbul o del Acuerdo ADPIC); c) para al canzar
este 0ltinmo objetivo, el Acuerdo ADPI C distingue entre |as
prescripciones que contienen principios generales vy
obl i gaci ones de cunplimento i nnedi ato, es decir, a partir
de la "entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" (1° de
enero de 1995) y aquellas otras que, en virtud de |as
Il amadas "di sposiciones transitorias", solo seran aplicables
una vez transcurridos | os plazos de transicion. Lo expuesto,
se refleja claranente en el Acuerdo ADPIC al distinguir
entre la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que
se establece la OMC' (vgr. arts. 65.1; 70.8, prinmer parrafo;
70.8, ap. a), que es el 1° de enero de 1995, y la "fecha de
aplicaci 6n del Acuerdo para el Menbro de que se trate"
(vgr. arts. 70.1; 70.7; 70.8, ap. b, que depende del
transcurso de diferentes plazos de transicioén. Conp se
seflal ara mas adelante, de acuerdo con esos plazos de

transicion, |la Republica Argentina no estaba obligada a
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aplicar | as disposiciones del Acuerdo ADPIC, conp principio
general, hasta el 1° de enero de 2000 (arts. 65.1 y 65.2),
pl azo que el Acuerdo ADPI C autorizaba a prorrogar 5 afios nas
(hasta el 1° de enero de 2005), respecto de aquellos
sectores de tecnologia que en la |egislacion anterior al
di ctado del Acuerdo ADPIC no se hall aban conprendi dos en | a
protecci 6n de una patente y, que dicho acuerdo, obligd6 a
incluir en esa proteccion (art. 65.4); d) por ultino, el
Acuerdo ADPIC contenpl 6 con una regul aci 6n especifica vy
m nuci osa, |la situaci on de aquell os paises menbros que a la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC (1° de enero de
1995) no conferian proteccidén nediante patente a |os
productos farmacéuticos ni a | os productos quimnicos para |a
agricultura (art. 70.8 del Acuerdo ADPIC).

8°) Que antes de efectuar el juicio de
conpati bili dad constitucional al que se ha hecho referencia,
convi ene recordar que la solicitud de patente divisional que
da origen a este pleito (ver considerando 2° del voto al que
adhiero) fue presentada el 28 de octubre de 1997, pero
conserva cono fecha |la de la solicitud inicial (15 de
septienbre de 1986), con el beneficio del derecho de
prioridad invocado (18 de septienbre de 1985), por asi
di sponerlo el art. 4°, parrafo G del Convenio de Paris, que
expresanente el Acuerdo ADPIC manda cunplir (ver art. 2.1
del Acuerdo ADPIC). Y, adenas, que en |las dos ultinmas fechas
menci onadas, el pat ent am ent o de "conposi ci ones
farmacéuti cas" se hallaba prohibido por la ley vigente en
ese monmento (ver la ley 111, art. 4°) . Asimsnpo, corresponde
tener presente que |la actora atac6 | a denegaci 6n ef ectuada

por la Adm nistraci 6n Naci onal de Patentes (fs. 199/200),
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respecto de su solicitud de patente divisional, con sustento
en que dicha solicitud era una nodificacién de |la anterior
presentada en el afio 1986 y, que por |lo tanto, se trataba de
reivindicar |a nmayor proteccion que consagra el art. 70.7
del Acuerdo ADPIC. Sobre el particular, |a actora adujo que
el art. 70.7 antes citado, permtia efectuar aquella
nodi ficaci 6n sin restricci 6n de ninguna clase, con la sola
condi ci 6n de que no se incluyera "materia nueva". Por tal
razén sostuvo que |las normas de rango inferior al Acuerdo
ADPI C que han servido de fundanento para denegar I|a
solicitud de patente divisional (art. 100 de la |ley 24.481
y art. 100 del decreto 260/ 96) no podian establ ecer -conp |l o
han hecho- wuna limtacion tenporal para evitar que se
aceptaran solicitudes de patentamento de productos
farmacéuti cos que hubi eran sido presentadas antes del 1° de
enero de 1995, salvo que se reivindicara |la prioridad de

Conveni o de Paris establ eci endo en consecuenci a, una fecha
tope: no se aceptaria ninguna solicitud anterior al 1° de
enero de 1994. Finalnente, es inportante destacar que |la
firma Pfizer sustentd el pedido de inconstitucionalidad del
art. 100 del decreto 260/96 (subsidiarianente, aunque sin un
nm nino desarrollo, tanmbi én pidid |a inconstitucionalidad del
art. 100 de la ley 24.481) en un Gnico argunento: que |os
articul os nenci onados vul neraban el art. 70.7 del Acuerdo
ADPI C. Nada ha dicho acerca de otras disposiciones de

acuerdo internacional y de la |ley que podrian dar fundanento
al dictado de |as normas inpugnadas (vgr. arts. 65 y 70.8

del Acuerdo ADPIC y 101 y 102 de la ley de patentes).
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9°) Que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC
-di sposi ci 6n que, por su caracter general, ha sido prevista
para cual qui er anbito de tecnol ogia- establece: "En el caso
de | os derechos de propiedad intelectual cuya proteccidn
esté condicionada al registro, se permtirda que se
nodi fi quen solicitudes de protecci 6n que estén pendi entes en
| a fecha de aplicaci 6n del presente acuerdo para el M enbro
de que se trate para reivindicar |a protecci én nayor que se
prevea en |as disposiciones del presente acuerdo. Tales
nodi fi caci ones no incluiran materia nueva".

