D. 361. XXXl V.

Dr. Karl Thomae Gesel | schaft mt beschrankter
Haftung ¢/ I nstituto Naci onal de | a Propi edad
Industrial y otro s/ denegatoria de patente.

Corte Suprema de Justicia de la Nacion

Buenos Aires, 13 de febrero de 2001.

Vistos los autos: “Dr. Karl Thomae Gesellschaft mt
beschrankter Haftung c/ Instituto Nacional de |a Propiedad
I ndustrial y otro s/ denegatoria de patente”.

Consi der ando:

1°) Que la Sala | de |la Canmara Nacional de Apel a-
ciones en lo Cvil y Conercial Federal, al confirmar en lo
principal |la sentencia de prinera instancia, hizo lugar a la
demanda interpuesta a fin de obtener |a extension del plazo
de vigencia de |la patente de invencion 221.983 a veinte afos,
a contar desde la fecha en que habia sido solicitada. Contra
tal pronunciamento |a demandada interpuso el recurso ex-
traordinario, concedido por interpretaci én de normas federa-
|l es y denegado en cuanto a la tacha de arbitrariedad de sen-
tencia (fs. 570), sin que se haya interpuesto |la queja res-
pecti va.

2°) Que, segun surge de autos, el 31 de nmarzo de
1981 se concedi6 a la actora la patente en cuestion por el
pl azo de quince afios, de acuerdo con el réginen de la |ley
111. Antes del vencimento, la titular solicitd |a extension
con apoyo en | o dispuesto por el art. 71 del decreto 590/ 95,
gue remtia al art. 35 de la ley 24.481, que establece un
pl azo i nmprorrogabl e de veinte afios de duraci 6n de | as paten-
tes a contar desde la solicitud. Dicha pretensi 6n fue denega-
da por el Instituto Nacional de |la Propiedad Industrial, con
fundanento en el art. 97 de la nencionada ley (t.o por el
decreto 260/96), en igual articulo de |a reglanentaci 6n (ane-
xo I1) y en la interpretaci 6n que hizo del alcance tenpora
del art. 33 del Acuerdo TRI Ps.

3°) Que el tribunal sostuvo que |la cuestiodn se ha-
Ilaba regida por el art. 71, parrafo segundo del decreto

590/ 95. Entendiéd que ello era asi, porque ese precepto se
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hal | aba vigente cuando |la actora requiridé su aplicacién. En
segundo lugar, afirmd que el hecho de que el ordenamn ento
positivo hubi ese incorporado el derecho a solicitar una pro-
rroga del plazo de proteccidon de |la patente, obstaba a que
una norma posterior -conb el anexo Il del decreto 260/ 96-
di spusiera |l o contrario, excluyendo a tales patentes del pla-
zo previsto en el art. 35 de la ley 24.481, porque tal nodi-
ficaci 6n se encuentra refiida con |la "cl ausula de no degrada-
ci 6n" que consagra el art. 65.5 del Acuerdo TRIPs. Final nen-
te, sefial 6 que tal interpretacién es |la que nejor se adecua a
una norma de jerarquia superior, conpb el tratado en cuesti 6n.

4°) Que la recurrente sostiene que |a al zada efec-
tdo una errodnea exégesis de las disposiciones federales en
j uego, pues dio prinacia al derogado decreto 590/ 95 por sobre
la ley 24.481 y su nodificatoria 24.572 y el decreto 260/ 96,
reglanmentaria de un tratado internacional

5°) Que |l os agravios suscitan cuestioéon federal ti-
pi ca pues entrafia | a i nterpretaci 6n de un tratado internacio-
nal y de nornas -leyes 24.481, 24.572, decreto 260/96, etc.-
de naturaleza federal, y la decision ha sido contraria al
derecho que el apelante fundé en ellas (art. 14, inc. 1° de
la |l ey 48). Cabe recordar que segun reiterada jurisprudenci a,
en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del ca-
racter sefial ado, ésta Corte no esta |imtada por |as posicio-
nes de la camara ni de las partes, sino que |le incunbe reali-
zar una declaratoria sobre el punto disputado, segun la in-
terpretaci 6n que rectamente |le otorgue (Fallos: 307:1457;
308: 647; 312:2254; 316:631; 321:663, entre otros).

