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, Juz. 10 Sec. 19
Causa N° 2.672/00 “CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACINES
CIENTIFICAS c/ IMPI s/ denegatoria de patente”

;

En Buenos Aires, a los /f 6 fas del mes de marzo del afio dos mil seis, hallandose
reunidos en acuerdo los Sefiores Vocales de la Sala I1 de la Excma. Camara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comiercial Federal a fin de pronunciarse en los autos
“CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACINES CIENTIFICAS ¢/ IMPI s/
denegatoria de patente”, y de acuerdo al orden de sorteo }a Dra. Medina dijo:

1. El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Espaiia
present6 con fecha 3.8.95 (conf. fs. 20) una solicitud de patente de invencion para
proteger una "semilla de girasol que comprende aceite de girasol que tiene un mayor

contenido de 4cido estearico” (ver caratula de fs. 21), a la cual se le asigné el acta nro.

«  333.029.

-

. r
Luegode las observaciones formuladas por los examinadores del
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Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el informe que luce a fs. 80, la
solicitud original fue reformulada y lapatente impetrada quedé entonces circunscripta,
segin la definicién consignada a fs. 85, a un "aceite de’ girasol que tiene mayor
contenido de acido estearico, el método para prepararlo, su aplicacién y productos
manufacturados que utilizan dicho aceite”, descripcion ésta que con posterioridad fue
nuevamente modificada (conf. fs. 98). _

Producidos los restantes informes técnicos de fondo por parte de
Ia examinadora actuante y notificada la peticionaria de las conclusiones a jas que alli
-se arribaron, el 6rganism0 oficial consideré que dicha parte no habia salvado los
reparos y defectos opuestos en los sucesivos exmenes y yue, por lo tanto, no habia
dado cabal cumplimiento a lo preceptuado en los articulos'4/ y 20/ de 1 ley 24.481.

En consecuencia, denegd la patente sqlicita(‘m en la resolucion
34.997 dictada con fecha 16.9.99 (conf. fs. 122), temperamento que fue ratificado el

1.10.99 en la decisién que fuce a fs. 125.
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2. Con la finalidad de obtener la nulidad de dicha resolucion, la
actora promovié la demanda de autos a fs. 4/14 vta. , pretension ésta que fue resistida
por la demandada en el responde de fs. 136/51 vta. y, en definitiva, desestimada por
el colega de la anterior instancia en el fallo que corre a fs. 240/42 vta..

Para decidir en ese sentidp, el Dr. Tettamanti considerd que la
peticionante no habia proporcionado elementossuficientes que permitieran afirmar en
derecho la patentabilidad que pretendia. Precisé asimismo que ella podia encontrar
adecuada proteccién de su derecho a través de la ley 20.247 (ley de semillas y
creaciones fitogenéticas) y su decreto reglamentario y no por la via del registro de una
patente. .

Finalmente, atendiendo a queda indole de la cuestion pudo haber
dado lugar a interpretaciones diversas y a hacerle creer a la actora que tenia derecho
a accionar como lo hizo, el "a quo" dispuso que las costas del juicio corrieran por su
6rden yAas periciales por mitades (art. 71, del Céd. Procesal).

3. La perdidosa se alzd contra esa decision a fs. 206, expresando
sus agmvios a fs. 254/67 via. los cuales fueron admitidos por la mayoria de la Sala I
de este Tribung] en el pronunciamiento que corre a fs. 288/94 vta,

Concedido a fs. 337 y vta. el recurso extraordinario interpuesto

a fs. 299/321 por el organismo oficial demandado,.la Corte Suprema de Justicia de la

_ Nacion, por maybria, admiti6 el remedio deducido y con arreglo a los fundamentos
expuestos en el dictamen del sefior Procurador Fiscal de fs. 345/48 vta. -a los que se
remitif‘.b expresamente-, revoco el fallo ordenando el dictado de una nueva sentencia
(cont. fs. 349).
| En particuldr, se declaré alli que la conclusion a la que habia
arriy.dn el tubunal de alzada carecia de fundamentacién adecuada para adoptar una
decision contraria a la de ta autoridad con competencia especifica en la materia, sobre
todo si se (énia en cuenta lanotoria complejidad técnica de la cuestion debatida.