10) Que, por su parte, en el art. 70.8 del Acuerdo
ADPI C se previeron | as obligaciones que | os estados m enbros
deben asumir en relaci 6n con el otorgam ento de patentes de
productos farmacéuticos. Dicho articul o dispone: "Cuando en
la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre |la OMC un
M enbro no conceda protecci 6n nedi ante patente a | os produc-
tos farmacéuticos ni a | os productos quim cos para |la agri-
cultura de conform dad con |as obligaciones que |e inpone el
art. 27, ese Menbro: a) No obstante | as disposiciones de |a
parte VI, establecerd desde |la fecha en vigor del acuerdo
sobre la OMC un nedi o por el cual puedan presentarse solici-
tudes de patentes para esas invenciones; b) Aplicara a esas
solicitudes, desde la fecha de aplicacién del presente
acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en
este acuerdo conp si tales criterios estuviesen aplicandose
en la fecha de presentacién de las solicitudes en ese
M enbro, o si puede obtenerse |la prioridad y ésta se
reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; «c)
Est abl ecerd | a protecci 6n nedi ante patente de conform dad

con el presente acuerdo desde |a concesi 6on de |l a patente y
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durante el resto de la duracion de la msm, a contar desde
| a fecha de presentaci 6n de la solicitud de conform dad con
el art. 33 del presente acuerdo, para |as solicitudes que
cunplan los criterios de protecci 6n a que se hace referencia

en el apart. b".

11) Que la sola lectura de las dos clausulas
transcriptas revela que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC es
insuficiente para fundar |la inconstitucionalidad que propone
|a actora, aungue se aceptara su interpretacion, en el
sentido de que la solicitud de patente inicial conprendia el
patentam ento de ciertos "productos farnmacéuticos"” y de |os
“procedi m entos" utilizados para su obtenci én, razén por |a
cual era incorrecto considerar que |a nodificacidn
introducida en la solicitud de patente divisional (que
limtaba el pedido de proteccion a |os "productos
farmacéuticos") incluia "materia nueva". Esto es asi, pues
tal postura inplicaria aislar un Gnico articulo del acuerdo
i nternacional que no contiene una prevision especifica en
mat eri a de productos farmacéuticos, ignorando |a existencia
de los que si lo hacen, lo cual se opone a los criterios de
interpretaci 6n de |a Convenci 6n de Viena resefiados en el
considerando 6° de la presente, a las previsiones del
Acuerdo ADPI C que regulan de nmobdo expreso el procedi m ento
a seguir en materia de solicitudes de patentes de dichos
product os farmacéuticos (arts. 70.8 y 65) y a la finalidad
persegui da por el acuerdo nencionado, consistente en

permtir que | os estados nmi enbros contenplen sus necesi dades
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de adaptaci 6n tecnoldgica y adecuen sus |egislaciones
naci onal es. En consecuencia, del hecho de sostener que el
pedi do de patente divisional ha tenido el al cance de una no-
di fi caci 6n para obtener una nayor proteccion (art. 70.7),

nada puede extraerse acerca de | as condiciones especial es
en las que, en mteria de productos farnmacéuticos, debe
ef ectuarse esa clase de presentacion, ni de si |las
est abl eci das por | a Republica Argentina vul neran | as pautas
fijadas en el acuerdo internacional para cada Estado
m enbro, a saber: |) cada Estado m enbro asune |a obligacidn
de crear un nmedio para recibir solicitudes de patentes de
product os farmacéuti cos, desde el 1° de enero de 1995 (fecha
de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC), admtiendo si
correspondiese y se reclam, l|a prioridad del Convenio de
Paris, esto es, una prioridad de doce neses (art. 4°,
parrafo C. 1) -art. 70.8, puntos a y b-. Este conproni so
obedece a | a necesi dad de preservar |a novedad del invento
y de respetar las prioridades de |as solicitudes, puesto que
entre la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC y |a aplicacion
de los nuevos criterios de patentabilidad, deber an
transcurrir |los plazos de transicién que establece dicho
acuerdo; Il1) cada Estado m enbro debe aplicar |los criterios
de patentabilidad del acuerdo en esta materia pero una vez
transcurrido el plazo de transicién -art. 70.8, punto b- vy
I11) en el supuesto de aceptarse nodificaciones a soli-
ci tudes de patentes de productos farnacéuti cos pendi entes de
resoluci 6n al monmento de concluir el plazo de transicion
para cada Estado menbro (segun reza el Acuerdo ADPIC,
pendi entes "en |la fecha de aplicaci 6n del presente acuerdo

para el Menbro de que se trate"), se permtirad su
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nodi fi caci 6n para obtener | a nmayor protecci én que otorga el
acuerdo -art. 70.7-.

12) Que la deficiencia en el planteo de |a actora
(la que omti6 considerar |as previsiones del art. 70.8 y
tanpoco opuso l|la eventual discordancia de |as normas
internas con ese articulo) cobra mayor inportancia si se
repara, por una parte, en que el Acuerdo ADPIC ha pretendi do
fijar un anbito nmininb de proteccidén que |o0s estados
m enbros pueden superar nediante el reconocimento de
mayor es derechos, en tanto no infrinjan |as disposiciones de
di cho acuerdo, pero no estéan obligados a hacerlo (art. 1.1)
y, por la otra, si se tiene en cuenta que el Acuerdo ADPIC,
cono principio general, no genera obligaciones relativas a
"actos realizados antes de la fecha de aplicacion del
acuerdo para el Menbro de que se trate" (art. 70.1.),
previ si 6n que concuerda con |la regla de la no aplicaciédn
retroactiva que, tanbi én con sentido general, consagra el
art. 28 de | a Convenci 6n de Viena.