6°) Que el art. 33 del Acuerdo TRI Ps, aprobado por
la |l ey 24.425, establece: "Duraci 6n de | a protecci 6n. La pro-
tecci 6n conferida por una patente no expirard antes de que

haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde |la
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fecha de presentaci6on de la solicitud". |nequivocanente, |a
duraci 6n ninima de |la protecci 6n convenida en el acuerdo es
de veinte afios. A partir de la aplicacién del acuerdo, |os
est ados pueden conceder una tutela mayor pero no nenor. La
norma transcripta -que no distingue entre patentes concedi -
das, las que se hallen en tramte de concesion o |as que se
soliciten después de que |l a aplicaci 6n del acuerdo se vuel va
exi gi bl e- integra el nuevo estandar minino de protecci én con-
sagrado en el Acuerdo TRIPs y debe regir en |os estados a |la
fecha de aplicacién de tal acuerdo para el pais menbro de
gque se trate, con efectos arnoni zadores a nivel nundial.

7°) Que la interpretaci 6n de |as normas conteni das
en un tratado debe hacerse en su contexto y teni endo en cuen-
ta el objeto y fin del convenio (art. 31 de |la Convenci 6n de
Vi ena sobre Derecho de | os Tratados, aprobada en | a Republica
Argentina por |ley 19.865).

Por ello, el citado art. 33 del Acuerdo TRIPs no se
conpr ende ai sl adanente, prescindi endo de otras di sposi ci ones,
cono las relativas a | os objetivos y principios -arts. 7y 8-
y las que plasman |a voluntad de |os estados de establ ecer
obl i gaci ones escal onadas, segun el nivel de desarrollo de |os
pai ses. En el caso, no es relevante que por su redaccién |la
norma aparezca concreta y operativa puesto que |os estados
han expresado su voluntad de que el Acuerdo TRIPs no sea
obligatorio antes del vencimento de |os plazos de transi-
ci 6n, con excepci 6n de | os principios que inspiran el sistem
general del acuerdo y de ciertas obligaciones internacional es
gue | os estados asum eron en forma i nnedi ata, cono el conpro-
mso de no dismnuir la conpatibilidad entre el propio dere-
cho o préacticas nacionales y el instrunento internaciona
(doctrina de la causa U.19. XXXIV "Unilever N. V. c/ Instituto

Naci onal de |a Propiedad Industrial s/ denegatoria de paten-
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te", fallada el 24 de octubre de 2000, considerando 15 -voto
de |l a mayoria-).

8°) Que el Acuerdo TRIPs diferencia claranente |a
"fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se estable-
ce la OMC" -por ejenplo, art. 65.1; art. 70.8 priner parra-
fo-, que es el 1° de enero de 1995, de la "fecha de aplica-
ci 6n del Acuerdo para el Menbro de que se trate" -por ejem
plo, arts. 70.1, 70.2, 70.3, 70.8, ap. b- que depende de
trascurso de | os plazos de transicion.

Las obligaciones relativas a la "proteccién de |la
materia existente" son coherentes con esa distincién. En
efecto, el art. 70.1 dice: "El presente Acuerdo no genera

obl i gaciones relativas a actos realizados antes de la fecha

de aplicacién del Acuerdo para el Menbro de que se trate".

El 70.2, en su primer parrafo, dice: "Salvo disposicion en
contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas

a toda la materia existente en la fecha de aplicaciéon de

presente Acuerdo para el nmienbro de que se trate y que esté

protegi da en ese Menbro en dicha fecha, o que cunpla enton-
ces o posteriornmente los criterios de protecci 6n establ eci dos
en el presente Acuerdo...". Por su parte, el art. 70.3 esta-
bl ece: "no habra obligaci 6n de restabl ecer |a proteccion a la

materia que, en la fecha de aplicacion del presente Acuerdo

para el Menbro de que se trate, haya pasado al dom nio pu-

blico" (el subrayado no estéa en el texto).

