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con respecto a Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay (no
ratificado por otros Estados celebrantes [Brasil y Chile])
a través del Tratado sobre Patentes de Invención firma-
do el 16 de enero de 1889 en la ciudad de Montevideo,
y aprobado por ley argentina 3192 (AUA 1853!958-
1-167). Este Tratado establece en su art. 1 que "toda
persona que obtenga patente o privilegio de invención
en alguno de los Estados signatarios, disfrutará en los
demás, de los derechos de inventor, si en el término
máximo de un año hiciese registrar su patente en la
forma determinada por las leyes del país en que pidiese
su reconocimiento". Este artículo -en conjunción con
las disposiciones del art. 2- daba la posibilidad de ins-
tituir en las legislaciones internas de un país signatario
del Tratado un sistema de reconocimiento de los dere-
chos del inventor, tal como el de la revalidación o con-
firmación (2). Pero dadas las facultades de regular la
forma de dicho reconocimiento por parte de los Estados
miembros, éstos podían adoptar cualquier otro siste-
ma, incluso con incorporación de exámenes técnicos y
legales previos, porque no parece surgir de este artículo

I. EL MECANISMO LEGAL DE REVALIDACIÓN
DE LAS PATENTES EXTRANJERAS BAJO LA LEY
111: UN EXAMEN INTRODUCTORIO DE LA
CUESTIÓN

El procedimiento de reválida o confirmación de una
patente extranjera permitía, bajo la ley 111 (AUA
1853-958-1-34) del año 1864, obtener la protección
de una invención en la Argentina después de otorgada
una patente en el exterior y mientras ésta estuviera en
vigor. De acuerdo a dicha ley, "quien hubiera obtenido
una patente en el extranjero podía, antes del venci-
miento de aquélla, "revalidar" su título en la Argentina,
aún cuando la invención se hubiera divulgado y, por
tanto, quebrado el esencial requisito de la novedad. La
protección se concedía por diez años, aunque no podía
extenderse más allá del término de la patente extran-
jera original (art. 5)" (1).

Esta legislación interna resultaba complementada por
un compromiso asumido por la República Argentina

(1) Conf. Correa, Carlos M., "El régimen de patentes tras la adopción del acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio" (Nota a Fallo), JA 2001-1-429.
(2) Aclárese que el término "reconocimiento" no puede ser tomado como sinónimo de "revalidación" o de "confirmación",
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la obligación de reconocimiento automático de los de-
rechos patentarios.

La patente de reválida era, en rigor, un vestigio de las
leyes de patentes del siglo XIX en las que se había
inspirado la ley 111, y que el legislador de la época
interpretó como instrumento imprescindible para dotar
a la República incipiente de un bagaje tecnológico ne-
cesario para iniciar el no menos vital proceso de indus-
trializaciÓn.

Así las cosas, el instituto en estudio, eliminado por el
nuevo régimen de la ley 24481 (LA 1995-C-2999) y
sus modificatorias, ya había sido fuertemente cuestio-
nado por la doctrina (3), por su carácter discriminatorio
en peouicio de los inventores locales y por su incom-
patibilidad con el Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial (Acta de Usboa de 1958) al
que la Argentina adhirió en 1966, incorporando el texto
normativo en cuestión en nuestro derecho interno a
través de la ley 17011 (AUA 1967 -A-656) (B.O. del
17/11/1966). Este Convenio limitó asimismo cualquier
interpretación favorable del Tratado de Montevideo de
1889 a la consagración de sistemas de revalidación o
de reconocimiento "automático", de modo tal que el
"reconocimiento" a practicar por los Estados signata-
rios debía ahora ajustarse a un compromiso mayor
como el de la Unión de París y su sistema de prioridad.

Los tiempos han cambiado por cierto, y este instituto
-que demostró no ser apto para cumplir con sus fina-
lidades origjnales, en especial en nuestro país, que ha
seguido siendo tecnológjcamente dependiente e indus-
trialmente atrasado-, ha sido eliminado en los moder-
nos regímenes patentarios por su insanable contradic-
ción con el principio de novedad absoluta y la igualdad
de trato que debe regjr entre solicitantes nacionales y
extranjeros y por la enorme incertidumbre que genera
la eventual aparición, incluso muchos años después de
la primera patente en el exterior, de una patente reva-
lidada que elimina la competencia en el mercado local
y retrotrae al dominio privado un conocimiento ya pa-
sado al dominio público.

Nosotros entendemos que al ser ratificado el Convenio
de París por la ley 17011 quedó derogado en la Argen-
tina el instituto de la patente de reválida, como bien lo
señaló en su oportunidad Di Guglielmo (5). El Convenio
de París, en efecto, estableció en su art. 2.1. que los
súbditos de otro país miembro de la Unión de París
debían gozar de la misma protección que los naciona-
les. De ello se deduce que no debía otorgárseles una
protección superior a los primeros en detrimento de los
segundos sin violar así el art. 2.1. comentado.