Si |a actora pretendia que su solicitud de patente
di vi sional, por el hecho de ser una ‘nodificaci én' de otra
pendi ente de resoluci6n (art. 70.7 del Acuerdo ADPIC), debia
ser admtida con |las fechas que reivindica (esto es, el 15
de septienbre de 1986 y una prioridad del 18 de septienbre
de 1985, por aplicaci 6n del Convenio de Paris), excluyendo
el caso en exanen de |lo previsto en el art. 70.8, o bien,
dandol e a esta clausula un alcance distinto al que le ha
ot orgado el ordenani ento interno, debi6 -al nmenos- exponer

al guna razon en este sentido que fundara tal distincion.
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13) Que, de todos npbdos, corresponde sefal ar, con
respecto a | as di sposiciones en que se apoya | a denegaci 6n
de la solicitud de patente divisional, que el |egislador
naci onal al dictar las |leyes 24.481 y 24.572 ("correctiva"
de la anterior), tuvo conmp propésito explicito adaptar |a
el aboraci 6n de productos farnmacéuticos a |0s nuevos
criterios de patentabilidad, fijando, para ello, un plazo de
transi ci 6n conpatible con | as obligaci ones internacional es
que inmpone el Acuerdo ADPIC. Asi dispuso: "No seréan
pat ent abl es | as i nvenci ones de productos farmacéuti cos antes
de los cinco (5) afnos de publicada |Ia presente ley en el
Boletin Oficial. Hasta esa fecha no tendr& vigencia ninguno
de los articulos contenidos en | a presente |ley en | os que se
di sponga | a patentabilidad de invenciones de productos
farmacéuti cos, ni aquell os otros preceptos que se rel aci onen
i ndi sol ubl enente con |a patentabilidad del msm" (art.
100). "Sin perjuicio de lo establecido en el articulo
anterior, se podran presentar solicitudes de patentes de
product os farmacéuticos, en la forma y las condiciones
establ ecidas en la presente ley, las que seréan otorgadas a
partir de los cinco (5) afios de publicada | a presente en el
Boletin Oficial..." (art. 101). "Se podran presentar
solicitudes de patentes presentadas en el extranjero antes
de la sanci6n de |la presente |ley cuyas materias no fueran
pat ent abl es conforme a la ley 111 pero si conforme a esta
| ey, sienpre que se reunan | as siguientes condiciones: a) La
primera solicitud haya sido solicitada dentro del afo
anterior a la sancié6n de la presente ley..." (art. 102)
-los articulos citados corresponden al texto de la |ey,

ordenado por el decreto 260/ 96, anexo |-.

-24-



P. 282. XXXVI.
Pfizer Inc. ¢/ Instituto Nacional de |la Pro-
pi edad I ndustrial s/ denegatoria de patente.

Corte Suprema de Justicia de |la
Naci on

Tal conmp ha sido expresado en el considerando 13
del voto de |la mayoria -al que renmito y doy por reproducido
en razon de brevedad- el art. 100 transcripto (Unica nornma
de la ley que la actora tuvo en cuenta en sus
present aci ones) respeta | as disposiciones del Acuerdo ADPIC,
puesto que si éste "...permtia a un pais menbro en
desarrollo aplazar la aplicacion de los criterios de
patent abilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de
t ecnol ogia no protegidos en su territorio, hasta diez afios
a contar del 1° de enero de 1995 [es decir, hasta el 1° de
enero del 2005] (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado sub
exam ne), bien podia el |egislador argentino fijar un
periodo de transicién que finalizara a los cinco afios
cont ados desde | a fecha de publicacion de la ley correctiva

24.572 en el Boletin Oicial [23 de octubre de 1995], esto

es, el 23 de octubre del aifno 2000..." (confr. el
consi derando 13 del voto al que remto, en especial, |os de-
bat es parl anentarios alli citados).

14) Que, a su vez, el art. 100 del decreto 260/ 96,
Anexo Il (que la actora tachd de inconstitucional por esta-
bl ecer una limtaci 6n tenporal "claranente contraria al art.
70.7" -ver fs. 9-) dispuso: "No se aceptaran solicitudes de
pat entes de productos farmacéuticos cuyas prineras solicitu-
des en el pais o en el extranjero hubieran sido presentadas
con anterioridad al 1 de enero de 1995 salvo |os casos en
gue los solicitantes reivindicaran |la prioridad prevista en
el Convenio de Paris con posterioridad a esa fecha. En

ni ngun caso las prinmeras solicitudes que sirvan de base para
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el inicio del tramte en Republica Argentina seréan
anteriores al 1 de enero de 1994. Se seguiran | os m snos
criterios en los casos de nodificacion o conversion de
solicitudes de patentes de procedimento a solicitudes de
pat entes de productos farmacéuticos".

Las deficiencias apuntadas en | os consi derandos
precedentes con relacién a |la inpugnaci 6n de esta norna re-
gl amentaria (ver considerandos 8° ultino parrafo y 11 de |la
presente), a lo que suma | a falta de inmpugnaci 6n del contro-
vertido art. 102 de la ley (ver Diario de Sesiones de |a Ca-
mar a de Senadores de | a Naci 6n, 16/11/94, pags. 4406; 4440;
4455 y 4456), conducen a concluir que no se ha denobstrado
-ni resulta ostensiblenmente de su texto- que la limtacion
temporal que fija el reglanento conporte un desconoci m ento
de | as obligaciones generales que a | os estados m enbros
i mponen los arts. 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC. En efecto,
en sentido conpatible con este Ultinmo articulo, el art. 100
del decreto resguarda |as presentaciones de solicitudes
realizadas a partir del 1° de enero de 1995 (fecha de
entrada en vigor del acuerdo internacional) o, hasta un afio
antes, al permtir reivindicar |la respectiva prioridad del
Conveni o de Paris.