9°) (Que esa "fecha de aplicacién del presente
Acuerdo para el Menbro de que se trate" resulta del art. 65
de | as di sposiciones transitorias, que dice en | o pertinente:
"1l. Sin perjuicio de |o dispuesto en los parrafos 2, 3 y 4
infra, ningun menbro estard obligado a aplicar |as disposi-
ci ones del presente Acuerdo antes del transcurso de un perio-

do general de un afo contado desde la fecha de entrada en
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vi gor del Acuerdo sobre la OMC. 2. Todo pais en desarrollo
M enbro tiene derecho a aplazar por un nuevo periodo de cua-
tro aflos |a fecha de aplicaci 6n, que se establece en el pa-
rrafo 1 supra, de | as disposiciones del presente Acuerdo, con
excepci on de los articulos 3, 4 y 5" de su Parte |

10) Que ello significa que hasta el 1° de enero de
1996, | os menbros no estan obligados a aplicar |as disposi-
ciones del acuerdo. La conpatibilidad de |as |egislaciones
naci onal es puede realizarse antes pero, en todo caso, el
m enbro no incurre en transgresi 6n al tratado sino hasta des-
pués de finalizado el plazo automético de transici6n. Adenas,
y en |o que nos interesa -y sin perjuicio del supuesto del
art. 65.4-, todo pais en desarrollo tiene el derecho de apl a-
zar la aplicaci én de | as disposiciones del acuerdo -con cier-
tos |imtes sefial ados expresanente en | a norma- por un nuevo
periodo de cuatro afios, que se adiciona al periodo del art.
65.1. Ello permite afirmar que | a Republica Argentina ha te-
nido el derecho de aplazar la aplicacion del art. 33 del
Acuerdo TRIPs hasta el 1° de enero del afo 2000.

11) Que |la Republica Argentina dicto la |ey 24.481
a fin de adecuar la legislacion interna a |as obligaciones
i nt ernaci onal es asum das por el Acuerdo TRIPs, propésito que
cunplié antes del vencimento del plazo general transitorio
para | a aplicaci 6n de sus di sposiciones (art. 65.1 del acuer-
do) .

El art. 35 de la ley dice: "La patente tiene una
duraci 6n de veinte afos inprorrogabl es, contados a partir de
la fecha de presentacién de la solicitud". Esta norma, que
satisface el estandar uniforne querido por el acuerdo, se
aplica conp regla general a |las patentes cuyas solicitudes se
hubi esen presentado con posterioridad a | a sanci 6n de | a nue-

va ley (conf. doctrina de la causa U 19. XXXIV "Unil ever N. V.
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c/ Instituto Nacional de | a Propiedad Industrial s/ denegato-
ria de patente", del 24 de octubre de 2000, considerando 9°
-voto de la mayoria-). En cuanto a |as patentes ya otorgadas
dice el art. 97 de la ley 24.481: "Las patentes otorgadas en
virtud de la | ey que se deroga conservaran su vi gencia conce-
di da hasta su vencim ento, pero quedaréan sujetas a |as di spo-
siciones de esta ley y su reglanento”. Por su parte, dice el
art. 97 del reglanento de la ley -anexo |l del decreto
260/ 96-: "El plazo de vigencia establecido en el art. 35 de
la ley n° 24.481 se aplicaré sélo a |las solicitudes presenta-
das con posterioridad a | a entrada en vigencia de dicha ley".

