C. 1703. XXXIX. | 02754

Consejo Superior de Investigaciones Cientffi-
cas c/ INPI s/ denegatoria de patente.

Corte Siprema de Gusticia do lo HNacidn ‘

Buenos Aires, 3 e wma de 200 S.

Vistos los autos: "Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas c/ INPI 8/ denegatoria de patente".

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los argumentos
expuestos en el dictamen del seflor Procurador Fiscal que an-
tecede, a cuyos fundamentos y conclusiones se remite por ra-
2z6n de brevedad.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el ge-
flor Procurador Fiscal, se declara procedente el recursc ex-
traordinario interpuesto y se deja sin efecto la sentencia
apelada. Con costas (art. 68 del Cédigo Procesal Civil y Co-
mercial de la Nacién). Vuelvan los autos al tribunal de ori-

, gen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo

fallo con arreglo al presente. Notifiquese devuélvanse.
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C. 1703, XXXIX. 02755

Consejo Superior de Investigacionee Cientifi-
cas ¢/ INPI 8/ denegatoria de patente,

ig;m%CSE%b@wuzd@LQZM&mzan&tfykixdn B

~//-DENCIA DE LA SENORA MINISTRO DOCTORA DONA CARMEN M.
ARGIBAY

Conaiderando;

Que los agravios del apelante no suscitan cuestién
federal por no tratarse de ninguno de los supuestos estable-
cidos por el art. 14 de la ley 48. Por el contrario remiten a
cuestiones de hecho y prueba que, m&s allid de su acierto o
error, han sido tratados por los jueces de la causa y no ha-

bilitan la via elegida.

Por ello, se declara improcedente el recurso extraordi-

nario interpuesto, con costas. No 1fiqu€2é7y Ezyitase

Ptedin 17' 7/

“ARMEN M, ARGIBAY
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Recurso extraordinario interpuestc por la demandada, INPI, con el patrocinio de
los Dras, Mariels Bargarallo y Hayded T. Davila.

Traslado contestado por la actora, representade por al Dr. Ricardo José Papalfio.
Tribunal de origen: Cémars Nacional de Apelaciocnee en lo Civil y Comercial ¥ede-
ral, Bala I.
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Suprema Corte: - |

-i-

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
(Sala 1}, por mayoria, revocd la sentencia de primera instancia (fs. 240/242) e hizo lugar a
la demanda, declarando la nulidad de ia resolucion del Instituto Naciénal de la Propiedad
Intelectual n® 34.997, def 16 de septiembre de 1999 -ralificada el 21 de octubre del mismo
ano- que estimé que la éctora no salvo las observaciones {écnicas formuladas y que, en
consecuencia, no cumplimento los requisitos de patentabilidad. Para asi decidir, en suma,
juzgd que: a) él debate relativo a si la solicitud comprendia la proteccion de una semilla o
de un aceite de girasol, concluyé durante el tramite administrativo, habiendo subsanado
la peticionaria la objecion de los examinadores; b) la capacidad del método de busqueda
para seleccionar-los vegetales con los rasgos deseados resulta ejecutable, con grado de
previsibilidad suficiente, mediante la intervencion del experto con conocimienlos medios
cn la matera del articulo 20 de la ley n°® 24.481, por o que la objecién administrativa en el
punio no es admisible, c} la accion de la técnica humana resulta en el caso decisiva a fin
de lograr un producto con nuevas caracteristicas como el buscado, por lo que es errénea
su caracterizacion como "procedimiento esencialmente bioldgico™; d) la solicitud de una
patente relativa a un aceite de girasol con caracteristicas determinadas resulia ajena a la
ley n® 20.247. y, e} la reivindicacion salisface los requisitos de novedad, altura inventiva y

actividad industrial del articulo 4 de la ley n® 24.481; y los conceptos utilizados por el INP!

para denegar la solicitud no responden a los hechos y antecedentes de la cuestion, por lo

que el aclo carece de causa en los {érminos del articulo 7°, inciso b), de la fey n° 19.549

(fs. 288/295),

S



Contra dicha resolucién, la reclamaca dedujo recurso extraordinario
(fs. 299/321), que fue contestado (fs. 324/336) y concedido con fundamento en el articulo

14, inciso 3°, de Ia ley n° 48 (fs. 337).