15) Que, en consecuencia, no denostrada |la incons-
titucionalidad de | as nornmas al egada por | a actora en este
pleito, se ajusta a derecho |a resolucién del Instituto Na-
cional de la Propiedad Industrial que, el 18 de agosto de
1998, denegd la solicitud de patente divisional a |a que se
ha hecho referencia en el considerando 8° de |a presente.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara

procedente el recurso extraordinario, se revoca |a sentencia
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apel ada y se rechaza |a demanda (art. 16, segunda parte, |ey
48). Las costas se distribuyen por su orden, en atencién a
la novedad del tema y a la conplejidad de la materia.
Noti fiquese y, oportunamente, devuél vanse |os autos. ENRI QUE
SANTI AGO PETRACCHI

ES COPI A

VO - /1 -
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-//-TO DEL SENOR M NI STRO DOCTOR DON ANTONI O BOGG ANO

Consi der ando:

1°) Que la Sala | de la Camara Naci onal de Apel a-
ciones en lo Civil y Conercial Federal revoco |o resuelto en
la instancia anterior y estinmd que |a resoluci 6n denegatoria
P 97 01 04975, dictada por el Instituto Nacional de |a Pro-
pi edad I ndustrial el 18 de agosto de 1998, cuya nulidad se
debati 6 en el litigio, era ilegitinm pues se sustentaba en
el art. 100 del reglanento de la |ley 24.481 (anexo || del
decreto 260/96), norma inconstitucional por transgredir el
art. 70, parrafo 7, del Acuerdo ADPIC, de superior jerarquia
nor mat i va. Contra ese pronunciam ento, el instituto
demandado interpuso el recurso extraordinario federal, que
fue concedido a fs. 290.

2°) Que la actora solicitd el 15 de septienbre de
1986 una patente argentina (acta 305.233, invocando una
prioridad al 18 de septienbre de 1985 de |a patente
norteaneri cana n° 777.471. Posteriormente, el 28 de octubre
de 1997, peticiondé una patente divisional de la prinmera,
relativa a "conpuestos antibacterianos y conposiciones
anti bacterianas" (fs. 26). Tal conp sefiala el seifor
Procurador Fiscal en el dictanmen que antecede, no se discute
en autos que tanto al tienpo de la prioridad cono al de la
prinmera solicitud, el pat ent am ent o de pr oduct os
farmacéuti cos se hall aba prohibido en razén de | o dispuesto
en el art. 4 de la ley 111, y que la reivindicacion
contenida en el acta 305.233 de septienbre de 1986 podia

consi derarse conprensiva tanto del procedimento cono del
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producto (fs. 297). A fs. 199/200 consta | a disposicioén de
18 de agosto de 1998 de la Adm nistracion Nacional de
Pat entes, que fundanmenta | a denegaci 6n de la solicitud en
los térm nos del art. 100 de la ley 24.281 y 100 del regla-
mento (decreto 260/96).

3°) Que el tribunal a quo, tras establecer la je-
rarquia normativa de | as nornmas federal es conproneti das en
| a solucion de | a presente causa, estind que |a nodificacién
de una patente original conpleja en distintas patentes
di visionales, manteniendo |la fecha de prioridad de Ila
presentaci 6n original, fue un supuesto especialnente
contenpl ado en el art. 70, parrafo 7 del Acuerdo ADPI C razén
por la cual no podia ser desvirtuado por normas de fuente
interna y jerarquia inferior. Desestind |la interpretacion
del INPI en el sentido de que tal nodificaci6on conportaba
incluir en la proteccion una "materia nueva", y ello con
fundanento en que el objeto de la patente -si bien a efectos
de wuna distinta proteccion- aparecia en la solicitud
original. Asim snmo, la camara afirmd que el art. 100 de la
ley era conpatible con |as disposiciones del acuerdo
i nternacional, en tanto que el art. 100 de |l a regl anmentaci én
era claranente inconstitucional, pues agregaba una
limtaci én tenporal que significaba prohibir aquello que el
tratado expresanmente permtia. En conclusio6n y por nmayoria,
hizo lugar a |la demanda y declaré |la nulidad de Ila
resoluci 6n denegatoria de |a solicitud de ©patente
di vi sional, con costas en el orden causado en anbas i nstan-
ci as.

4°) Que el Instituto Nacional de |a Propiedad In-

dustrial reclamb |la apertura del recurso federal con

-30-



P. 282. XXXVI.
Pfizer Inc. ¢/ Instituto Nacional de |la Pro-
pi edad I ndustrial s/ denegatoria de patente.

Corte Suprema de Justicia de |la
Naci on

argument os que pueden resumrse asi: a) el ADPIC debe ser
interpretado de nmnera sistematica y la camara, por el
contrario, ha aislado el supuesto regulado en el art. 70.7
del trat ado, respecto de los plazos de transiciodn
cont enpl ados en el art. 65, conp asi tanbi én de |la clausula
conoci da comp "black box" (art. 70.8); b) las nuevas nornas
que en la legislacién interna anplian la materi a patentable
no anulan la aplicacion de |os periodos de transiciodn
relativos a |la entrada en vigor del acuerdo para el menbro
de que se trate; c) la protecci én de productos farmacéuticos
constituye "materia nueva" a los fines de la eventual
adquisicién de |los derechos exclusivos que brinda I|a
patente, pues es |la materia que no pudo recibir proteccién
al tienpo de la presentaci6n de la solicitud original; d) la
i nterpretaci 6n gl obal del acuerdo y de |as nornmas de fuente
interna, conduce a |la conpatibilidad entre los arts. 100 y
101 de la ley 24.481 y 100 del decreto reglanentario,
respecto de | as exigencias del ADPIC.

