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y protección de la propiedad intelectual e industrial (in.
cluida la nueva ley 24481 [LA 1995-C-2949] de pa
tentes de invención y modelos de utilidad).

I. INTRODUCCIÓN

La asunción por nuestra República del compromiso in-
temacional instrumentado en el Acuerdo sobre los As-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con el Comercio (ADPIC), suscitó una serie
de cuestiones interpretativas en cuanto a su vigencia
y, en su caso, a su alcance con respecto a las normas
de nuestro derecho interno vinculadas con la regulación

Una de dichas cuestiones -de gran trascendencia por
sus implicancias económicas- fue la generada por la
regla instituida por el art. 33 del Acuerdo sobre exten-
sión mínima del plazo de protección conferido por la
patente de invención, las disposiciones de la ley 24481

(15) Similar idea, aunque no idéntica, es expresada por G. A. Borda en "Contratos", ap. 505, p. 387; en cuanto sostiene que
en !os créditos corldicionales el derecho cedido aurlque eventual y azaroso tiene unfur1damento objetivo serio. Er11os ever1tuales,
por el contrarío, sostiene el decano del derecho civil argentino que el derecho cedido no tiene siquiera un germen de existencia
yes una mera posibilidad jurídica. Una expectativa de un d~recho no nacido todavía.
(16) Uarnbías, Jorge J., "Manual de Derecho Civil -Obligaciones", Ed. Abeledo-Perrot, p. 205.
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y su reglamentación sobre el punto y 1a petíción de los
titulares de patentes concedidas bajo la vigencia de la
ley 111 de extender el plazo originario del ius excfuendi
autorizado por esta última norma; de acuerdo al nuevo
estándar de protección instaurado por el acuerdo de
los ADPIC y la ley 24481 anféSmencfonados.

toriamente), atento al iura novit curia ya que lamagis-
tratura se hallaba ante un supuesto estrictamente jurí-
dico (apl¡cabilidad de una norma) que nada tiene que
ver con cuestiones fáctico-probatorias que sí resultan
restringidas por la naturaleza cautelar del procedimien-
to.

Veamos cómo dicha cuestión ftle tratada por los tribu-
nales del fuero competente, considerando como hito
para ~llo el decisorio de la Corte$uprema de Justicia
de la Nación in re "Dr. Kart T. Gesellschaft mit bes-
chran~erHaftungv. Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial y otro S/denegatoria de patente", dictado el
día 13 de febrero de 2001.

En los autos caratulados "E.I. Dupont de Nemours &
Company v. Thier Química S.A. s/cese de uso de pa-
tentes -causa 43716/1995" (2), vinculados alante-
rior, se afirmó que en oportunidad de emitir el pronun-
ciamiento obrante en la causa precedentemente ex-
puesta, la sala la había señalado la complejidad que
se vislumbraba en la regulación normativa de las pa-
tentes para ese entonces. Con ese alcance se otorgó
la medida cautelar solicitada, consistente en mantener
la vigencia de la titularidad de la patente mientras tra-
mitara aquel expediente y se decidiera en definitiva.
Esta decisión, a su vez, importó otorgarle a dicha pa-
t~~, al menos e" fq¡ma provisional, con el alcance
propio de las medidas precautorias, un marco de OpO-
nibilidad suficiente hasta la declaración definitiva que
debía llegar coQ la sentencia.

II. SITUACIÓN JURISPRUDENCIAL PREVIA AL
FALLO "DR. KARL THOMAE"

Intentaremos en esta sección otorgar al lector una pa-
norama general de las líneas jur!spruqel;)c¡ale~ ges~
das sobre la cuestión bajo análisis en este trabajo por
las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal, siempre con anterioridad al
fallo de Corte "Or.Karl Tho!'pa~!~. ~ ~(y r,;

De esta manera, y con fundamento en la medida pre-
cautoria dispuesta en la c~uSa citada qnteriormente,
así como en la resolución 3 deIINPI, esta sala encontró
aquí también configurada la "aparien<;ia del derecho"
inherente a la protección cautelar solicitada.

En loS autos "E.I. Dupont de Nemours & Company v.
Estado Nacional- Ministerio de Economía s/acción me-
ramente declaratíva -causa 49194/1995" (1), se ex-
presó que el fundamento del actor para pedir la trab~
de una medida cautelarcontra el Estado Nacional man-
dando a éste a mantener la vigencia de una patente
de titularidad del actor. radicaba en que el art. 33 del
Acuerdo de loS ADPIC establece que la protección con-
ferida por una patente no expirará antes de que haya
transcurrido un período de veinte años contados desde
la fecha de presentación de la solicitud.