-

Aduce la recurrente que la solucion de Ia Salg Contradice el derecho
federal invocado; en concreto, la preceptiva de log articulos 4, 11, 20, 29 ¥ concordantes
de laley n° 24.481; 6 del decreto n° 260/96; 27, apartado 3). b, del acuerdo ratificado por
ley n® 24.425; 31 y 75 inciso 22, de la Censtitucién Nacional; 27 del Convenio de Viena
sobre el Derecho de los Tratados; y diversas disposiciones de las leyes n® 20.347; 24.375
Y 24.572. En ese marco, recrimina que Ia inteligencia provista al asunto se desentienda
de la intencidn del fegisladdr, del espiritu de las normas y del confexto general en que se
inscribe el planteo: particularmente, en lo que se refiere a la descripcion'del invento yasu
condicion de repetible a escala industrial,

Refiere que la Camara, al pronunciarse en manera pdsftiva sobre la
capacidad de ejecucion del método de busqueda de los vegelales, invadio las potestades
{écnicas exciusi\_fas del organismo demandado, ejercidas anleriormente por éste en forma
razonable; extremo al que se agrega que lo hizo soslayando que el resultado del meétodo
descriplo es aleatorio e implicitamente subjetivo, lo que contraviene las reglas del articulo
20 de la Ley n® 24.481, al exceder las pesibilidades de un especialista con conocimientos
medios en la materia, y que el presentado, en rigor, es un proceso de fitomejoramiento, lo
que revela que a aclora intents registrar una variedad vegetal, na tutelable en el pais por
el sistema de patentes de invencion,

Dice que la solicitud no caracteriza el aceite de girasol reivindicado;

que el procedimiento incluye una elapa de seleccion de sefiillas, extrafna al contexlo legal
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en debate; que el preceplo originario de la ley de patentes que receptaba la proteccion de
eslos procesos fue vetado por &l Ejeculivo y excluido, definitivamente, por el arliculo 6 del
decreto n® 260/96; y que el resultado de! método selectivo, dada la técnica mutogenética
ulilizada, dependera en forma direcla de las habilidades, conocimientos técnicos y criterio
subjetivo del encargado de la tarea.

Critica, asimismo, la falla de sustento de la conclusién final de la ad
quem en orden a la caracterizacion como arbitrario del acto administrativo y, en especial,
del apartamiento -"sin bases serias y elocuentes”- de ias conqlusiones de los técnicos del
Instituto, dejadas de lado en beneficio de las expuestas por un perito oficial, sin formacién
enla mgteria; al iempo que insiste en la intromisién de la alzada en valoraciones técnicas
propias del organismo que, al denegar el planteo, cumplié con sus funciones validamente
regladas de policia econémica.

Invqca, por ultimo, un supuesto de trascendencia institucional, dado
particularmente, el desconocimiento de las compelencias especificas del ente requerido a
que se alude, asi como Iar afectacion de las garantias establecidas en el articulo 18 de la
Constilucion Nacional, por no constiluir la sentencia objetada una derivacién razonada del
derecho vigente con aplicacion a las circunstancias comprobadas de la causa (v. fs. 299/

321).

-l-

Et Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, mediante el acta
n® 333.029, requiri6 tutela, en el contexto de la ley n° 24.481, para una “Semiilla de girasol
que comprende atéei!e de girasol que liene un mayor contenido de 4cido estearico” (fs. 19
778). Dicha presentacion fue observada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

(INPI), quien, en lo que nos ocupa, dijo que: a) parte del contenido de la reivindicacién no




H

es protegible por el sistema de patentes; involucrando, en todo caso, la preceptiva sobre