Ep 4nto lo resuelto por el Alto Tribunal no import6 adelantar wn

juicio de valor beel fondo del asuato (conf. esp. fs. 348 vta., cap. V, 2do. pair. y

fs. 349) y la sol,£i6n substancial del conflicto no quedd entonces condicionada por
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esales del recurso

extraordinario por sentencia arbitrariaj L.L. 2005-C, p.-1453), corresponde examinar

- @ continuacion, a la luz de.los agravios expuestos, a f5.. 254/67 vta., si se ajusta a

. derecho. la. decision . adoptada . en sede administrativa en .punto a la ausencia de

patentabilidad:.de la materia -reivindicada, para. abordar- luego el recurso de la

. .,demandada fundado en la presentacion de fs..268/72 via::

L]

o+ . 4. Esto sentado; me parece conveniente recordar -en prumer lugar-

que, el. Tribunal no estd. obligado a.seguir -todas. las argumentaciones que se le
. ' ) i

presenten, ni a examinar.cada una de las probanzas aportadas a la causa sino solo las

conducentes para resolver el diferendo (conf. C. S. Fallos 258:304; 262:222; 272:225;

-278:271 y 291:390, entre otros.mas). -

N - . Entrando, concretamente.al analisis de las quejas que vierte la

-actora, advierto, por lo pronto, que el capitulo. I de su memoria (conf. fs. 254/60)

. contiene una relacion de los antecedentes facticos que reproduce casi textualmente lo

w

vertido en idéntico sentido, en el alegato (ver f£5..217/23 vta., cap.l).

Por consiguienie, no constituye una critica razonada del

_ pronunciamiento, en los términos del articulo 265.de la ley de forma. Sélo con este

...alcance, corresponde admitir entonces el acuse que la demandada formula a.fs. 274 y

_vta, (cap. II), pues los otros aspectos del rec_u;rso desarrollados en el capitulo 1l de la

expresion de agravios (en esp. fs. 260/67 vta.), satisfacen los requisifos que establece
el precepto citado. para habilitar esta instancia de revision. Afiadiré, solo a mayor
abundamiento, que en todo caso la suﬁci,encié de la fundamentacion del recurso debe
ser juzgada con un criterio amplio, ya qﬁe; es el que mejor armoniza con un

escrupuloso respeto del derecho. de defensa en juicio y con el sistema de la doble

instancia (conf. Sala II, causas 5905 del 27.5.88 y 11687/94 del 3.6.98, entre otros).

. 0. Esto sentado, me interesa apuntar que tal como lo dije y la

accignante lo sostiene a fs. 260 vta. (cap. 11, ap.1), el titulo de la patente impetrada al
A AR FEEEEEE BRI L K i A

inicio del tramite se referia,a una "semilla de girasol que comprende aceite de girasol

. que tiene un,mayor contenido de acido e.steér;ic:o" (conf. fs. 20).

Luego, segun también ya lo he anunciado en el considerando 1,
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dicho titulo fu&fedqﬁnido quedando:'cifcunscripto aun ?’aceite?':d&girasol" con las
- caracteristicas que se indican 2'fs.85. .+ + - - o 6

: Conviene puntualizar; ademas, que esta reformulacién fue tenida
en cuenta especialmente por la examinadora Benticuaga cuando en su informe de fs.
96 (que data del-25.9.98) se refirié al "aceite objeto de la solicitud" y también fue
ponderada la nueva descripcion plasmada a fs. 98 cuando a fs. 102 la técnica némbrada
requind a la solicitante que determinara la concentracion de acido estedrico del "aceite
de girasol reivindicado", {emperamento que mantuvo‘gsimismo en su posterior
*dictamen de fs. 107-y vta. al fundar sus observaciones en el incumplimiento de los arts.

4y 20 de la ley de patentes.

Por consiguiente, como acertadamente lo-aduce la apelante, no

procedia considerar la solicitud de patentamiento con arreglo a los términos con que
- fue planteada originariamente a fs. 45/48 -como lo hizo el "a quo" (ver fs. 241, consid.
- 1)-, sino con arreglo a las-definiciones reformuladas a consecuencia de las objeciones
que se sucedieron a partir de las planteada‘s en el primer informe de fs. 83/84 (ver fs.
84 y. 98},

' 6. Establecido lo que antecede, advierto que dicha parte arguye
que las observaciones de fondo referidas a la patentabilidad de una planta o de una
semilla que se consignaron a fs. 80 fueron salvadas por ella, no solo a fs. 85/95, sino
tambiéit al contestar la vista el 4.1.99 (conf. fs. 97/100).

Por tanto, contina diciendo la actora, todas. las objeciones
posteriores estuvieron vinculadas inicamente a una supuesta falta de clandad de la
~_reivindicacion principal, -las cuales’ en definitiva -afiade- también - resultaron
debidamente sorteadas (conf. fs. 262 y vta. y {s. 263 vta.).