12) Que la voluntad del |egislador argentino ha
si do, pues, que | as patentes concedi das en virtud del réginen
de la ley 111 conserven su vigencia hasta su vencimento y
gue, salvo en lo atinente al plazo de su vigencia, se rijan
por |as disposiciones de |a nueva ley -expresion, esta ulti-
ma, que no esta en discusion en el sub lite-. Dicho en otros
térm nos: al vencimento de | a duraci 6n de | a protecci 6n con-
forme a la ley 111, la materia protegida pasara al domnio

publi co.

13) Que de I a confrontaci 6n de | as nornmas resefiadas
de la ley 24.481 y de su reglanentaci 6n con | as di sposi ci ones
del Acuerdo TRIPs que se han expuesto en |os considerandos
7°, 8° y 9° precedentes, resulta en priner lugar que si la
vigencia de | a patente concluye con anterioridad a |la "fecha
de aplicaci6n del Acuerdo para |a Republica Argentina" -es
decir, con anterioridad al 1° de enero de 2000-, la materia
entra en el dominio publico, no existe obligaci6n segun el
tratado de restabl ecer la proteccion y la solucién no inplica
ni nguna transgresi 6n por parte de nuestro pais de sus obliga-

ciones internacionales. En canbio, si a la fecha en que el
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| egi sl ador argentino ha inplicitanmente desplazado |a aplica-
ci 6n del acuerdo conforne al derecho de que gozaba | a Argen-
tina (arts. 65.1 y 65.2) -es decir, al 1° de enero de 2000-,
existe materia protegida en virtud de una patente otorgada
por el réginmen de la ley 111 y el titular de la patente soli-
cita la prorroga, en ese supuesto "la proteccidn no expirara
antes de que haya transcurrido un periodo de 20 afios cont ados
desde | a fecha de presentaci on de la solicitud" (art. 33 de

Acuerdo TRIPs). En este supuesto, esta disposicién del trata-
do reenplaza toda norma legal o reglanentaria de fuente na-
cional y sentido contrario, en razén del principio de |a su-
premacia de |os tratados internacionales frente a las |eyes
internas (arts. 31 y 75, inc. 22, Constitucién Nacional).

14) Que | a exégesis efectuada -que pondera | a tota-
lidad de | as nornas del ordenamento argentino en la jerar-
guia que corresponde- es |la que nejor concilia el estandar
nm nino de protecci én establ ecido en el Acuerdo TRIPs con el
respeto a las disposiciones transitorias que ese tratado ha
previsto con el propésito de conseguir |la nas plena partici-
paci 6n de los menbros de la OMC en |los resultados de |as
negoci aci ones, y con | as facul tades ejercidas por el poder al
gue corresponde en | a Republica Argentina | a funci 6n | egi sl a-
tiva, dentro de los limtes que determna |la Constitucidn
Naci onal .

15) Que la aplicacion de | a doctrina establ ecida al

caso sub exanmine permite arribar a la conclusi6n de que a la

fecha de vencimento de la patente original -en marzo de
1996- |l a actora no gozaba del derecho a que |la patente n°
221.983 fuese prorrogada hasta conpletar una duraci 6n de
vei nt e afios, contados a partir de |la presentaci 6n de |l a res-
pectiva solicitud.