derechos de obtentor; b} las clausulas que caracterizan el método confienen asociado un
factor de aleatoriedad que no garantiza la obtencién del resultado por la persona experta
con conocimientos medios en la materia a la que remite la ley; y, ¢) el mélodo conlleva un
paso de seleccion comprendido dentro de los procesos esencialmente bio!égicoé, ajenos
al sistema de patentes (v. fs. 80).-Evacuadas las observaciones por la peticionaria (fs. 83/
94), el Instituto le requiri, esta vez, una mejor definicién del contenido del acido estearico
que caraclerice, al mencs, el limite inferior del mismo aguardado en el aceite reivindicado
(fs.‘95). Contestada la vista una vez mas (fs. 97/100), la Auloridad de Ap!icacién_insistié,
empero, en sus cuestionamientos, cefiida, sustancialmente, a la falta de saiisfacci%n delo
especilicado en la ocasion anterior {fs. 102). Respondido tal sefialamiento del Instituto {fs.
103/106), la examinadoré responsable reiterd, no obstante, sus crilicas a la preseniacién,
las que refiri, en suma, ala falta de observancia de la mayor parte de v requerido en los
traslados anteriores (fs. 107). Scbre dicha base, se emitié la decision denegatoria que dio
origen, finalmente, a estas acluaciones {v. fs. 120/122), sin adverlir, empero, la existencia
de una Gltima presentacion de la peticionaria replicando las observaciones del Instituto (v.
fs. 108/119), la que, ponderada por el organismo (fs. 123/124), gondujo, en definitiva, ala
ratificacién del temperamento expuesto (fs. 123).

£l aludido parecer, a su turno, fue, enlo principal, corﬁpadido por el

juez de grado (fs. 240/243); y abandonado, empero, mas tarde, por la alzada mediante el

fallo en crisis (fs. 288/295).

Y-
En primer término procede decir que, entre las criticas del apelante,

se introducen un conjunto de observaciones dirigidas a resnarcar diversos defectos en la

- !
o
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fundamentacion de lo decidido. Especialmente, en lo que se refiere a la condicion objetiva
y repetible del método descriplo; el que, a juicio de la recurrente, dada la técnica utilizada, -
es aleatorio y dlapende de un conjunto de habilidades y saberes propios del encargado de
la tarea; amén de que conlleva un segmento de seleccion de semillas encuadrable en las
leyes sobre derechos de obtentor. Asi situado, arguye que se ha desconocido la garantia
consagrada en el articulo 18 de ia Ley Fundamental, pues la sentencia, sin bases serias y
elocuentes, se'ljaparta de las conclusiones de los examinadores del Instituto, sin llegar a
constituir, por ehde, una derivacion juridica razonable coherente con los hechos probados
de la causa.

lLos alcances y naturaleza de la criti.ca vertida y et hecho de que por
la mism; se cuestionen aspeclos de orden factico -como son, principalmente, los que se
refieren a la inciole objetivamente reproducible del método descripto- hacen que ella deba
apreciarse, pese a no haber sido invocada en forma expresa por la quejosa, en el marco
de {a doctrina de V.E. sobre sentencias arbitrarias; a la que debe estarse en primer lugar,
con arreglo, entre otros antecedentes, a Fallos; 323:35, pues de existir la citada tacha no
habria, en rigor, sentencia propiamente dicha. Por otra parte, si bien el auto que concede
la apelacion ha;;e hincapié en la cueslion federal estricta, no formula, empero, distingos al
tiempo de concederla; criterio que, por otra parte, abona la amplitud que exige la garantia

de la defensa en juicio invocada por la quejosa en su presentacion extraordinaria (Fallos:

307:493, eic.).

V-
Cabe recordar, como bien lo puntualiza el voto de [a minoria, que la
decision n° 34.977/99 y la posterior que la confirmd, son actos administrativos que, como

tales, gozan de presuncion de legitimidad (v. arl. 12, ley n® 19.549), la cuai debid ser




desvirtuada por el actor que plantea judicialmente su nulidad: la que se restme en probar

que cortrigid las objeciones de Ios examinadores o que éstas eran infundadas a la luz del
régimen nacional de patentes (v. fs. 289).

En lo que se refiere al método, cabe decir que, conforme a la Ulitima
reivindicacion, el procedimiento comprende un segmento en que el técnico debe analizar
el universo de semillas modificadas genéticamente y seleccionar las que han adquirido la
cualidad deseada (v. fs. 110/15). Dicho tramo, en definitiva, fue objelado por la Autoridad
de Apficacidn en diversas oporunidades por no repetible (fs. 80, 107 y 123/24) y ia propia
actora declard haber eliminado de él lo que se relaciona con ‘resultados aleatorios” (v, fs.
13, 83/84, 218, 255 y 327).

Al aludido segmenta se refirio, igualmente, el perito oficial al sefialar
que [a actora modifico las reivindicaciones referidas al método {fs. 190/91), no obstante lo
cual, como bien lo subraya ofra vez el volo en minaria, parece, en rigor,"haberse operado
un desplazamiento de aquél desde la clausula 15 de Ia descripcidn originaria {fs. 43/44),
a olras de la presentacion final obrante a fs. 110/115, como por ejemplo, lasn® 1, 8y 9 (v.
fs. 289).