' Sin embargo, adelanto -desde ya- que la lectura de las constancias
administrativas permite inferir precisamente lo contrario, es decir, que la interesada no
. logré superar los cuestionamientos referidos a la falta de caractcriizacién del aceite del
invento (sefialada en los examenes de f5. 96, 102 y 107) y qué:, por consiguiente,
- incumphi6 los requisitos legales y técnicos-establecidos por los arts. 4, 11y22dela

~ ley de patentes.
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Desde este enfoque,- la. resolucion denegatoria nro. 333.029,
ratificada el 1.10.99 (conf. fs. 122 y 125) ée ajusta a lo establecido por el articulo 29
de lg ley de patentes y no puede ser calificada, entonces, de arbitraria.

Si bien ello me exime de analizar en profundidad si dicha parie

sorteo o no las objeciones vinculadas con el factor de aleatoriedad que e indican a fs.

79/80 -las que se reiteraron en el examen de fs. 107 y via.- y las referidas a la

existencia de una etapa de seleccién comprendida dentro de métodos esencialmente

biolégicos no patentables en virtud de lo dispuesto en el articulo 7 de laley de patentes
: (cc‘mf. fs. 80 y fs. 107 vta ), de todas formas expondré algunas breves reflexiones al
respecto para demostrar fambién que las otras objeciones planteadas por la autoridad
de aplicacion tenian asimismo adecuado sustento.
7. Explicaré seguidamente las razones que prestan sustento a la
conclusion que he anticipado. '
En primer lugar, me interesa dejar aclarado que para arribar a ella,

« e tenido especialmente en cuenta que la decision impugnada es un acto administrativo

UsSoc OCFICITAL

que defini6 una situacién juridica que se presume conforme a la legalidad (conf. art.
12 de la ley Nacional de Procedimientos Administrativos). '
En virtud del desplazamiento de la carga impugnatoria, al
interesado le incumbia, pues, no sélo promover la pertinente impugnacion si ¢s que
discrepaba con la legalidad del acto y someter a juzgamiento los mismos temas y
motivos propuestos a la decision administrativa, sino también alegar y demostrar Ia
invalidez de las razones invocadas para adoptarla (conf. C.S., 9.2.89, "Decavial
" S.ALC.A.C."; C.N. Fed. Cont.Adm., Sala 4°,10.8.93 "Gerlero, Aldo René v. Estado
Nacional /Fuerza Aérea Arg, s/ juicio de conocimiento"), debiendo ser resuelta en su
contra cualquier situacion de duda (art. 377, Céd. Procesal). |
He ponderado también que, en todo caso, el apartamiento de las .
conclusiones de organismos administrativos técnicos con facultades Jurisdiccionales,
s0lo puede justificarse con la demostracién de que ha mediado error u omision de
entidad suficiente (conf. C.N.Fed. Cont. Adm., Sala 1, causa "De Filippe" del 11.9.86
y fallo del 24.7.92 in re "Inversiones del Plata S. A", LL. 1993-A, 523: id. Sala I, -
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causa "Alleno" del 4.8.92; C.N. Civ., Saia D", causa "I.LA.T.A.S.A. ¢.’Ciudad de
Buenos Aires" del 21.9.05).

b

Cabe retener ademés que el orgamsmo oficial -como antoridad de

apltcacnon- tlene versacion especial y competencia técnica especifica para evaluar la

procedencia de un patentamiento (art. 92, inc. a) de la ley 24.481), lo cual es LS

&\‘.J
\

exclusiva incumbencia (conf. esta Sala, causa 5455/98 del 14.8.00).
| En efecto, aparte de tener una participacion de indudable
proyeccion practica eﬁ materia de ordenamiento, sisfematizacibn, verificacion técnica,
etc., el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial pued_e requerir también precisiones
o aclaraciones o que se subsanen omisiones (art. 24 de 1a ley 24.481), debiendo
realizar un estudio preliminar de la documientacién y, asimismo, un examen de fondo
para comprobar si la solicitud incurre o no en las prohibiciones de la ley de patentes
y de las disposiciones finales y transitorias y si cumple las condiciones estipuladas en
el titulo II, capitulo 1 de dicha ley (conf. E. Salis, La nueva ley argcnfina de patentes,
L.L. 1996- C, p 1244),
Como en opcrtumdad de ese examen de fondo es que se
efectuaron los duestionamientos en estudio referidos a los requisitos esenciales de la
solicitud y, por ende, vinculados a la pateatabilidad del aceite en cuestion (conf.

G.Cabanellas, Derecho de las patentes de invencién, Bs. As. 2001, t. II, p. 167, nro.16;

" A. Alvarez, Como obtener una patente, trabajo publicado en la obra colectiva

coordinada por C. Correa, Derecho de patentes, Bs.As. 1996, ps..103 y 106), se

1mpone anahzar a contmuacwn 51 la solxcltante acredlto en autos la invalidez de los

fundamentos de Ia resolucwn nro. 34.997 1mpugnada para lo cual es obvio que el
estudlo se debe centrar en lo consi L,nado en las actuacmnes admmlstrahvas dada la
smgular .grawtacwn que tlenen a la hora de dmmjr el conﬂlcto "sub late".