5°) Que el recurso es fornmal nente adm si bl e pues
se debate la interpretaci 6n de un tratado internacional de
normas de naturaleza federal, y la decisién ha sido
contraria al derecho que el apelante fund6 en ellas (art.
14, inc. 3, ley 48). Cabe recordar que, en la tarea de
esclarecer la inteligencia de normas de caracter federal, |la
Corte no se encuentra limtada por |as posiciones de |a
al zada ni de las partes, sino que |le incunmbe realizar una
decl aratoria sobre el punt o di sput ado, segun I a

interpretaci 6n que rectanente |e otorgue (doctrina de
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Fal | os: 307:1457; 308:647; 316:631 y nuchos otros).

6°) Que un tratado internacional tiene, en |as
condi ci ones de su vigencia, jerarquia superior a las |leyes
(arts. 31 y 75, inc. 22, de la Constitucion Nacional;
Fal | os: 315:1492; 317:1282, entre otros) y sus principios
integran inmedi atanente el orden juridico argentino. La
cuestion traida a conocimento de esta Corte requiere
interpretar normas contenidas en el "Acuerdo sobre |os
aspectos de los Derechos de Propiedad |Intelectual
rel aci onados con el Conercio" y efectuar un juicio de
conpati bilidad entre dichas normas y |la ley argentina de
patentes de invenci 6n y nodelos de utilidad 24.481, la ley
correctiva 24.572, asi conmp su respectiva reglanmentacion
(decreto 290/96). Cabe recordar gque |los tratados
i nt ernaci onal es deben ser interpretados segun la regla de |la
buena fe conforme: al sentido corriente de sus térm nos, a
su contexto y a su objeto y fin (art. 31 de |a Convenci 6n de
Viena sobre Derecho de I|los Tratados, aprobada en la
Republica Argentina por ley 19.865).

7°) Que, asimsno, no puede soslayarse que el
Acuerdo fue concebido como un cuerpo juridico integral, en
el que las distintas normas guardan necesaria correl acién
con el espiritu que se plasma en el preanbulo y en la parte
| relativa a "disposiciones generales"”™ 'y "principios
basi cos", particularmente los arts. 7° y 8° que conportaban
un nuevo equilibrio entre | os derechos de los titul ares de
| as patentes y | os derechos de | os usuari os de conoci m ent os
y tecnol ogias (causa "Unilever NV', considerando 12 -Fall os:
323: 3160-).

8°) Que, en este sentido la voluntad de |os
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estados expresada en el tratado ha sido establecer
obl i gaci ones i nternaci onal es escal onadas, y ello en virtud
de que el reconocimento y observancia de | os derechos de
propi edad intelectual no son absolutos sino que estan
sujetos a valores nmas elevados -art. 7 del acuerdo,
"obj etivos"- (considerando 15 de Fallos: 323:3160 antes
citado). En consonancia con ello el Acuerdo tuvo en cuenta
| as necesi dades especi al es de | os paises nmenos adel ant ados
reconoci éndol es una protecci 6n especial para que pudieran
estar en condi ci ones de crear una base tecnol 6gica solida y
viable (confr. preanbulo). Sobre tales bases contenplo
di sposiciones transitorias a fin de mtigar el inpacto que
| os nuevos estéandares pudi esen tener en |as | egislaciones
naci onal es, estableciendo a tal fin una regulaciodn
especifica en el caso de |la patentabilidad de productos
farmacéuti cos.

9°) Que con tal finalidad el Acuerdo ADPI C distin-
gue entre |as prescripciones que contienen principios
generales y obligaciones de cunplimento innmediato, es
decir, a partir de la "entrada en vigor del Acuerdo sobre |a
oMC" (1° de enero de 1995) y aquellas otras que, en virtud
de las Ilamadas "disposiciones transitorias", soOlo seran
aplicabl es una vez transcurridos |os plazos de transicion.
Lo expuesto, se refleja claranente en el Acuerdo ADPIC a
distinguir entre la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo
por el que se establece la OMC" (vgr. arts. 65.1; 70.8,
primer parrafo; 70.8, ap. a), que es el 1° de enero de 1995,

y la "fecha de aplicaci 6n del Acuerdo para el menbro de que
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se trate" (vrg. arts. 70.1; 70.7; 70.8, ap. b), que depende
del transcurso de diferentes plazos de transicion. Asim sno,
debe tenerse presente que el art. 70.1 claranente afirm "E
presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos
real i zados antes de |a fecha de aplicaci 6n del acuerdo para
el Menbro de que se trate".

De acuerdo a esos plazos de transicién la
Republica Argentina no estaba obligada a aplicar |as
di sposi ci ones del Acuerdo ADPIC, cono principio general
hasta el 1° de enero de 2000 (arts. 65.1 y 65.2), plazo que
el Acuerdo ADPIC autorizaba a prorrogar cinco afios mas
(hasta el 1° de enero de 2005), respecto de aquellos
sectores de tecnologia que en la legislacidén anterior al
di ctado del acuerdo no se hallaban conprendidos en l|a
protecci 6n de una patente y, que dicho acuerdo, obligd6 a
incluir en esa proteccién (art. 65.4).

