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Marcas/patente/ F Hoffinann |
Secretaria N® 22.
Causa N° 3709/00: “F HOFFMANN LA ROCHE AG
C/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL C/ DENEGATORIA DE PATENTE”.

Buenos Aires,/’ / de diciembre de 2.006,
Y VISTOS:
Y VISTOS:

Estos autos para dictar sentencia, de los

que
RESULTA:

I} Que a fs. 178/204, se presenté por
apoderado la firma, F HOFFMANN — LA ROCHE AG con
domicilio real en Basilea, Suiza, solicitando la declaraciéon de
nulidad e inconstitucionalidad de la resolucién del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
mediante la que denegd su solicitud de patente.

Precisé su pretension aclarando que
persigue “... se declare la nulidad de la resolucién denegatoria del
17-09-99 mediante la cual el INPI denegé la solicitud de patente

farmacéutica PN 305.238, por no haber superposicion de objetos



entre lo reivindicado en la solicitud original “abuela” patente N°
231.642 y lo reivindicado en esta solicitud de patente “hija” Acta N°
305.238; y ademas, porque desde el 1-01-95 se debe permitir
medificar las solicitudes para incluir productos farmacéuticos en las
mismas...” y subsidiariamente, “...se declare la nulidad de la
resolucion denegatoria mencionada por considerar que no hay
superposicién de objetos entre lo reivindicado en las dos solicitudes
anteriormente citadas”.

Explico que el 30-05-79 presentd por
acta N° 276.732 una solicitud de patente titulada “derivados de
acilo” (“abuela”) concedida con el N° 231642 el 31-01-85 con
vencimiento el 31-01-00.

Agregd que el 11-06-84, presentd otra
solicitud de patente divisional titulada “procedimiento para la
prepam_ciéh ;:le acidos” por actfa “madre” N° 296.885, que fue
denegada con fecha 19-07-95.

El 15-09-86, presenté por acta N°
305.238 una solicitud de patente divisional del acta N° 296.885,
divisional a su vez de la N° 231.642. Con ella pretendia proteger “un
procedimiento para preparar hidratos de sales de los compuestos 17
segln la principal reivindicacion.

' Afirmé que la postura del TNPI desde
el comienzo del tramite de la solicitud “hija” N° 305.238, fue
objetarla argumentando para ello la superposicion del objeto de las
tres solicitudes y la anticipacidn del objeto de la solicitud “hija” por
parte de las solicitudes “abuela” y “madre”, respectivamente.

Sostuvo que contrariamente al criterio
del INPI, los procedimientos reivindicados no se superponen, sino

que son sucesivos, pues describen distintas etapas del proceso que va
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desde la obtencion del intermediario IT (*“madre™), de Kste has}a los

compuestos I (patente “abuela”)_, y por ultimo, la tran ormacion de

ese compuesto en sus sales y los hidratos de esas sales (acta “hija”
N° 305.238).

Informé que el INPI denegé con fecha
29-07-94 la solicitud de patente acta N° 305.238 por existir identidad
con la patente N° 231.642 (“abueia™) que reivindica la Gltima etapa -

del procedimiento.

o Por tal motivo, sostuvo que Ila
P resolucién del INPI es susceptible de nulidad en los términ‘os del art,
| 14 inc. b) de la ley 19.549 por haberse dictado en violacion a la ley
24 481, al tratado ADPIC y a la Constitucion Nacional.

Desarrollé los argumentos técnicos y

_Juridicos en que susfent6 su pedido y peticioné que se resuelva el

Uso 0F1C I AL

conflicto otorgando prioridad a la Constitucién Nacional y a las
o normas del ADPIC.
A f5. 212/4 amplié la demanda,

precisando que la solicitud “abuela” acta N° 276.732, contenia

originariamente reivindicaciones de producto que luego fueron
limitadas a procedimiento, y que parte del producto farmacéutico
excluido de aquélla solicitud, conforma el objeto de su divisional N°
305.238 reivindicado en las prioridades suizas que comparten ambas
solicitudes, por lo que no se trata’ de materia nueva en los términos
del art. 70.7 del ADPIC.

II) Que a fs. 261/85 contesté la
demanda por apoderada el INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), solicitando su rechazo con

costas.
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| Luego de efectuar uUna detallada
negativa. de los hechos que no fueran expresamente recondéidos,
explic6 la descripcién y reivindicaciones de la patente AR 231,642,
correspondiente a la solicitud N°© 276.732.

~ Se refirié a la solicitud de patente
divisional acta N° 305238 (“hija”), afirmando que existe
superposicion entre ambas reivindicaciones, en general, en Ila
primera reiVindicaci(m, y en particular, en la segunda toda vez que
los hidratos de sales solicitadds se encuentran en la solicitud
“abuela” citando para ello el art. 1° de la ley 111 vigente al momento
de la denegatoria.