No varió pues su posición

En los autos caratulados "SyntPv [.,'SA Inc. v. Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/denegataria
de patente -causa 22512/1996" (3), la acto~alicitó
en primera instancia una suspensión cautelarde la re-
solución denegatoria de la extensión de protección de
su patente, Jo que resultó rechazado por el tribunal a
qua.

Dado que se trataba de trazar)a línea por la que pasaba
el bonus fumus iuris, el tribunal interpretó que el dere-
Cho que había invocado la al::tora resultaba en principio
verosímil, a CUyo efecto, y atendiendo al carácter pro-
visional de esta decisión ya sus fines SÓlo cautelares,
bastaba Con tener en consider?!l::\án lo que disponía el
art. 33 del Acuerdo aprobado pOrla ley 24425 y lo que
establecía el art. 75 inc. 22 CN. (LA 1995-A-26).

La Cámara volvió a mostrarse escueta en sus conside-
raciones, descartando el análisis amplio desde un pun-
to de vista estrictamente jurídico y pretextando, nueva-
mente, la estrictez de análisis propia de una pretensión
cautelar.

Así, El tribunal ad quem interpretó que el derecho que
había invocado laácto'rá resultaba en principio verosímil
de conformidad con lo dispuesto en elart. 33 del Acuer-
do de los ADPIC yen Io.s arts. 31 yC75 inc. 22 CN.,
estando configurado el periculum in mora por la proxi-
midad del vencimiento del plazo inicialmente otorgado
para la vigencia de la patente.

En este incidente de medidas cautelares, sin perjuicio
del restringido ámbitQ de discusión inter partes y de
análisis por parte delliriagistradó; la cuestión del dere-
cho objetivo aplicable al bonusfilmus iuris de la medida"
peticionada por el reclamante debIó ser considerado
con mayor profundidad (esto es, dilucidando si efecti-
vamente el art. 33 del ADPIC ~rsaplicable autoejecu-

Fed,;sala
F'ed" s~la
red., sala

la,9/i1/19(
la,6/6fl~91
?11 6/?i199

(1) C.Nac. Civ. y Con
(2) (~. Nac. Civ. y Con
(3) C. Nac. Civ. y Cor
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Los autos caratulados "Pirelli SPA v. Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente -
causa 21932/1996" (4) han resultado un leading case
en el tema que nos ocupa.

implicara la "renuncia parcial" del período de transición
previsto en el párrafo 1 del art. 65 del ADPIC, en virtud
de lo previsto en su párrafo 3, la actora no podía be-
neficiarse con la extensión a veinte años del plazo de
su patente.

En él se afirmó que los plazos de gracia previstos en el
art. 65 del ADPIC resultaban facultativos, pues los paí-
ses comprendidos en la respectiva norma podían mo-
dificar sus regímenes legales vigentes, sin reducir la
protección otorgada por ellos o bien adoptar alguna o
todas las cláusulas de dicho Acuerdo, antes de finali-
zados dichos períodos. En tal sentido, el hecho de que
la ley 24425 no haya formulado declaración alguna
acerca de que nuestro país iba a hacer uso de los pe-
ríodos de transición previstos en el art. 65 del ADPIC,
no ,puede interpretarse como una renuncia a ese dere-
cho.

El punto más criticable de esta tesis judicial que abona
la "renuncia tácita" radica en que, sea en la esfera del
derecho privado (renuncia a derechos subjetivos), sea
en la del derecho internacional público (denuncia de
tratados o secciones específicas de éstos) la abdica-
ción de prerrogativas, ventajas o facultades debe ser
expresa, debiendo interpretarse, ante la duda, que el
derecho, la facultad o la prerrogativa persisten.

Este fallo marca así el advenimiento de la tesis de la
"renuncia tácita" a los plazos de transición, generando
una interpretación del Acuerdo de los ADPIC inapropia-
da tanto para las finalidades y propósitos reales de di-
cho Tratado como para los intereses nacionales en jue-
go.

También se afirma que de la interpretación orgánica del
ADPIC se desprende que no es necesario realizar de-
claración o notificación alguna para gozar de los plazos
de gracia contenidos en su art. 65.

En los autos caratulados "National Research Council
of Ganada v. Instituto Nacional de la Propiedad Indus-
trial S/denegatoria de patente -causa 22424/1996"
(5) la sala 2a adopta una posición contraria a la doctrina
de la .'renuncia tácita" de la sala 3a, volcado en el fallo
"Pirelli".