10) Que antes de efectuar el juicio de
conpati bilidad constitucional al que se ha hecho referencia
resulta conveniente recordar, tal conp se expuso en el
consi derando 2° que |la solicitud de patente divisional que
da origen a este pleito fue presentada el 28 de octubre de
1997, pero conserva conpb |la fecha de la solicitud inicial
(15 de septienbre de 1986), con el beneficio del derecho de
prioridad invocado (18 de septienbre de 1985), por asi
di sponerlo el art. 4°, parrafo G del Convenio de Paris, que
expresanente el Acuerdo ADPIC manda a cunplir (confr. art.
2.1 del Acuerdo ADPIC). Asim snp, corresponde tener presente
que la actora atacé |a denegacion efectuada por Ila
Adm ni straci 6n Nacional de Patentes, respecto de su

solicitud de patente divisional, con sustento en que dicha

-34-



P. 282. XXXVI.
Pfizer Inc. ¢/ Instituto Nacional de |la Pro-
pi edad I ndustrial s/ denegatoria de patente.

Corte Suprema de Justicia de |la
Naci on

solicitud era una nodificacion de |la anterior presentada en
el afo 1986 y, que por lo tanto, se trataba de reivindicar
| a mayor protecci 6n que consagra el art. 70.7 del Acuerdo
ADPI C que, segUn su particular interpretacién, pernmtia
ef ectuar aquella nodificacién sin restriccién de ninguna
clase, con la sola condicién de que no se incluyera "materia
nueva". Por tal razon sostuvo que las normas de rango
inferior al Acuerdo ADPIC que han servido de fundanento para
denegar la solicitud de patente divisional (arts. 100 de la
ley 24.281 y 100 del decreto reglanmentari o 260/96) no podian
establ ecer -conp | o han hecho- una lintacion tenporal para
evitar que se aceptaran solicitudes de patentam ento de
product os farnmacéuti cos que hubi eran sido presentadas antes
del 1° de enero de 1995, salvo que se reivindicara l|la
prioridad del Convenio de Paris estableciendo en
consecuencia, una fecha tope: no se aceptaria ninguna
solicitud anterior al 1° de enero de 1994.

11) Que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC
-di sposici 6n que, por su caracter general, ha sido prevista
para cual quier ambito de |la tecnologia- establece: "En e
caso de |os derechos de propiedad intelectual cuya
prot ecci 6n esté condi ci onada al registro, se permtiréa que
se nodi fiquen solicitudes de protecci 6n que estén pendi entes
en |la fecha de aplicacion del presente acuerdo para el
M enbro de que se trate para reivindicar |la protecci 6n nayor
gue se prevea en |las disposiciones del presente acuerdo.
Tal es nodi ficaciones no incluiran materia nueva. De acuerdo

con | o que se expuso en el considerando 9° prinmer parrafo,
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debe destacarse que segln los térm nos del articulo que se
ha transcripto el tratado so6lo se refiere a nodificaci 6n de
solicitudes pendientes en |a fecha de aplicaci 6n del acuerdo
para el menbro de que se trate, es decir, pendientes al
venci mi ento del plazo de transici6n que corresponda".

12) Que, aun cuando |la actora sélo funddé su
pretensi6on en el art. 70.7 nencionado, resulta relevante
para resolver la cuestiéon el art. 70.8 del acuerdo en
cuanto, a diferencia de aquél, contiene previsiones
especificas relativas a | os productos farmacéuticos. Dicha
norma di spone: "Cuando en |a fecha de entrada en vigor del
acuerdo sobre la OMC un menmbro no conceda proteccion
medi ante patente a |os productos farmacéuticos ni a |os
product os quim cos para la agricultura de conform dad con
| as obligaciones que |le inpone el art. 27, ese Menbro: a)
No obstante | as disposiciones de la parte VI, establecera
desde | a fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC un nedio
por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para
esas invenciones; b) Aplicara a esas solicitudes, desde |la
fecha de aplicaci 6n del presente acuerdo, los criterios de
patent abi | i dad establ eci dos en este acuerdo cono si tales
criterios estuviesen aplicandose en |a fecha de presentaci 6n
de las solicitudes en ese Menbro, o si puede obtenerse la
prioridad y ésta se reivindica, en |la fecha de prioridad de
|l a solicitud; c) Establecera |la proteccion nediante patente
de conform dad con el presente acuerdo desde | a concesi on de
|l a patente y durante el resto de |la duracion de la mism, a
contar desde la fecha de presentacién de la solicitud de
conform dad con el art. 33 del presente acuerdo, para |as

solicitudes que cunplan los criterios de protecci 6n a que se
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hace referencia en el apartado b)" (el énfasis no aparece en
el texto original).

13) Que la sola lectura de las dos clausulas
transcriptas revela que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC es
i nsuficiente para fundar |la inconstitucionalidad que propone
la actora, aunque se aceptara su interpretacion, en e
sentido de que la solicitud de patente inicial conprendia el
patentani ento de ciertos "productos farnmacéuticos" y de |os
"procedi m ent os" para su obtencidn, razén por la cual era
i ncorrecto considerar que |la nodificacion introducida en |a
solicitud de patente divisional (que |limtaba el pedido a
protecci 6n a | os "productos farmacéuticos”) incluia "nateria
nueva". Ello es asi, pues tal postura inplicaria aislar un
Gnico articulo del acuerdo que no contiene una prevision
especifica en materia de productos farnmacéuti cos, dejando de
| ado aquellos que si |lo hacen, |lo cual se opone a |os
criterios de | a Convenci 6n de Viena, a |las previsiones del
Acuerdo ADPI C que regul an de nodo expreso el procedi mento
a seguir en materia de solicitudes de patentes de dichos
productos (arts. 70.8 y 65) y a |la finalidad persegui da por
el acuerdo nencionado, consistente en permtir que |os
estados m enbros contenplen sus necesi dades de adaptaci 6n
t ecnol 6gi ca y adecuen sus | egi sl aciones naci onal es.