Sostuvo que el planteo de la actora
resulta inadmisible porque lo reivindicado por la patente “abuela”, al
haber v'e{lciélo su vigencia, pertenece al- dominio pablico y ya no es
posible “revivir” Ia proteccion. (

Agregd6 que el INPI al haber denegado
la patente con fecha 29-07-94 y desestimado el recurso de
reconsideracién el 17-09-99, actué conforma a derecho de acuerdo a
sus funciones de autoridad de aplicacion de la ley de patentes;

Advirtié que el TNPI nunca autorizé a
la accionante a incluir reivindicaciones sobre producto farmacéutico,
como tampoco considerd que haya sido oportuno su planteo,
precisando que la fecha de presentacién de Ja solicitud divisional se
retrotrae a la fecha de presentacion de la patente madre.

Invocé el art. 100 de la ley 24.481 y el
art. 100 del reglamento, argumentando que la solicitud de patente

“abuela” es muy anterior al plazo establecido en las normas citadas.

‘T A fs. 291 se abrié la causa a
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prueba; a fs. 323/25 se presentd como hecho nuevo urla Pueva
reivindicacion de la solicitud de patente acta N° 305.238 con la
finalidad de eliminar las objeciones formuladas por €l INPI cuyo
traslado se contesté a fs. 333/6; a fs. 367/8 se desestimd el hecho
nuevo enunciado precedentemente admitiéndose la agregacion de la
documentacion de f5. 320/2 y 343/8; a fs. 393 se celebr6 la
audiencia del art. 360 del C.P.C.C.; a fs. 528 se dicté la providencia
del art. 482 del C.P.C.C.; a fs. 531/54 alegaron las partes; a fs.
558/60 dictaminé el Sr. Fiscal Nacional; a f5. 567 se llamaron autos
para dictar sentencia y a f5. 569/576 se hizo saber la prorroga

concedida por la Excma. Camara para dicho acto. Y

CONSIDERANDO;

1) Que se iniciaron las presentes
actuaciones como consecuencia de la resolucion denegatoria del
INPT respecto de la solicitud de patente N° 305.238 requerida para
proteger un “procedimiento para la preparacion de hidratos de sales
de &cidos”. ' |

Cabe agregar que fue interpuesta como
“divisional” de la solicitud acta N° 296.885 del 11.06.84, que a su
vez era “divisional” de la patente N° 231.642 (“abuela”).

El 29.07.94, el INPI decidi6 denegarla
(N° 34.392), resolucidon mantenida luego el 17.09.99 al rechazar ¢l
recurso de reconsideracion impetrado (Resolucion 1-308).

Por tal motivo, F HOFFMANN-LA
ROCHE AG, articulé la nulidad del mentado decisorio por
considerar que no existe superposicion de objetos entre lo

reivindicado en la solicitud original (“abuela™) y lo reivindicado en
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la solicitud nueva (“hija” N° 305 .238), como también, porque desde

!

| el 01.01.95 se debe permitir modificar las solicitudes para incluir :

] productos farmacéuticos en las mismas conforme al art. 70.7 del.

ADPIC.

2) Que sentado ello, se debe recordar
que la decision impugnada (cfr. {5. 124/26), tuvo en cuenta “... que
la denegatoria se fundamenté en los examenes técnicos realizados y
las vistas otorgadas; pero sin perjuicio se ordeno efectuar una nueva
revision técnica del expediente, con el fin de verificar si era
necesario mantener la denegatoria o no, a la luz de los cambios
legales que hubieran podido madificar los criterios sustentados. Que
el nitevo Informe Técnico del 10 de diciembre de 1998 (fs. 88/90)
confirmé los criterios denegatoz_}'os recaidos en los actuados de la
referencia y concluyé que lo solicitado carecia de novedad y de
mérito inventivo, por cuanto la peticidon lesionaba el derecho
exclusivo otorgado a Ja patente concedida bajo N° 231.642%,

Lo expuesto configurd el primer
motivo de impugnacion de la actora, que sostuvo enfaticamente que
no existe la mentada “superposicion de objetos entre lo reivindicado
en la pafente “hija” y el contenido de la patente “abuela”.

_ Sobre este punto del conflicto, me
parece definitorio el dictamen pericial de fs. 450/61 (cfr. también
explicaciones de fs. 478/83; 497/501 y 515/18), al qﬁe corresponde |
remitirse atento a la naturaleza estrictamente técnica de la materia en
analisis (cft. arts. 457 y 477 del C.P.C.C.).