_ ' " 8. Una somera resefia de los exémenes realizados por la autoridad
de aplicacion permitira comprender como se desarroll el proceso que desemboco en
fa denegatoria de la patente.

Advierto que en el primer informe técnico de fs. 79/80 (16.1.98)

los examinadores Marqués y Percich evaluaron la solicitud original y efectuaron las
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Siguientes observaciones: .. .. . i u

0
s

: a), qt';q lo.propuesto;en las cliusulas.1.a 8 (éstas se refieren a la
“semilla de, girasol" comgz_quptggpatentéble; ver fs. 66 a 69).y 21 (la malteria a
reivindicar es una "planta E_Jc_. girasol", ver fs. 72) no es protegible por el sistema de
patentes de acuerdo alo cstable,(_;i_dlo en los articulos 6 y 7 de la ley 24.481, modificada
por la ley 24.572, T.O. segin decget;) 260/96. En cste orden de ideas, sefialaron que
nuestro pais se encuentra adher@do al Convenio de la UPOV (1978) que establece en

su. artictlo 2. que; todo Estado de la Union, cuya legislacion nacional admita fa

proteccién, mediante la.concesién de up titulo,de proteccion particular o de una

patente, debera aplicar s;l)l_amcn_té,yna deestas-formas de proteccion,

b) que existe un faclor de aleatoriedad en las clausylas 152 17 en
tanto qargcterjza,g_,métq,;ips que.utilizan mutagenos para obtener el resultado requerido,
los cuales no garantizan la obtencién del resuitado requerido a una persona experta con
conocimientos medios.en la materia que aplique dicho método (ver art. 20, Anexo I,
Decreto 260/96), - | -

¢) gque el invento requeria un paso de seleccion que eslaria
comprendido .dentro de los métodos esencialmente biologicos, no patentable de
acuerdo al articulo 7 de 1a citada ley, y, finalmente,

d) que se. habia verificado el incumplimiento de requisitos
formales en todas las reivindicaciones y, en particular, en las nros. 22 y 23,

9. Este examen técnico;merecio la contestacion de fs. 84/94 como

consecuencia de la vista corrida a fs. 82.
| _Alli la solicitante modificé las reivindicaciones 1 & 8 (la materia
reivindicada "s,t;r_ni]l:cpi de girasol" quedd reemplazada entonces por "aceite de girasol"
-ver 5. 66/69 y 86/87-) y la 21 (originariamente reivindicaba una "planta de girasol"
y luego la "aplicacién del aceite de girasol" -ver fs. 72 y 92-). Y en lo atinente al factor
aleatorio al que habia aludido la examinadora, las reivindicaciones originales 15 a 17
(ver fs. 70/71) que se referian a un "método para preparar semillas de girasol”,
incluyeron luega "un método para producir a ﬁar,tir de semillas de girasol un aceite de

girasol..." (ver fs. 90/91).
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10. A su vez, la respuesta de fs. 84/94~dio -lugar al informe
-complementario .del 25.9.98." En esta ocasidn, la examinadora considerd que no se
habia definido claramente el aceite ob Jeto de la solicitud en la reivindicacion priuncipal.
Por consiguiente, requirié al interesado que caracterizara el producto reivindicado al
menos' por el limite inferior del contenido de acido estesrico esperado, ya que -segin
lo precisd- aquél debia conocer el contenido del cido en cuestion en las "seinillas de
girasol de tipo salvaje" (ver fs. 96).

-Con la contestacion de fs. 97/100 (4 1.99) el aceite del invento
quedo caracterizado en la reivindicacién nro, | por su-contenido de "por lo menos un
12 % miés en peso de-acido- estedrico en comparacion con el aceite de girasol
‘producido por las sermllas de glrasol de tlpo salvaje" (conf. fs. 98).

11. Segun el posterior dictamen de fs. 102, émitido con caricter
previo a la resolucién denegatoria (29:1.99), se consideré que el requisito de la
correcta descripcién de la- materia -reivindicada no habia sido cumplimentado
satisfactor amcr;te en esarespuesta déts. 97/160, por cuanto la examinadora cuestioné
una vez mis la redaccién de la reivindicacién principal, En particular, ella preciso que
ni en la memoria descriptiva ni en la restante documentacién se habia especificado cual
crala concentraclon de écido estedrico en "semillas de g girasol de tipo salvaje" y no era

posible saber en consecuencia, cudl es "la concentracion de acido estedrico del aceite

de girasol reivindicado”;