Hasta aquí, la presente doctrina no parece contradecir
el espíritu y finalidad de la gradualidad de aplicación del
Acuerdo de los ADPIC para el caso de países en desa-
rrollo como nuestra República.

La piíncipal falencia de este fallo se advierte en su doc-
trina de la "renuncia tácita" supuestamente formulada
por la República Argentina en relación a los plazos de
transición.

Aquí se afinna que el arto 97 ley 24481 -nonna que
reemplazó al régimen instituido por la ley 111- respeta
la validez de las patentes otorgadas durante la vigencia
de la ley anterior, por el ténnino previsto en la nonna
derogada, de modo que dicha validez no podrá ser re-
visada aunque la protección quedará limitada a dicho
lapso.

La sala interviniente destaca aquí que con la sanción
del nuevo régimen legal de las patentes de invención,
la Argentina renunció tácitamente, a contar desde el
29/9/1995, a los períodos de transición restantes que
le corresponden en virtud de los párrafos 1 y 2 del art.
65 del ADPIC, en cuanto a la aplicabilidad del art. 33
del mismo convenio -extensión a veinte años del plazo
de protección- respecto de las patentes solicitadas
desde la fecha indloada.

Se concluye así que: las nuevas disposiciones de la ley
de patentes no se aplican en lo referente al plazo de
vigencia de las patentes otorgadas al amparo de la ley
anterior, pues éstas conservarán su validez hasta la
fecha de su vencimiento.

Con base en esta tesitura, si la solicitud que requiere
la extensión a veinte años del plazo de una patente se
basó en el art. 36 ley 24481 y fue presentada cuando
el plazo de quince años otorgado con fundamento en
el art. 5 ley 111 (AUA1853-958-34) -que estaba
todavía en vigencia- ya había vencido, dicha patente
ya había caducado cuando entró en vigencia la nueva
legislación, de modo que la invención había pasado
automática mente al dominio público -art. 491ey 111-.
Por ende, aunque la sanción de la nueva legislación

Y ello resulta así por cuanto, respecto del plazo de va-
lidez de la patente, la Argentina ha expresado tácita-
mente su voluntad de acogerse al período de transición
Que consagra el art. 65.2. del ADPIC, pues el art. 97
de la ley de patentes confina la protección concedida
por las patentes otorgadas al amparo de la ley 111 a
un término Que puede resultar inferior al previsto como
límite por el art. 33 del acuerdo mencionado.

De esta manera, la sala 2a adopta la doctrina de la

{4)

{5)

sala 38, 11/8!1998
sala 28, 1/10/1998
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a) Los plazos de gracia previstos en el art. 65 del ADPIC
son facultativos, pues los países comprendidos en la
respectiva norma pueden modificar sus regímenes le-
gales vigentes, sin reducir la protección otorgada por
ellos o bien adoptar alguna o todas las cláusulas de
dicho Acuerdo, antes de finalizados dichos períodos.

"aceptación tácita" de los plazos de transición, perfec-
tamente procedente y compatible con el espíritu y pro-
pósitos del Acuerdo de los ADPIC, esto es, aquellos que
se apoyan en la gradualidad de su aplicación con re-
conocimiento de las situaciones de desigualdad, desde
el punto de vista tecnológico, entre los Estados Miem-
bros y la necesidad de ajustar los sistemas jurídicos
(pero también la situación económica y política) a los
nuevos esquemas de protección de la propiedad indus-
trial. !

b) El hecho de que la ley 24425 no haya formulado
declaración alguna acerca de que nuestro país iba a
hacer uso de los períodos de transición previstos en el
art. 65 del ADPIC, no puede interpretarse como una
renuncia a ese derecho.En los autos caratulados "Basf A. G. v. Instituto Nacional

de la Propiedad Industrial y otro s/denegatoria de pa-
tente -causa 254/1997" (6), la sala 2a retuerza su
doctrina de la "aceptación tácita" volcada en National
Research CouncilofCanada. Aduce así que el término
de duración de las patentes concedidas durante la vi-
gencia de la ley 111 es el originario fijado de conformi-
dad con sus disposiciones, sin que ese plazo pueda ser
extendido con sustento en el nuevo régimen legal o por
aplicación del ADPIC.

c) De la interpretación orgánica del ADPIC se desprende
que no es necesario realizar declaración o notificación
alguna para gozar de los plazos de gracia contenidos
en su art. 65.

d) Con la sanción del nuevo régimen legal c'L' :as pa-
tentes de invención, la Argentina renunció tácitamente,
a contar desde el 29/9/1995, a los períodos de tran-
sición restantes que le corresponden en virtud de los
párrs. 1° y 2° del art. 65 del ADPIC, en cuanto a la
aplicabilidad del art. 33 del mismo convenio -extensión
a veinte años del plazo de protección- respecto de las
patentes solicitadas desde la fecha indicada.