Sobre la cuestion se detuvo la accionada al evacuar el traslado del
peritaje oficial, apoyada principalmente en las observaciones del ingeniero conlraloreador
(v. fs. 197/201}. Insistié allf en que el método de seleccion de simientes que posibililaria
desarrollar un aceite con alto porcentaje de 4cido estearico es un procedimiento subjetivo
y aleatorio, que comporta la brolnngada tarea de un técnico filomejorador, consistente en
plantar y sembrar repetidamente hasta obtener una semilla que interese, mecanismo que
no satisface la exigencia de réplica inventiva a fin de alcanzar idéntico resultado. Precisd
que, luego del tratamiento de mutagénesis quimica, se adquiere un universo de semillas

con materia grasa de diferente composicion en Acidos de ese tenor y que, del andlisis de
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i
cada simiente det conjunlo, el fitomejorador selecciona subjetivamente las que son de su
interés, segun lo que esté buscando. Finalmente, anotd que los métodos de mutagénesis
quimica del material vegetal no son nuevos; y que la mayoria de las semillas tratadas con

ellos no resultan por si aceptables, pues no es posible garantizar la estabilidad dela linea
mutante sino hasta después de superadas numerosas de estas selecciones (cfse. fs. 202/
207). |

Las respuestas y correcciones de la actora, a su turno, no se hacen
cargo de los cueslionamienlos resefiados, los que recién son abordados en la expresidn

de agravios, oportunidad en que se niega la indole arbitraria del método selectivo (fs. 264

via,) sin perjuiciio de sefialar que, ".. si bien la obtencién del resultado no es sencilla...”, no
quiere decir que no se pueda ejecutar; extremo que dependera de la cantidad de semillas
mutageneizadas y de la aptitud del método de busqueda o screening para seleccionar las
plantas con Ios_ rasgos deseados (fs. 267). Dicho sefialamiento, vale advertirlo, no avanza
en suministrar mavores precisiones y certezas a proposito de uno u otro componente del
método cuestionado.

Frente a lo expuesto, la mayoria de la alzada, sin suministrar razon
alguna en aval de su parecer, laconicamenle se limild a asegurar la naturaleza ejecutable
del método de busqueda controvertido, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la
intervencion del "... experto con conocimientos medios en la materia...” a que se refiere el
articulo 20 de la ley n® 24.481. El citado femperamento, en !as circunstancias descriptas,
no satisface las exigencias de debida fundamentacién de las decisiones jurisdiccionales y
no puede, en cbnsecuencia, convalidarse, loda vez que, situados en un ambito de notoria
complejidad técnica como el aludido, en el que la autoridad con competencia especifica
en la materia fundamenta un parecer exactamente opuesto al de la Sala, una conclusién

diversa como la defendida exigia un esfuerzo de argumentacion del que la sentencia, en




este punto, a todas luces carece. Ello es asl, maxime cuando el citado parecer {ampoco
resulla avalado por justificacion alguna provista por [a peficionaria o el peritaje oficial {fs.

1891/84} y cuando, incluso, fundados reparos al respecto eran expresados por uno de los

propios integrantes de la alzada. Reparese que ni siquiera en la contestacion de agravios

la prelensora suministra esas razones, desde que se limita a referir que la repetibilidad se
encuentra asegurada y a invocar la patente europea equivalenle a la solicitud en examen
{fs. 334).

Lo diche no implica abrir juicio sobre 1a solucién que, en definitiva,
proceda adoplar sobre el fondo del tema, exiremo que, por otra parle, como se sefald al
dictaminar, entre muchos, en el antecedente registrado en Fallos: 324:4178, es potestad
exclusiva de las instancias competentes en esas malerias, ajenas a la via del articulo 14
de la ley n® 48; no obstante que ello si, en cambio, nos exime de considerar los restantes

agravios, a la luz, esencialmente, de tas disposiciones de los articulos 20 y 29 de la ley n®

24.481.

-
Por lo expueslo, considero que corresponde declarar procedente el

recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y restituir los autos al tribunal
* 3

de origen para que, por quien proceda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arregio a

loindicado.

Buenos Aires, /f de/mzbjna de 2004.
/
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