En consecuencia, del hecho de sostener que el
pedi do de patente divisional ha tenido el alcance de una
nodi ficaci 6n para obtener una mayor proteccioén (art. 70.7),
nada puede extraerse acerca de | as condi ci ones especi al es en

las que, en materia de productos farmacéuticos, debe
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ef ectuarse esa clase de presentacion, ni de si |las
est abl eci das por | a Republica Argentina vul neran | as pautas
fijadas en el acuerdo internacional para cada Estado
m enbro, a saber: |) cada Estado mi enbro asune | a obligacion
de crear un nmedio para recibir solicitudes de patentes de
product os farmacéuti cos, desde el 1° de enero de 1995 (fecha
de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC), admtiendo si
correspondi ese y se reclama, l|la prioridad del Convenio de
Paris, esto es, una prioridad de doce neses (art. 4°,
parrafo C. 1) -art. 70.8, puntos a y b . Este conproni so
obedece a | a necesi dad de preservar |a novedad del invento
y de respetar las prioridades de |as solicitudes, puesto que
entre la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC y |a aplicacion
de los nuevos criterios de patentabilidad, deber an
transcurrir los plazos de transicion que establece dicho
acuerdo; I1) cada m enbro debe aplicar |os criterios de pa-
tentabi |l i dad del acuerdo en esta materia pero una vez trans-
currido el plazo de transicion -art. 70.8, punto b- y I11)
en el supuesto de aceptarse nodificaciones a solicitudes de
pat entes de productos farmacéuti cos pendi entes de resol uci 6n
al monento de concluir el plazo de transicién para cada

Est ado mienbro (segun reza el Acuerdo ADPIC, pendientes "en
| a fecha de aplicaci 6n del presente acuerdo para el M enbro
de que se trate"), se pernmitira su nodificaci 6n para obtener
| a mayor proteccion que otorga el acuerdo -art. 70.7 del
ADPI C- .

14) Que, en otras pal abras, la actora no pudo sus-
tentar su pretension en una nornma ai sl ada del Acuerdo -refe-

rente a todo canpo de tecnol ogia- anul ando | as previsiones

de una normm especial para |la protecci 6n nedi ante patente de
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| os productos farmacéuticos conp es el art. 70.8 y omtiendo
arnmoni zarla con los limtes tenporal es que | 0os paises mem
bros establ eci eron para paliar |a connoci 6n que | 0s nuevos
criterios de patentabilidad podria causar en sectores que no
gozaban de |l a proteccion a |la fecha de entrada en vigor del
acuerdo sobre la OMC. Debe ponerse de resalto que el Acuerdo
ADPI C ha pretendido fijar un anbito ninino de protecci 6n que
| os est ados m enbr os pueden super ar medi ant e el
reconoci mento de nmayores derechos, en tanto no infrinjan
| as di sposi ci ones de di cho acuerdo, pero no estan obligados
a hacerlo (art. 1.1.) y que, por otra parte el acuerdo, conp
principio general, no genera obligaciones relativas a "actos
real i zados antes de |a fecha de aplicaci 6n del acuerdo para
el Menbro de que se trate" (art. 70.1), prevision que
concuerda con la regla de |la no aplicacion retroactiva que,
tanbi én con sentido general consagra el art. 28 de la
Convenci 6n de Vi ena.
15) Que el legislador nacional al dictar las |eyes
24.481 y 24.572 (correctiva de la anterior), tuvo conp
proposito explicito adaptar |a elaboracion de productos
farmacéuticos a |os nuevos criterios de patentabilidad,
fijando para ello, un plazo de transici én conpatible con |as
obl i gaci ones internacional es que inpone el Acuerdo ADPIC.
Asi dispuso "No seradn patentables Ilas invenciones de
product os farmacéuticos antes de los cinco (5) afios de
publicada |a presente ley en el Boletin Oficial. Hasta esa
fecha no tendra vigencia ninguno de |los articul os contenidos

en la presente ley en | os que se disponga | a patentabilidad
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de invenciones de productos farmacéuticos, ni de aquellos
otros preceptos que se relacionen indisolublenmente con |a
patentabilidad del m sm" (art. 100). "Sin perjuicio de |o
establecido en el articulo anterior, se podrén presentar
solicitudes de patentes de productos farnmacéuticos, en |la
forma y | as condiciones establ ecidas en |a presente ley, |as
gque seran otorgadas a partir de los cinco (5) afios de
publicada | a presente en el Boletin Oficial..." (art. 101).
"Se podréan presentar solicitudes de patentes presentadas en
el extranjero antes de |l a sanci 6n de |la presente |ley cuyas
mat eri as no fueran patentables conforne a la ley 111 pero si
conforme a esta ley, sienpre que se reunan |as siguientes
condi ciones: a) La prinmera solicitud haya sido solicitada
dentro del afo anterior a la sancioéon de | a presente ley..."
(art. 102) -los articul os citados corresponden al texto de
la | ey, ordenado por el decreto 260/ 96, anexo |-.