-Producida la respuesta de la solicitante que corre a fs. 103/06 en

la que mantuvo la definicién del invento en los términos en que lo habia descripto a
fs. 98 (conf. esp. fs, 104), 1a Ing. Benticuagua reiterd en el siguiente informe del
17.5.99 (conf. fs. 107y via.) que el invento no s¢ encontraba debidamente
caracterizado, al propio tiempo que volvié a cuestionar la patentabilidad por cuanio:
" i) <<las reivindicaciones nros. 2, 3,48 9 15y ]6 estdn-en

definitiva caracterizando al método de obtencion de una nueva semilla de girasol,
método.que tal como se expresara en el primer informe del exangen del 16.01.1998 no
es aceptable dado que ...."no se garanliza a una persona experta, con conocimienios

medios en la materia, que aplicando dicho método pueda obtener el mismo resultado

N
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(art. 20 Qe laley 24.481)>>,y . ..

i) <<dado que el método requiere una etapa posterior de
seleccion, por parte del hombre, de los ejemplares buscados, este paso de seleccion
estaria comprendido dentro de los métodos esencialmente bioldgicos, los cuales no
estan protegidos por la Legislacion actual de acuerdo al art. 7, inc. b) de la ley
24.481>>, _ . b

12. De la precedente resefia se desprende que a pesar de que la
recurrente. sostuvo que las modificaciones que introdujo en sus sucesivas respuestas
obedecieron al hecho de que lo que pretendia obtener es la proteccion de lo patentable
(esto es, el aceiie), renunciando a lo que no lo es (lé'planta; conf. fs. 262 vta.} y que,
por lo tanto, satisfizo los requerimientos de la examinadora, en realidad, no logré
caracterizar debidamente su invento en las respuestas de fs. 97/100 y de fs. 103/06, ni
tampoco lo logré cuando efectud los otros ajustes que se observan en la ultima
presentacion del 9.6.99 (conf. fs 108/19).

Ademas, observo que la memoria descriptiva obrante a is. 85 que’
precedid el nuevo juggo reivindicatorio de fs. 86/89 no se ajustd estrictamente a las
modificaciones incluidas en fas mencionadas reivindicaciones, pues alli se consigno
que la invencién estaba referida, entre otros items, a ..."semillas de girasol"... .,
"plantas de girasol" y a "métodos para preparar las semillas", aspeclos ¢éstos que
también estaban presentes en la anterior memoria descriptiva de fs. 22 §ue habia sido
incluida en las reivindicaciones 1 a 8 y 21y fueron considerados no patentables en el
informe técnico de fondo de fs. 79/80, criterio que la actora comparte (conf. fs. 262
via.).

Me interesa rescatar también que a f5. 104 el invento se define en

los mismos términos en que la actora lo habia caracterizado a fs. 98 y, contrariamente

. alo que ella explico luego a fs. 108/109, no resultan computables los datos que

contiene la memoria descriptiva de fs. 85 "in fine" para tener por contestado este
aspecto. Alli se hace alusion al girasol "generalimente cultivado para la obtencién de
aceite” y se alude al porcentaje de aceite estearico que contiene (del 3% al 7%;

advierto que el experto a fs. 189 vta. -resp. preg. I- determina ese contenido entre ¢!
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A%y el 4%), sin distinguir claramente si con esa expfesién se referia a las semillas de
girasol de tipo salvaje (conf. fs. 96 y 102) 0 a las convencionales como las é_aliﬁca a
fs. 109. Tampoco precisa cual era la concentracion de 4cido estearico en las semillas
de girasol de tipo salvaje, tal como habia sido requerido. Nétese que sobre este punto
se expidi6 concretamente la examinadora cuando dijo a fs. 123 que habia confundido
‘esos términos y no habia aclarado entonces cuil era el "testigo o blanco” con respecto
al cual pretende hacer la comparacién.

Si se tiene en cuenta que para ser patentable un producto, éste
debe ser deﬁmdo mediante sus caracferisticas fisi isicas y sus propicdades, es decir,
respecto de sucomposicion, estruct4ta o construccién aunque tenga un funcionamiento
caracteristico porque lo que se protege es su estructura (conf. G. Cabanellas, op. cit.,
tI, p. 636), se impone congluir que, al no dar una reépuesta satisfactoria a las
observaciones formuladse a ese respecto por la autoridad de aplicacion, segun lo

prescriben los articulﬂé; 4y 29 de la ley de patentes (conf. A. Alvarez, op.cit., p. 109,

“letrae, 1), Ia actors-ihcumplié el requisi:o esencial | de la solicitud como lo es el relativo,

Juon 1 del aceite del invento, tal como fue indicado a fs. 96 yafs 107

ala ca.raclf*jf

(cdr Cabimellas op. Cit, tII, p. 167). No se le puede reconocer entonces
-Aedad actividad inventiva y aplicacion industrial a un producto que no esta
claramente definido en la reivindicacién principal y se imponia, consecuentemente, la
denegatoria de la solicitud. '

13. Si bien lo expuesto hasta esta altura es suficiente para
desestimar la pretension deducida, no me parece ocioso efectuar -aunque solo sea a
mayor abundamiento, tal como lo anticipé en el considerando 6- otras reflexiones que
también prestan sustento a la solucion adoptada en sede adininistrativa.