Precisamente los efectos de clara desigualdad del sis-
tema de revalidación fueron uno de los principales es-
tímulos impulsores de la adhesión nacional al Conve-
nio, que con su sistema de prioridad habría de consa-
grar legalmente la igualdad entre nacionales y
extranjeros y garantizar la independencia de las solici-
tudes.

Véase al respecto que en la Nota oficial acompañando
al Poder Ejecutivo Nacional el proyecto de ley de apro-
bación del Convenio, fechada el día 10 de noviembre
de 1966, se afirmaba que la incorporación del Conve-
nio resultaba "indispensable" a fin de preservar la de-
bida igualdad de trato entre nacionales y extranjeros,
"máxime si se tiene en cuenta que por disposición
constitucional, la Argentina posee un sistema de abso-
luta igualdad entre nacionales y extranjeros, y sus leyes
de fondo conceden amplios derechos de patentamien-
to y registro a los ciudadanos y firmas radicadas en el
exterior" (4). Y ello era así por cuanto "la legislación
argentina coloca, en definitiva, al inventor y al empre-
sariado nacional en una relativa desigualdad frente a
las firmas extranjeras, ya que al conceder a estas últi-
mas la posibilidad de patentar, revalidando un título del
exterior, cualquier invento registrado fuera del país du-
rante todo el lapso de vigencia de la patente originaria,
otorga al extranjero todas las facilidades que contiene
el Tratado de París y ello en unaiorma aún más gene-
rosa y prolongada que la establecida por el propio tra-
tado. El inventor o empresario argentino, en cambio,
no suele hallar en las demás naciones tan amplia le-
gislaciÓn como la argentina".

Además, y como ya adelantáramos arriba, la revalida-
ción patentaria colisionaba seriamente con el principio
de independencia de las patentes instituido por el art.
4 bis del Convenio, que especifica:

a) Las patentes solicitadas en los diferentes países de
la Unión por los súbditos de ésta, serán independientes
de las patentes obtenidas para la misma invención en
los otros países adheridos o no a la Unión.

b) Esta disposición debe ser entendida de manera ab-
soluta, sobre todo en el sentido de que las patentes
solicitadas durante el plazo de prioridad son inde-
pendientes, tanto desde el punto de vista de las causas
de nulidad y caducidad como desde el punto de vista
de la duración normal.

c) Se aplica la norma bajo estudio a todas las patentes
existentes en el momento de su entrada en vigor.

ava)ía, p. 100.!ntable 968, E(3) Vg¡.. ver Di Guglielmo, P.. "La invención p
(4) Ver ADLA XXVI-C-1528.
(5) Di Guglielmo, P., "La invención patentablE
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d) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nue-
vos países para las patentes existentes en una y otra
parte en el momento de la adhesión.

frente al nuevo régimen de las leyes 24425 y 24481
son abundantes. Sin embargo, entendemos que la
principal línea jurisprudencial se ha suscitado a partir
del fallo "Unilever v. INPI." (sentencia de Cámara de
fecha 24/3/1998), en atención a que en este decisorio
se planteó una cuestión federal suficiente que deter-
minó la admisibilidad del recurso extraordinario porante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, transfor-
mándose la sentencia de nuestro tribunal cimero en un
hito para la determinación temporal de la vigencia de
la revalidación o confirmación de patentes concedidas
en el extranjero.

e) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad
gozarán en los diferentes países de la Unión de una
duración igual a aquella de la que gozaren si hubiesen
sido solicitadas o expedidas sin el beneficio de priori-
dad.

Como se podrá observar, "las patentes de reválida su-
ponen condicionar la existencia de las patentes nacio-
nales a la vida de las patentes extranjeras paralelas"
(6). Veamos entonces qué han expresado los autos "Uni-

lever NV v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
S/denegatoria de patente -Causa 141211997" (8).Esto significa que el instituto mismo de la patente de

reválida devino incompatible con la norma superior de
un tratado intemacional al momento de entrar en vigor
el Convenio de París, con base en normas claramente
autoejecutorias, como lo son las relativas al trato na-
cional ya la independencia de las solicitudes.