Por | o demas, ningun derecho puede sustentar la
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actora en di sposiciones del decreto 590/95 (cuya inconstitu-
cional i dad fue planteada en autos), derogado poco tienpo des-
pués de su dictado, pues es un reglanento que excede |as
atri buci ones contenpladas en el art. 99, inc. 2, de |a Cons-
titucion Nacional -que es citado en |os considerandos conop
sustento normativo-, contraria el espiritu -e incluso el tex-
to- de la ley 24.481 e incurre en conducta expresanmente
prohi bida por el art. 99, inc. 3, segundo parrafo, de |la Ley
Fundanmental , razén que basta para su invalidez. En este con-
texto, no es razonable la invocacién de la "clausula de no
degradaci 6n" -art. 65.5 del Acuerdo TRIPs- pues esa obliga-
ci 6n internaci onal supone un derecho naci onal apto para gene-
rar derechos subjetivos, y no puede ser utilizada para obsta-
culizar |los efectos propios de |a nulidad absol uta.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara
procedente el recurso extraordinario, se revoca |la sentencia
apelada y en uso de la facultad contenplada en el art. 16,
segunda parte, de la ley 48, se rechaza | a demanda. Costas en
el orden causado en atencién a la novedad y a la dificultad
juridica del tema (art. 68, segundo parrafo, Codigo Procesal
Civil y Conercial de la Nacion). Notifiquese con copia del
precedente citado y, oportunamente, devuélvanse |os autos.
JULI O S. NAZARENO - EDUARDO MOLI NE O CONNOR - CARLOS S. FAYT
- AUGUSTO CESAR BELLUSCI O - ENRI QUE SANTI AGO PETRACCH (en
di si denci a)- ANTONI O BOGE ANO (en disidencia)- GU LLERMO A
F. LOPEZ (en disidencia)- GUSTAVO A. BOSSERT (segun su vot o) -
ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

ES COPI A

VO -//-
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-//-TO DEL SENOR M NI STRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT

Consi der ando:

Que el infrascripto coincide con el voto de |a na-
yoria, con exclusion del considerando 7°, que expresa en |os
si gui entes térni nos:

7°) Que |los tratados internacional es deben ser in-
terpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de |a nencionada
Convenci 6n de Viena sobre el Derecho de |os Tratados, que
consagran el principio de la buena fe conforne al criterio
corriente que haya de atribuirse a los térninos del tratado
en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la
inportancia que reviste el acatamento de |as disposiciones
transitorias, ya que |la incorporaci 6n de este tipo de nornmas
resultd decisiva a fin de conseguir |la mas plena partici pa-
ci6n en |l os resultados de | as negoci aci ones (conf. Preanbul o
del TRIPs), conp asi tanbién que se trata de un plazo de
transi ci 6n que no prevé conuni caci 6n al guna que condi ci one su
ejercicio ni requiere reserva internacional de ningun tipo
puesto que el acuerdo no admte reservas (art. 72).

De alli que el citado art. 33 del acuerdo no se
conprenda ai sl adanente, prescindiendo de |as nentadas di spo-
siciones que plasman | a voluntad de | os estados de establ ecer
obl i gaci ones escal onadas, segun el nivel de desarrollo de |Ios
paises. Por ello, no es relevante que por su redaccion |la
norma aparezca concreta y operativa puesto que |os estados
han expresado su voluntad de que el acuerdo no sea obli gato-
rio antes del vencimento de los plazos de transicién, con
excepci on de ciertas obligaciones internacionales que |os
estados asumieron en forma innmediata, conob el conpronm so de
no dismnuir la conpatibilidad entre el propio derecho o

practicas nacionales y el instrunmento internacional.
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Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara
procedente el recurso extraordinario, se revoca |la sentencia
apelada y en uso de la facultad contenplada en el art. 16,
segunda parte, de la ley 48, se rechaza | a demanda. Costas en
el orden causado en atencién a la novedad y a la dificultad
juridica del tema (art. 68, segundo parrafo, Codigo Procesal
Civil y Conercial de la Nacion). Notifiquese con copia del
precedente citado y, oportunanente, devuélvanse |o0s autos.
GUSTAVO A. BOSSERT.

ES COPI A
DISI-//-
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-//-DENCIA DE LOS SENORES M NI STROS DOCTORES DON ANTONI O
BOGE ANO Y DON GUI LLERMO A. F. LOPEZ

Consi der ando:

Que los infrascriptos coinciden con | os consi deran-
dos 1° a 5° del voto de |la mayori a.

6°) Que el art. 33 del Acuerdo TRI Ps, aprobado por
la ley 24.425 (publicada en el Boletin Oicial el 5 de enero
de 1995) establece: "Duraci 6n de |a protecci6n. La proteccién
conferida por una patente no expirara antes de que haya
transcurrido un periodo de veinte afios contados desde |l a fe-
cha de presentaci 6n de |a solicitud".