Pero practica ciertas precisiones en relación al régimen
interno. Asevera así que, si la ley nacional vigente con-
sagra un principio general relativo a la duración de las
patentes sin formular distinciones y sólo regula en for-
ma especial la situación de las patentes ya otorgadas
en virtud de la ley que deroga, predicando a su respecto
que, aunque quedan sujetas a las nuevas disposicio-
nes, conseNarán la vigencia concedida hasta su ven-
cimiento, no puede sino concluirse en que todas las
demás hipótesis se encontrarán atrapadas por la regla
general, incluso en el caso de que las solicitudes hu-
bieran sido presentadas bajo el viejo régimen, siempre
que la concesión hubiera tenido lugar con posterioridad
a la entrada en vigor del nuevo.

e) Si la solicitud que requiere la extensión a veinte años
del plazo de una patente fue presentada cuando el
plazo de quince años otorgado con fundamento en el
art. 51ey 111-que estaba todavía en vigencia- ya había
vencido, dicha patente ya había caducado cuando en-
trÓ en vigencia la nueva ley 24425, de modo que la
invención había pasado automáticamente al dominio
público -art. 49 ley 111-. Por ende, aunque la sanción
de la nueva legislación implicara la renuncia parcial del
período de transición previsto en el párrafo 1 del art.
65 del ADPIC, en virtud de lo previsto en su párr. 3°, la
actora no podía beneficiarse con la extensión a veinte
años del plazo de su patente.

Hace también referencia a la reglamentación. Detalla
así que en el art. 97 decreto 260/1996, el Poder Eje-
cutivo Nacional incurre en un desborde reglamentario,
en cuanto posterga la aplicación del nuevo régimen
descartando que pueda jugar respecto de solicitudes
presentadas con anterioridad pero que aún no hubieran
consumado su tramitación con el otorgamiento del tí-
tulo. Y al así hacerlo, contradice y disloca el sistema de
derecho transitorio establecido en la ley 24481.

En los autos uPhi/Iips Petroleum Company v. Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial S/denegatoria de
patente -causa 2720/1997" (9), la sala 1 a afirmó que
si el art. 35 ley 24481 no contempló distinción alguna
acerca del estado de las patentes (concedidas, en trá-
mite de concesión o pedidas con posterioridad a su
vigencia), generando el derecho del solicitante sobre la
base de la norma así incorporada, la restricción tem-
poral provocada por el art. 97 decreto 260/1996 (LA
1997 -A-154) no es pertinente, porque introduce en el

En los autos "Grupo Lepetit SpA v. Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial" (7) y (8), la sala 3a insiste
con su doctrina volcada en el fallo "Pirelli", reiterando
que:

(6) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2a, 8/10í1998,
(7) LL deI18/5!1999, p. 1.
(8) C. Nac. Civ. y(::0m. Fed., sala 3a, 16/3/1999,
(9) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1a, 20/4/1999,
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En los autos "American Cyanamid Company v. Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial" (11) y (12), la sala
1 a aplica directamente el art. 33 del Acuerdo de los
ADPIC (ya habiendo fuado su posición respecto a la
"renuncia tácita" a los plazos de transición contempla-
dos en el Acuerdo) y destaca que corresponde extender
el plazo de vigencia de protección de una patente por
el plazo de veinte años conforme lo dispone el art. 33
del Acuerdo ADPIC, pues si bien la misma fue conce-
dida vigente la ley 111 -que otorgaba una protección
de quince años- dicho acuerdo no distingue, a los fines
de brindar una mayor protección, entre patentes con-
cedidas, en trámite de concesión o solicitadas después
de su vigencia.

contenido de la norma principal una situación no pre-
vista en ella.