EIINPI. manifestó en este proceso judicial, al apelar la
sentencia de primera instancia, que el magistrado allí
interviniente no habfa tomado en cuenta, al momento
de decidir, que a la fecha en que se presentaron las
solicitudes de reválida ya estaba vigente la ley 24425,
que aprobó el Acuerdo de los ADPIC. , y que este tratado
había suprimido las patentes de reválida. La sala había
interpretado respecto a este argumento que el ADPIC.
consagra niveles mínimos de protección, lo que signi-
fica que los miembros pueden establecer en su legis-
lación una protección más amplia que la exigida por el
Acuerdo (parte I, art. 1.1.). Por lo tanto, no podía in-
terpretarse que al omitir este último toda mención acer-
ca de las patentes de reválida quedaron implícitamente
derogadas las normas correspondientes de la ley 111,
ya que dichas patentes no implican otra cosa que una
mayor garantía para quien patentó su invención por
primera vez en otro país. Además, no pareció a la cá-
mara que el Convenio de París de 1883 y sus revisiones
(incluida Lisboa, aprobada por ley argentina 17011)
hubiese suprimido implícitamente el instituto de la re-
válida.

Esta interpretación, sin embargo, no tuvo acogida en
la jurisprudencia argentina de la época, que admitió la
supervivencia injustificada y legalmente cuestionable
del obsoleto sistema de reválida frente al moderno e
igualitario régimen de prioridad del Convenio de París.

Con el Acuerdo de los ADPIC. (aprobado por ley argen-
tina 24425 (B.O. del 5/1/1995), el sistema de revali-
dación patentaria volvió a ser discutido en su legitimi-
dad jurídica y en su pertinencia econórnico-productiva,
fundamentalmente ante el reforzamiento del Convenio
de París (esta vez en su Acta de Estocolmo de fecha
14 de julio de 1967) por parte de este compromiso
internacional.

Nuevamente, el sistema de revalidación choca con dis-
posiciones de este Acuerdo, entre otras, "la duración
mínima de veinte años que para las patentes establece
el art. 33" del mismo (7). Ahora bien: resultaba esencial para la sala determinar

en qué fecha había quedado derogada la antigua ley
de patentes n. 111. Si bien no era ésta una cuestión
sencilla, arribó a la conclusión de que tal abrogación
se había generado ocho días después de la publicación
de la ley 24481. Importaba destacar entonces que las
solicitudes de reválida que dieron origen al juicio fueron
depositadas en la oficina correspondiente cuando la
primitiva ley de la materia conservaba su vigencia. Por
lo tanto, y careciendo la nueva legislación de una norma
que expresamente determinara su aplicación retroac-
tiva, debía aplicarse a partir del 711011995. De ahí que
la ley 24481 y su reforma no hubieran tenido en mira

Pero no puede hablarse de la revalidación patentaria
frente al Acuerdo de los ADPIC. y al nuevo régimen de
la ley 24481 y sus modificatorias si no se hace una
referencia al derecho judicial relevante aplicable.

II. LAS PATENTES DE REVÁUDA FRENTE AL

NUEVO RÉGIMEN PATENTARIO: FALLOS

JURISPRUDENCIALES MÁS RELEVANTES. EL

CASO "UNlLEVER"

Los fallos jurisprudenciales sobre patentes de reválida

(6) Conf, Cabanellas De las Cuevas, G" "Derecho de las Patentes de Invención'
(7) Cabanellas De las Cuevas, G., "~recho de las Patentes de Invención" cit,
(8) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 38, 2413/1998,

2001, Ed. Heliasta, p. 668.

Buenos Aires, obril17 de 2002 .JA 2002-11, fosdculo n. 3 45



Actualidad en Jurisprudencia Industrial

En los autos "The Head Corporation v. Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente -
Causa 518/1999" (12), se ventiló el impacto del recur-
so extraordinario interpuesto -aunque no resuelto-
contra la decisión de la sala 3a en "Unilever v. INPI.",
del año 1998.

alterar en modo alguno la situación de las solicitudes
de reválida en trámite.

En los autos "Novartis AG v. Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial" {9), el tribunal (que había interve-
nido en la causa Unilever v. INPI. del año 1998) esta-
bleció que resultaba procedente el pedido de reválida
presentado durante la vigencia de la ley 111, aún cuan-
do dicha figura hubiera sido eliminada por la ley 24481
y sus modificatorias 24572 y 24603, toda vez que
dichas leyes no podían ser aplicadas retroactiva mente.

La sala, para detener las presiones sobre el punto, 00-
terminó que carecía de proyección para decidir el sub
lite la circunstancia de que la Corte Suprema tuviera a
consideración el recurso extraordinario que fuera inter-
puesto y concedido en la causa antes mencionada, por
cuanto a dicha fecha el alto tribunal no había dictado
sentencia en esos autos. De manera que la presente
litis debía ser decidida de acuerdo con los fundamentos
que la sala estimara acertados, a lo cual cabría todavía
añadir que, como principio ya pesar de la autoridad de
que están investidos los precedentes de la Corte en
cuanto tribunal supremo de la Nación y las razones de
economía procesal que aconsejan la conveniencia de
tender a la uniformidad de la jurisprudencia, tenía que
reconocerse que aquellos carecían de fuerza general
legalmente vinculante (13).