7°) Que un tratado internacional tiene, en | as con-
diciones de su vigencia, jerarquia superior a las |eyes
(arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitucion Nacional; Fallos:
315:1492; 317:1282, entre otros) y sus principios integran
i nnmedi at anente el orden juridico argentino. La interpretacion
de buena fe de esta consecuenci a conduce a descartar el anpa-
ro del ordenamento hacia toda solucid6n que conporte una
frustraci 6n de | os objetivos del tratado o que conproneta el
futuro cunplimento de | as obligaci ones que de él resultan.

8°) Que del texto del nencionado precepto se des-
prende inequivocanmente que el acuerdo estableci6 un “stan-
dard” nminino de protecci 6n tenporal de 20 afios, que el dere-
cho interno de |os paises signatarios no puede desconocer.
Este plazo es inperativo. Los estados podran conceder una
tutel a mayor pero jamas una nenor. Corrobora esta concl usi én
| o dispuesto por el art. 1 del acuerdo en el sentido de que
"Los M enbros podran prever en su |egislaci6n, aunque no es-
taran obligados a ello, una protecci6n mas anplia que |la exi-
gi da por el presente acuerdo, a condicion de que tal protec-
cion no infrinja | as disposiciones del msnm", ni sus objeti-

vos y principios (arts. 7y 8; conf. causa U. 19. XXXIV "Uni | e-
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ver N.V. c/ Instituto Nacional de |la Propiedad Industrial s/
denegatoria de patente", fallada el 24 de octubre de 2000).

9°) Que, asimsno, |la norma en exanen, dada su re-
dacci 6n, no distingue entre patentes concedidas o |as que se
hallen en tranmite de concesién o0 se soliciten después de su
vigencia. En consecuencia cabe entender que qui enes estaban
anparados por un réginmen anterior al acuerdo gozan del plazo
nmini no de protecci 6n que éste otorga. Ello es asi, por cuanto
el acuerdo contiene disposiciones expresas referentes a |a
"proteccion de la materia existente". En efecto, el art. 70,
punto 2, establece: "Salvo disposicion en contrario, el pre-
sente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda |la materi a
exi stente en la fecha de aplicaci 6n del presente Acuerdo para
el Menbro de que se trate y que esté protegida en ese Mem
bro en dicha fecha, o que cunpla entonces o posteriornmente
los criterios de proteccién establecidos en el presente
Acuerdo”". Ademés, el art. 70.3 dispone: "No habra obligaci 6n
de restablecer |la proteccion a la materia que, en |la fecha de
aplicaci 6n del presente Acuerdo para el Menbro de que se
trate, haya pasado al dom ni o publico".

En consecuenci a, no se encuentra afectada | a vigen-
cia de |las patentes concedi das con anterioridad y que no hu-
bi eran fenecido; por el contrario, éstas gozan de |la mayor
prot ecci 6n que concede el Acuerdo TRI Ps.

10) Que el citado art. 33 del Acuerdo TRIPs es ope-
rativo. Cuando la Nacion ratifica un tratado que firnmd con
otro Estado, se obliga internacional mnente a que sus Organos
| o apliquen a | os supuestos que ese tratado contenple, siem
pre que contenga descripciones | o suficientenente concretas
de tal es supuestos de hecho que hagan posible su aplicacién
i nmedi ata. Una norma tiene tal caracter cuando esta dirigida

a una situacion de la realidad en |a que puede operar inne-
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di atanente, sin necesidad de instituciones que deba establ e-
cer el Congreso (Fallos: 315:1492, considerando 20; 321:885).

En el supuesto del citado art. 33, por |lo anterior-
nment e expuesto, cabe concluir que su redaccién es clara y
term nante.