Es dable recordar que las reivindicaciones no pueden consistir en

_ el procedimiento parala obtencién del producto ¢ en los procedimientos que se operan

con tal producto, sin perjuicio de que tales procedimientos sean patentables (conf. G.

Cabanellas, op. cit., t.I, p. 636).
En el caso, ain cuando la actora aduce que su solicitud pretende

proteger un producto (esto es, el aceite de girasol con determinadas caracteristicas) y

i e e T
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no un método de mutagénesis quimica (el subrayado me pertenece, ver fs. 267, 2do.

parr.), no se me pasa por alto -y acertadamente se lo sefiala en los informes de fs. 107

y via. y de fs. 123/24)- que para caracterizar el aceite del invento que pretende

reivindicar (el cual indudablemente es un producto -conf. S.D. Bergel, Requisitos y
excepciones a la patentabilidad. Invenciones biotecnoldgicas, en Derecho de patentes,
obra colectiva coordinada por C. Correa, Bs. As. 1996, p 40; en este mismo sentido
se pronunci¢ el experto; conf, resp. del Ing, Aramburu a la preg. 31, conf. fs. 193
via.-), aquélla recurre.a la descripcion.de un procedimiento que no defipie claramente
el aceite de su invencion.

En tal sentido, obsérvese que ella explica que tal procedimiento
consiste precisamente en un método de obtencion de una semilla o de una planta de
girasol modificada, lo cual habia sido cuestionado en punto a su patentabilidad a fs.

79/80 (conf. fs. 262 "in fine" y vta:). Notese asimismo que las reivindicaciones en

} estudio. (ver, en esp., fs. 86, 90/91, 98, 100.y 104/05) describen actos, conductas o

o N

hechos, los cuales en su conjunto constituyen el procedimiento para llegar a ese fin
(conf. G. Cabanellas, op. cit. T.I, p. 636) y dicho procedimiento o método tiende
precisamente a la obtencion de una semilla o de una planta (conf. fs. 107 yvia) e
implica el mejoramiento de una variedad vegetal (conf. informe complementario de fs.

123). Y como tal, resulta aprehendido entonces en Ias excepeiones de patentabilidad

Yya que cuenta con la proteccidn especial de la ley 20.247. '

Ello asi, por cuanto nuestro pais adhiri6 al sistemna de proteccion
de las obtenciones vegetales. a través de los denominados derechos del obtentor o
fitomejorador consagrados en la Convencién Intemacional revisada en Ginebra en
1978 y adoptada en el seno de Ja UPOV (Uni6n para fa Proteccién de las Variedades
Vegefales). |

Aparte de mencionar que la ley 24.376 que aprobé esa convencién
en, diciembre: de. 1994, r_esp,ohdié, a.la tendenéia hacia la integracion al concierto
mundial en temas de legislacion de incidencia econémica, importo al propio tiempo
concretar -en el plano interno- el acatamiento al acuerdo (TRIPs) arribado en la Ronda

Uruguay del GATT (conf. G. Cabanellas, op. cit,, t. I, ps. 677 y 832; T. Zamudio,

"
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"Proteccién juridica de la propiedad industrial en el sector agricola, J.A. 1996-11-636;
S. D. Bergel, op. cit,, p. 78/79) '

Por lo demas, reparese en que la mencionada ley 24.376 prescribe

que las disposiciones del convenio citado prevalecen sobre las de la ley 20.247 (art.
2, ley 24.376).

En particular, es dable poner de resalto quc el articulo 2.1 de

4

dicho convenio dispone que se padra reconocer el derecho del obtentor mediante la

concesion de un titulo particular o de una patente, debiéndose optar por una sola forma

de proteccion cuando la legistacion admita ambas formas con o cual queda prohibido

el sistema de fa doble proteccion (el texto de la citada convencién puede ser consultado

en Internet en WWWw.sagpya.mecon.gov.ar/17/pdf/Internacional/Upov1978.pdf; ver

también, G. Cabanellas, op. cit., t. I, p. 832, nro. 43; J.F. Nﬁfiez, La proteccion de la

" materia vegetal en los sistemas de propiedad del continente americano: los casos
arquetipicos de la Argentina y de los EE.UU., J.A. 2000-IV-1 148). Aclaro aqui que

este sistema, luego de su revision en marzo de 1991 (UPOV Acta 199 1), si bien admite

- la proteccion por més de un sistemna, no esta ain vigente en nuestro pais (conf. S.D.