16) Que, tal conp surge de | os antecedentes parl a-
mentari os, al debatir la ley correctiva, -especialnente el
art. 100 transcripto- |los |egisladores fueron conscientes de
tener a su disposicion |a posibilidad de adoptar el plazo de
transici 6n mas extenso del art. 65.4 del Acuerdo ADPIC res-
pecto de |os productos farmacéuticos, pero evaluaron
politica y econém canente apropiado para nuestro pais
establ ecer en forma explicita un periodo de transicién de
ci nco afos, contados a partir de la publicacion de la |ley en
el Boletin Oficial (plazo que finalizdé el 23 de octubre de
2000). Acortaron pues, en casi tres afios, el periodo de
transicion previsto en el art. 104 de la ley 24.481 que, en
su version original, decia "...no seréan patentables |as

i nvenci ones de productos farmacéuticos antes del 1° de enero
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del afio 2003". Tanmbién en la ley correctiva 24.572, e

Congreso de la Naci6n acortdé a un afio el plazo del inc. a
del actual art. 102 de la |ley de patentes, reconociendo |a
prioridad de wuna prinera solicitud presentada en el
extranjero sobre materia no patentable segun la ley 111, en
tanto esa prinera solicitud hubiese sido presentada dentro
del afio anterior a la sancion de la ley argentina,
adapt andol o de este nodo a | as previsiones del Conveni o de
Paris. Puesto que el Acuerdo ADPIC permtia a un pais
m enbro en desarroll o aplazar |a aplicacién de los criterios
de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de
tecnol ogia no protegidos en su territorio, hasta diez afios
a contar del 1° de enero de 1995 (arts. 65.4, 65.1 y 65.2

del tratado sub exanine), bien podia el |egislador argentino

fijar un periodo de transicion que finalizara a |os cinco
aflos contados desde la fecha de publicacion de la |ley
correctiva 24.572 en el Boletin Oficial, esto es, al 23 de
octubre de 2000 (conf. Diario de Sesiones Senadores,
19/ 7/ 95, esp. pag. 2800/2807; Diario de Sesiones Di putados,
28/ 9/ 95, esp. pag. 4476/ 44/ 80).

17) Que, a su vez, el art. 100 del decreto 260/ 96,
Anexo |1, que la actora tachdé de inconstitucional por esta-
bl ecer una limtaci 6on tenporal "claranente contraria al art.
70.7" y en el cual se apoy6 el INPlI para denegar |a
solicitud dispone: "No se aceptaréan solicitudes de patentes
de productos farnmacéuticos cuyas prineras solicitudes en el
pais o en el extranjero hubieran sido presentadas con

anterioridad al 1° de enero de 1995 salvo | os casos en que
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| os solicitantes reivindicaran |la prioridad prevista en el
Conveni o de Paris con posterioridad a esa fecha. En ningun
caso las prineras solicitudes que sirvan de base para el
inicio del tramte en |a Republica Argentina seréan
anteriores al 1° de enero de 1994. Se seguiréan |os m snos
criterios en los casos de nodificacion o conversion de
solicitudes de patentes de procedimento a solicitudes de
pat ent es de productos farmacéuticos”.

18) Que una interpretacion arnbnica del Acuerdo
Il eva a concluir que |a declaracion de inconstitucionalidad
decl arada por el a quo no resulta de una interpretaci én sis-
tematica del acuerdo. En efecto, la limtacién tenporal que
fija el reglamento no conporta un desconocimento de |as
obl i gaci ones generales que a |os estados m enbros i nponen
los arts. 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC, antes bien, en
sentido conpatible con dichos articulos, el art. 100 del
decreto resguarda |as presentaciones de solicitudes
realizadas a partir del 1° de enero de 1995 (fecha en vigor
del acuerdo internacional) o, hasta un afio antes, al
permtir reivindicar |a respectiva prioridad del Convenio de
Paris.

19) Que, segun wuna recta interpretacion de
acuerdo, teniendo en cuenta su espiritu y su contexto, en el
supuesto de que se pretenda nodificar una solicitud de
patente de procedinmento a patente de producto farmacéuti co,
| a Republica Argentina debe admtir |a presentaci 6n de
recl anmb de mayor proteccion (art. 70.7) durante el periodo
de transicién (art. 65), en espera de recibir tratam ento
desde "la fecha de aplicaci 6n del presente acuerdo para el

Menbro de que se trate" segun los criterios de
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patentabilidad (art. 70.8, parrafos a y b), y deberia quedar
en situaci 6n de pendiente hasta | a conclusi 6n del periodo de
transici on, sin que sea necesari o adoptar una deci si 6n sobre
| a concesion o no hasta la finalizacion de dicho periodo.
Pero en ningan caso |la prioridad que el interesado pretenda
sobre la base de la solicitud nmadre, en aplicacion del
sistema del Convenio de Paris, podra ser anterior al 1° de
enero de 1994.

19) Que, en tales condiciones, cabe concluir que
| a actora, que reivindicaba la prioridad de una solicitud
conpleja del 15 de septienbre de 1986, e invocaba una
prioridad del Convenio de Paris al 18 de septienbre de 1985,
no satisfacia las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo
ADPI C, ni tanpoco del art. 100 del reglanmento de la ley
argentina (decreto 260/96, anexo I1), el cual, por |Ias
consi deraci ones hasta aqui expuestas, resulta plenanente
conpati ble con el acuerdo y 1los arts. 100, 101 y 102 de la
|l ey de patentes, nodificada por la |ley 24.572.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara
procedente el recurso extraordinario, se revoca |la sentencia
apel ada y se rechaza | a denmanda (art. 16, segunda parte, |ey
48). Las costas se distribuyen por su orden, en atencién a
la novedad del tema y a la conplejidad de la materia.
Noti fiquese y, oportunanente, devuélvanse |os autos. ANTONI O
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