Esta interpretación es coincidente con la expuesta en
el caso "Dr. Kan Thomae..." del 8/10/1998, que vere-
mos cuando analicemos el fallo de la Corte sobre estos
obrados. Adelantaremos, sin embargo, que en el pre-
cedente judicial citado, si bien se trataba de una pa-
tente ya concedida y con vigencia hasta el 31/3/1996
(por cumplimiento de los quince años desde su conce-
sión por el régimen de la ley 111), se valoró la aplica-
ción de la nueva ley a una situación jurídica preexisten-
te, que no se encontraba agotada cuando aquélla entró
en vigencia. De tal manera, se hizo mérito de lo dispuesto
por el art. 3 CCiv. y se admitió que la patente allí involu-
crada resultaba alcanzada por la disposición del art. 35
ley 24481, conclusión aplicable a la cuestión debatida
en el fallo que ahora nos ocupa, pues la circunstancia
de que se tratara de una patente en trámite no cons-
tituía fundamento para someter su término de protec-
ción al plazo fijado en una norma ya derogada.

De esta manera, resulta inconstitucional el arto 97 de-
creto 260/1996, que dispone que el plazo de vigencia
veinteañal de una patente previsto en el ADPIC y en la
ley 24481 sólo se aplicará a las solicitudes presentadas
luego de la entrada en vigencia de dicha ley, pues im-
pone una limitación temporal no contemplada en las
citadas normas de jerarquía legal superior o

En los autos "Syntex Pharmaceuticallnt. Ltd. v. Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial S/denegatoria de
patente -causa 2325/1997" (10), la sala la s:e invo-
lucra en el tema de los períodos de transición del AD-
PIC, en los cuales las salas 2a y 3a mantenían ~omo
hemos visto- posiciones encontradas. Desafortunada-
mente, adhiere a la tesis de la "renuncia tácita" soste-
nida por la sala 3a en el fallo "Pirelli",

En los autos "American Cyanamid Company v. Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial S/denegatoria de
patente -causa 498/1999" (13), la sala la adujo que
resultaba pacífica la jurisprudencia del Tribunal en el
sentido que la ley 24481 entró en vigencia el día 29
de septiembre de 1995 y que, ante ello, cuando la
patente de la actora fue otorgada, claramente regia la
ley 24481, cuyo art. 35 disponía expresamente que la
"patente tiene una duración de veinte (20) años im-
prorrogables, contados a partir de la fecha de presen-
tación de la solicitud". Así, una manera posible de mos-
trar la ilegalidad de la resolución del INPI atacada en
este expediente era señalar que ese artículo 35 cubría
-como regla general- incluso las solicitudes presenta-
das bajo el régimen anterior, siempre que la concesión
hubiera tenido lugar con posterioridad a la entrada en
vigor del nuevo régimen. No habría en ello ninguna
retroactividad, sino simplemente la aplicación inmedia-
ta de la norma, tal como lo dispone el art. 3 CCiv. Este
art. 35, luego, se ajustaba a las disposiciones del art.
33 ley 24425, que tiene la jerarquía de un tratado.

La sala que nos ocupa especifica en el sub fite que, si
bien elADPIC previó un período de transición o de apla-
zamiento de su entrada en vigor (arts. 65.1 y 65.2) 1 el
acogimiento a estos términos es facultativo para los
Estados miembros (conf. sala 2a, causa 4237/1997)
y, respecto de la República Argentina, la sanción de la
ley 24481 ha importado, en la cuestión que aquí nos
ocupa, una renuncia tácita a los períodos de transición
restante que habrían correspondido en virtud de lo esta-
blecido en los citados arts. 65.1 y 65.2. de dicho acuerdo.

As¡ cabía interpretarlo -insiste la sala actuante- por
cuanto en el tema de la duración mínima de las paten-
tes, el art. 35 de la ley citada dispuso que "la patente
tiene una duración de veinte (20) años improrrogable,
contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud". El texto transcripto se ajustó al plazo previsto
como mínimo por el art. 33 del Acuerdo de los ADPIC
y, por 10 tanto, el nuevo régimen entró en vigencia el
29/9/1995, cuando la patente de la actora aún no
había fenecido.

La sala manifestó también que la demandada, al invo-
car el art. 97 decreto 260/1996, contradecía induda-
blemente la denominada "cláusula de no degradación"
expresada en el art. 65 ap. 5 del ADPIC. Luego, y en
cuanto contradice claramente las disposiciones de un
tratado, el art. 97 decreto 260/1996 resultaba incons-
titucional.

[10) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1a, 23/9/1999.
(11) LL deI13/6¡'2001, p. 6.
(12) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1 a, 6/6!2000.
(13) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1a, 13/6/2000.
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