Bergel, op. y loc. cits, ps. 79 y 82 y La proteccién de las innovaciones

biotecnolégicas en la ley 24.48%, E.D. t. 168, p.1232).

De ello se sigue que la actora no puede pretender en autos la

_doble proteccion que prohibe el art. 2 de la referida Convencion, es decir, la de la ley

de patentes y también la de la ley 20.247 para un invento que ella misma define

mediante la descripcion de un método de obtencion de una semilla de girasol con

caracteristicas especiales, la cual, segiin lo acepta, tiene ta proteccion de la ley 20.247

Y, en consecuencia, estd marginada de la proteccion de la ley de patentes (conf. fs. 261

via).

13. No modifica lo expuesto la circunstancia de que el INPI, al

dictar la resolucién denegatoria impugnada, omitiera considerar tanto el nuevo juego

reivindicatorio presentado a fs. 108/31 el 9.6.99, como el titulo de la patente concedida

en Europa. Ello asi, por cuanto lo que aqui interesa es que la recurrente no logrd

definir, ni siquiera en esa presentacion omitida, el invento que pretendia reivindicar
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(verfs. 108/1 5):-.-Y.a,-.en,.lo.-._relﬁti.v.d:.hlz-ti_tulo exiragjero que invoca, no sélo reconocié que
. presentd inicamente fotocopias y; que después adjunt6 el titulo correspondiente, si no
-que también admitio la territorialidad de la proteccion que acuerda la‘lzzy de patenies
(conf. f5. 265. parr. 4), con lo que. su queja queda sin sustento.
. Tal como.ya lo puntualicé, a mi modo de ver, la dencgatoria fue
correctamente fundada en las objeciones planteadas.

Aunque no es menester emitir opinién acerca de si la apelante

sorted el factor de aleatoriedad sefialado en los informes de fs. 79/80 y de fs. 107 y
también respecto a si.trata de procedmnentos esencmhneme biologicos excluidos del
4mbito de protecclon de la ley de patentes, de todas maneras, solo diré que la propia

argumentacion que ella ensaya a fs. 267 demueslra de por si la existencia del factor de

AL

-aleatorjedad. Ain cyando puntualizd que la descripcion de la obtencidn de Ia semilla

permite a una persona experta llevarla. a. cabo, -en los parrafos precedentes habia
admitido que la obtencién de un aceite de esas cualidades 1o es obvio para un expeilo

. " E N ' .
LS ]

. enelarte ya que, entre otras cosas, deberan realizarse particulares disefios de seleccion

para elegir las plantas que presenten semillas con los rasgos deseados (conf. fs. 267,

Uso 0OFIC

3er. parr.).

Agrego porlo demas, queno obstante que el método cuestionado
por la\‘carenma de repetlbllldad habia formado, Jparte de la original reivindicacion nro.
15 (v. £5. 70/71), fue excluido luego en la reivindicacién que lleva ese nimero -y se lee
afs. 90- como consecuencia del cuesuonalmenlo de fs. 80, no se me escapa que luego
aparece en la reivindicacién 2 de esa misma presentacion del 2.9.98 (ver fs. 86/87) y
posteriormente se observa también incluido en-a reivindicacién nro. 1 de la Gltima
presentacion del 9.6.99 (fs. 110).

Mis alla del factor de aleatoridad existente en el método con el
cual la actora describe su invento, aiin cuando por hipétesis se aceptarg la postura de
la apelante y se entendiera que no resulta alcanzado por la prohibicion del articulo 7
de la ley de patentes (texto ordenado dec. 26@/96, anexo 1), lo cual en atencion a lo
expuesto por la.examinadora en el informe agr?gado a fs. 198/99 en el sentido de que

el procedimiento en cuestion importa una "modificacion en cuerpos vivos sometidos

Fild

|
. e en i ———— !
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a estimulos externos (los que).no responden exactamente. a. resultados matematicos"
tconf fs. 198) y ello sugiere entonces algunas dudas que.ja:actora no logrd despejar
en autos (conf. M.R. Leal, Proteccion de biotecnologia, J:A. 1996-Ii, p. 776, S.D.
Bergel, La proteccion ..., trabajo precedentemente cit.; J. F. Nifiez, La proteccién de

la materia vegetal en los sistemas de propiedad del continente americano: los casos

arquetipicos de la Argentina y de los EE.UU., I.A. 2(0-1V-1148), de todas formas, la .

solucién no podria variar por cuanto se incumplié el requisito de la caracterizacion del
invento, extremo que sella la suerte de la ptetcnsnon

13. La apelante descalifica asimismo e] pronunciamiento en crisis
por cuanto €l "a quo” no tuvo en cuenta las conclusiones de la prueba pericial rendida
en la causa (conf. fs. 264 y ss.).