11) Que no obsta a | o precedentenente expuesto |o
que establece el art. 65, inc. 2 del Acuerdo TRIPs en el sen-
tido de que "todo pais en desarrollo Menbro tiene derecho a
apl azar por un nuevo periodo de cuatro afios |la fecha de apli-
caci 6n, que se establece en el parrafo prinmero, de | as dispo-
si ciones del presente acuerdo, con excepci6n de los arts. 3,
4, y 5". Ello es asi, pues esta cléausula es facultativa y no
enpece a que |los 6rganos administrativos y jurisdiccionales
del Estado |lo apliquen a |os supuestos que ese tratado con-
tenpl a cuando, cono en el caso del art. 33, no cabe duda de
su claridad y establece un “standard” de protecci 6n ninim
que no puede ser desconocido por |os estados menbros sin
desnaturalizar la letra y el espiritu del tratado. En otros
térmnos, el citado art. 33 no requi ere una nornma i nterna que
precise su contenido y alcance, habida cuenta del grado y
nat ural eza de protecci 6n que confiere.

12) Que concordenente con el Acuerdo TRIPs el Ie-
gi sl ador sanciond la ley 24.481 (publicada en el B.O el 20
de septienbre de 1995), cuyo art. 35 establece: "La patente
ti ene una duraci 6n de veinte (20) afios inprorrogabl es, conta-
dos a partir de |la fecha de presentaci én de la solicitud".

13) Que el art. 97 de la msma ley (t.o. por el
decreto 260/ 96, publicado en el Boletin Oicial el 22 de mar-
zo de 1996) dispone: "Las patentes otorgadas en virtud de la
| ey que se deroga, conservaran su vigencia concedi da hasta su
venci m ento, pero quedaradn sujetas a |as disposiciones de

esta ley y su reglamento”. Una recta hernenéutica de la dis-
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posi ci 6n transcripta |Ileva a concluir que, por un |ado, el
pl azo concedi do bajo el réginmen de la ley 111 es inalterable;
pero que por otro, tal patente "estd sujeta"” al nuevo régi nen
legal en cuanto a la proteccidon nininma de veinte afios que
concede su art. 35, de nodo concordante con el art. 33 del
Acuerdo TRIPs y a la proteccion de la materia existente que
contenpla el m snpb acuerdo, tal conb se ha hecho referencia
en el considerando 9°).

14) Que tal exégesis se adecua a l|las reglas de in-
terpretaci 6n de | as | eyes resefiadas en Fall os: 307:1018, que
i ndi can que debe darse pleno efecto a la intencidn del |egis-
| ador, conputando | a totalidad de sus preceptos de nmanera que
arnmoni cen con el ordenamento juridico restante y con |os
principios y garantias de |la Constituci 6n Nacional. Aquéll as
t anbi én seflal an que tal propdésito no puede ser obviado por
| os jueces con notivo de | as posibles inperfecciones técnicas
de su instrunentaci 6n, toda vez que ellos no deben prescindir

de laratio legis y del espiritu de la norma; y advierten que

| a exégesis de la ley requiere |a maxi ma prudenci a, cui dando
gue la inteligencia que se |le asigne no puede llevar a la
pérdi da de un derecho o que el excesivo rigor de |os razona-
m ent os no desnaturalice el espiritu que ha inspirado su san-
ci on.

15) Que no obsta a tal conclusién |o establ ecido
por el art. 97 del reglanento -anexo Il- en el sentido de que
"el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley
24.481 se aplicard s6lo a las solicitudes presentadas con
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley". Ta
norma resulta inaplicable, pues incurre en exceso regl anent a-
rio, toda vez que contradice el texto expreso del art. 97 de
la ley 24.481 y el art. 33 del Acuerdo TRI Ps.

Por ello, y lo concordenente dictam nado por el sefior
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Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraor-
dinario y se confirma | a sentencia apel ada. Costas en el or-
den causado en atencién a |a novedad del asunto y a su difi-
cultad juridica (art. 68, segundo parrafo, del Cbdi go Proce-
sal Cvil y Conercial de la Nacion). Notifiquese y renitase.
ANTONI O BOGE ANO - GUI LLERMO A F. LOPEZ.