En los autos "Tieben, James B. v. Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial S/Varios propiedad industrial e
intelectual- Causa 3004/1998" (10) el tribunal actuan-
te se apoyó en el/eading case "Unilever v. INPI." de la
sala 3a (24/3/1998) .Aclaró así que la nueva legislación
de patentes carecía de una norma que expresamente
determinara su aplicación retroactiva, por lo cual no
tuvo en mira alterar la situación de las solicitudes de
reválida en trámite. El tribunal también recordó el prin-
cipio establecido por la Corte Suprema en el sentido
de que "si bajo la vigencia de una ley un particular ha
cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y
los requisitos formales previstos en esa ley para ser
titular de un determinado derecho, debe considerarse
que hay derecho adquirido".

No se trataba en la especie -continúa el tribunal- de
desconocer el ordenamiento positivo, sino de determi-
nar cuál era el plexo normativo aplicable en cada caso,
con lo cual la circunstancia de que el juez hubiera diri-
mido la cuestión con arreglo a las disposiciones de la
ley 111-que fuera reemplazada a partir del 29/9/1995
por la ley 24481- sólo implicaba que se había pronun-
ciado acerca de los efectos de las normas con relación
al tiempo y no que su fallo se hubiera apartado del
principio de legalidad. Se destaca en este fallo que la
ley 111 resultó reemplazada por la ley 24481 el día
29/9/1995 y, con ello, el instituto de las patentes de
reválida quedó eliminado el mismo día.

La sala 1 a resultó cauta aquí en cuanto al alcance del
derecho adquirido que pretendía la actora en forma
subsidiaria. Destaca así que tal alcance conforme a
derecho no era el que la accionante pretendía, desde
el momento en que ella misma aceptaba que el trámite
requería al menos de un nuevo examen técnico, de
donde el derecho adquirido era el de que continuara el
examen de la solicitud de patente de reválida iniciado
por la actora.

En los autos "Royal Canadian Mint v. Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial" (14), se dijo que resultaba
ilegítimo el rechazo de la solicitud de reválida de patente
presentada bajo la vigencia de la ley 111, con sustento
en que la administración se expidió con posterioridad
al plazo de vigencia de la norma, pues el derecho ya
había sido incorporado al patrimonio del actor y, por
otro lado, la titularidad no era una potestad discrecional
de la administración sino que emergía de la ley. Se
aclaró así que si bajo la vigencia de una ley en particular
se habían cu~plido todos los actos y condiciones sus-
tanciales y los requisitos formales previstos en la norma

En los autos "Nihon Bayer Agrochen KK v. Instituto Na-
cional de la Propiedad Industrial S/denegatoria de pa-
tente -Causa 823/1999" (11), el tribunal interviniente
puso en claro el alcance del supuesto "derecho adqui-
rido" reclamado por la actora. Así, y dado que la mera
presentación de la solicitud de reválida no constituía un
derecho adquirido en virtud del cual la patente podía
ser concedida o denegada, la sala dejó sentado que el
apelante confundía la facultad que tenía el INPI. de
conceder o denegar una solicitud, con la obligación de
que ésta se tramitara bajo el régimen de determinada
ley (en el presente, la vieja 111).

(9) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3a, 5/8/1999, LL 3015/2000, p. 5.
(10) C. Nac. Civ. yCom. Fed., sala 18, 12/8!1999.
(11) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3a, 8/2/2000.
(12) C. Nac. Civ. y Com. Fed.. sala 28, 6/6!2000.
(13) Conf. Corte Sup., causa "Lopardo, R. v. Municipalidad de la Capital", del 7/1011982 (JA 1983-111-586)
(14) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala la, 13/6/2000; LL del 9111/2000, p. 4.



III. CONCLUSIONES

Con base en la jurisprudencia precedente, podemos
esbozar las siguientes conclusiones:

a) La Corte, no sin ciertas imperfecciones (fundamen-
talmente la de considerar a los principios del Acuerdo
de los ADPIC. como aplicables directamente en nuestro
derecho interno a partir del 1 de enero de 1995) ha
puesto un límite temporal claro a la vigencia de las
patentes de reválida y al derecho adquirido a la revisión
de una solicitud de tales características de acuerdo a
las disposiciones de la ley 111.

b) En tal sentido, todas las solicitudes de reválida an-
teriores al1 de enero de 1995, deben ser consideradas
como admisibles para su examen y revisión bajo la ley
111.

~ la conclusión del a quo, exclu-
en I~ ley 111, no respondía al

De ahí, finalmente, ql
sivamente sustentad; c) las patentes de reválida quedan así, para el derecho

Dntra la sentencia de la sala 3a en la causa 1412 2413/'15) Corte SUI
:16) C. Nac. C

¡ordinari(
2001.
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