Para dar respuesta a esta critica, me interesa remarcar que el
_r_nagistrado es soberano al valorar la fuerza probatoria del dictamen, teniendo en
cuenta, ademas de los elementos adjetivos del peritaje, los principios objetivos en los
que se funda, la concordancia de su aplicacién 0611 las reglas de la sana critica, las
observaciones i%mluladas por los consultores técnicos o los letrados; y las demas
situaciones de conviccion que la causa ofrezca, valorada desde el conjunto de
elementos obrantes, conforme lo dispuesto por el art. 477 de la ley ritual.

Por otro lado, el perito no es un agente ju;dicial para inquirir o
rastrear elementos a favor de la tesis de las partes que propusieron su actuacion, pues
su cometido ¢s dictaminar sobre lo que le haya sido concretamente suministrado, con
el propdsito de dar a conocer ;u opinion técnica (conl. esta Sala, causa 21761/94 del
5.5.95).

| Y si bien cuando el peritaje aparece fundado en principios
técnicos y no cxiste otra prueba que lo desvirtie, la sana critica aconseja aceptar el
dictamen, no se debe pasar por alto qﬁe, en casos como el analizado, el tema de la
patentabilidad es un aspecto central del litigio y que en algunas ocasiones la prueba de
ese extremo podra depender de 13 prueba pericial.

Empero, los peritajes producidos a ese fin pueden ser correctos

técnicamente, pero no son computables si las respuestas del experto, si tal como aqui

g
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sucede, no est&n“referidas de naturaleza emiﬁentemente técnica (véase, en especial, las
résps.. a las pregs. 31 y. 33, fs. 193 vta. y fs. 190), sino que versan sobre la
concurrencia delos requisitos de patentabilidad y la aplicaci()l'l de las normas en cuyo
marco se desenvuelve el "sub lite" cuya valoracién es de exclusivo resorte del
magistrado (conf. G. Cabanellas, op. cit, t. I, p. 744).

En funcién de lo expuesto, deviene inaceptable el argumento que
ensaya la actora en punto a que las observaciones planteadas en sede adminislrativa
por la administracion carecia de fundamento adecuado y a que el INPI hubiese actuado
conuna tendencia a denegar la conéesi(m de la patente solicitada (conf, fs. 257, ap. 1
dlcap. 1I). ,

o Enlas condiciones apuntadas, la solucién que se impone no puede
ser otra que el rechazo de la demanda, tal como lo resolvié el sefior Juez de primera
instancia aunque con base en fundamentos distintos a los aqui desarrollados.

14. La forma en que fueron impuestas las costas motiva el recurso
deducido por la demandada. . h

| Sobre este particular, considero que comresponde hacer uso de la
facultad que confiere el parrafo 2° del articulo 68 del Cédigo Procesal. Es que si se
ponderan las dificultades interpretativas de la cuestién planteada y el desarrollo de las
actuaciones administrativas que precedieron la resolucion 34.997 impugnada, la actora
bien pudo creer razonablemente que tenia derecho a cuestionar la validez de la dicha
resolucion en sede judicial,

Propiciaré, pues, mantener la solucién de que las costas del juicio
se declaren en el orden causado y las periciales sean afrontadas por las partes, en
partes iguales.

Por los fundameﬁtos expuestos, propongo confirmar la sentencia
apelada. Las costas de ambos recursos también deberan correr en la forma indicada por
cuanto el error del "a quo” en la ponderacién del invento segun la definicién original
luego modificada, por un lado, y los criterios Jurisprudenciales disimiles cn torno a la
imposicion de las costas en este tipo de procesos, por otro, pudieron Justificar los

planteamientos recursivos de las partes.

N4
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~Asi voto.
Los Dres. Recordo y Antelo, por analogos fandamentos adhieren
al voto precedente. Con lo que termind el acto firmando los Sefiores Vocales por ante

mi que doy fe. Fdo.: Francisco A. Lopez Pereyra.
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RACIELA NA
Y

Ricardo Gustavo Rec ndo _

~ \ \

GUILLERMO ALBERTOANTELD

Buenos Aires, ’@ de nwrzo de 2006.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en

el Acuerdo precedeate, el Tribunal RESUEL. ' ii: confirmar la sentencia apelada,
debiendo correr¢n el orden causado las costas de alzada.
Teniendo en cuenta los criterios que se observan en esta clase de

Juicios prata la regulacién de los honorarios como asi también la entidad y complejidad

_de I« labores realizadas por el perito actuante, Ing. Ricardo Aramburu, se eleva su

vetribucion a la suma de pesos CUATRO MIL ($ 4.000).

Registrese, notifiquese y devuélvase.
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