El experto informé —en lo sustancial- lo
siguiente:

‘a) la férmula estructural de los
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reivindicacion principal de la patente N° 231.642, com ende a los

compuestos de formula (I) indicados en la reivindicacion N° 1 de la
solicitud acta N° 305.238.

b) el conjunto de compuestos indicados
en la patente “abuela”, es un conjunto “mas grande” que incluye o
comprende totalmente al conjunto mds pequefio indicado en la
patente “hija”, que se “corresponden” o “superponen”.

c) la clausula N° 2 de la patente
231.642 que reivindica un procedimiento para preparar sales,
hidratos de un compuesto formula (I) o hidratos de dichas sales,
comprende al procedimiento para preparar hidratos de sales de
acidos de formula (I) de la clausula N° 1 de la solicitud acta N°
,305.238. ¢

d) la reivindicacion 1 de la solicitud de
patente N° 305.238, implica un procedimiento similar a una de las -
rutas planteadas en la reivindicaci6n 2 de la patente N°® 231.642. Esto
es, los procedimientos alternativos planteados en la patente “abuela”
forman un conjunto mas graﬁde que incluye o comprende totalmente
al conjunto mas pequefio de procedimiento en la patente “hija”,
donde ambas se corresponden o superponen exactamente cuando se
plantea la obtencion de la sal del acido, y posteriormente, el hidrato
de esa sal (cfr. fs. 450/61). ¢

A esas conclusiones del perito quimico
Dr. Osvaldo Miguel Teme Centurién, ponderadas a la luz de la
competencia técnica demostrada, de la sana critica y de los demas
elementos de conviccion que la causa ofrece, corresponde otorgarle
plena eficacia probatoria (cfr. arts. 386y 477 del C.P.C.C.).

Por ende y en este aspecto de la
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controversia, no asiste razon a la actora en la impugnacién que nos

ocupa.

3) Que el derecho aplicable a la patente
es el vigente a la fecha de la presentacion de la solicitud (cfr. CSJ in
re “Unilever ¢/ INPI” del 24-10-00).

A su vez, el art. 100 de la ley 24 .48

{modificada por ley 24.572), establecié que no seran patentables las

- invenciones de productos farmacéuticos antes de los 5 afios de

publicada ia ley en el Boletin Oficial. Asi y hasta esa fecha, no
tendra vigencia ninguno de los articulos referidos a la patentabilidad
de invenciones de productos farmacéuticos. En tal séntido, se ha
decigiido que esa norma no resuita violatoria de lo dispuesto en el art.
70.7'd§3l ADPIC (cfr. CNCCIi‘ed., Sala I causa 6207/98, del 07.12.99,
voto del Dr. Pérez Delgado; causa 153/99 del 29.06.00), y que el art.

‘100 del reglamento de la ley, no es inconstitucional porque guarda

coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la citada ley y con lo
dispuesto por el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8 del
Acuerdo ADPIC (cfr. CSJ, Fallos 325:1059).

De alli que la autoridad de aplicacion
no consideré alcanzada a la solicitud por el “nuevo orden legal”
existente luego de la aprobacion del Acuerdo enunciado; mas ain,
considerd extemporanea la pretensién de modificar la reivindicacion

2 de la patente “abuela”.

Creo también que en este aspecto,

asiste razéon al INPI cuando explicé que resultéo improcedente

ampliar la reivindicacién luego de haberse dictado la resolucién

denegatoria de fecha 29.07.94, confirmada por la Resolucion 1-308

del 17.09.99.
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En efecto, el vencimiento de [a cla}lsula

transitoria del citado art. 100 de la ley, se produjo el 2§ de octubre de

inistrativa,

2000, fecha en que el asunto estaba resuelto en sede a

Igualmente, conforme lo precisé la Corte Suprema de Justicia de la
Nacién (in re “Dr, Karl Thomae ¢/ INPI del 13.02.01), la aplicacién
del acuerdo ADPIC, no debe situarse antes del 01.01.00.

| En sintesis, el INPI no estaba obligado

a proceder conforme lo pretende la actora, y por ende, si facultado a

desestimar la solicitud como lo hizo {cfr. doc. caso “Pfizer” de la
CSJ). Como corolario, no quedd demostrade que la resolucion
impugnada se encuentra insita en la causal de nulidad prevista por el

art. 14, inc. b) de la ley 19.549 o que resulte inconstitucional.

E 4) Por altimo, interesa destacar que la

presentaciéon de F HOFFMANN-LA ROCHE AG de fs. 323/5 por

la que se alegd como hecho nuevo el “nuevo juego reivindicatorio”

Uso OFICI1TAL:-

para la solicitud N° 305.238 “con la finalidad de eliminar la alegada
superposicion entre la materia reivindicada en la presente solicitud y
la materia reivindicada en la pzitente AR 231.642, como asi también,
eltminar el producto farmacéutico solicitado en las reivindicaciones
5, 6 y 77 configurd una tacita admision (reconocimiento) de que le
asistid razon al INPI en la denegatoria en analisis.

El hecho nuevo no fue aceptado (cfr.
fs. 367/8) y el Sr. perito, en su informe de fs. 450/61, manifesté que
igualmente en el “nuevo documento reivindicatorio”, no se elimina

Ay totalmente la superposicion con la clausula reivindicatoria 1 de la

patente “abuela”.
En mérito a las consideraciones que

anteceden y concordemente con el dictamen del Sr. Fiscal,
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FALLO:

Rechazando la demanda iniciada por la {firma
F HOFFMANN — LA ROCHE AG contra el INSTITUTO

NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPY), con
costas (art. 68 del C.P.C.C.). '