ES COPI A

D SI-//-
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-//-DENCIA DEL SENOR M NI STRO DOCTOR DON ENRI QUE SANTI AGO
PETRACCH

Consi der ando:

1°) Que la Sala | de la Canmara Nacional de Apel a-
ciones en lo Cvil y Conercial Federal, al confirmar en |lo
principal |la sentencia de prinera instancia, hizo lugar a la
dermanda i nterpuesta a fin de obtener la prérroga del plazo de
vigencia de la patente de invencion n° 221.983. Contra tal
pronunci am ento | a demandada i nterpuso el recurso extraordi-
nari o, que fue exclusivanente concedi do por interpretaci 6n de
normas federales (fs. 570).

2°) Que, segun surge de autos, el 31 de nmarzo de
1981 se concedi6 a la actora la patente en cuestion por el
pl azo de quince afios, de acuerdo con el réginen de la |ley
111. Antes del vencimento de esta patente, la titular soli-
citd su extensi 6n por cinco afios adicional es con apoyo en |o
di spuesto por el art. 71 del decreto 590/95, que renitia a
art. 35 de la ley 24.481, que establece un plazo inprorroga-
bl e de veinte afios de duraci 6n de | as patentes a contar desde
I a solicitud.

Di cha pretensi 6n fue denegada por el Instituto Na-
cional de |l a Propiedad Industrial con dos fundanentos princi-
pal es. Por un |ado sostuvo que el citado art. 71 del decreto
590/95 no es aplicable al sub lite porque no se encontraba en
vigencia al nonento de | a denegaci 6n de la solicitud de pro-
rroga. Por otro | ado basd su posicion en el art. 97 del anexo
Il del decreto 260/96, que reglanenta a |la ley 24.481 de Pa-
tentes de Invencién y Mdelos de Uilidad, el que, a juicio
de | a demandada, prohibe |la prérroga de patentes para casos
cono el de autos.

3°) Que |l a camara sostuvo que | a cuestion se hall a-

ba regida por el art. 71 del decreto 590/ 95 porque ese pre-
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cepto se hall aba vigente cuando |la actora requirié su aplica-
ci on. Tanmbi én afirmd que, a raiz de que el art. 71 del decre-
to 590/95 habia previsto el derecho a solicitar la prorroga
del plazo de protecci6n de |la patente para supuestos cono el

del sub examine, no era valido que una norma posterior -e

art. 97 del anexo Il del decreto 260/96- dispusiera |o con-
trario. Tal conclusion del a quo se basé en que |a aludida
nodi ficaci 6n viola la “cl ausul a de no degradaci 6n” que consa-
gra el art. 65.5 del “Acuerdo [internacional] sobre |os As-
pect os de | os Derechos de Propiedad Intel ectual Rel aci onados
con el Conercio” (en adelante, Acuerdo ADPIC) que habia sido
aprobado nediante la | ey 24.425.

4°) Que el Instituto Nacional de |la Propiedad In-
dustrial asevera que |la alzada efectudé una errdnea exégesis
de las disposiciones federales en juego al dar primcia al
art. 71 del decreto 590/95 (que, a su parecer, resulta ina-
plicable al caso porque se encontraba derogado al nonento de
| a denegaci6n de la solicitud de prdérroga), por sobre |as
|l eyes 24.481 y 24.572 y el decreto 260/ 96 que regl anentan el
menci onado Acuerdo ADPI C.

5°) Que | os agravi os suscitan cuesti on federal -ex-
cepto el exam nado infra en el considerando 14- pues entrafan
la interpretaci 6n de un tratado internacional y de normas de
natural eza federal -tales conpo las leyes 24.481 y 24.572 y
decreto 260/96-, y la decision ha sido contraria al derecho
gue el apelante fund6 en ell as.

6°) Que el primer problema a dilucidar en este caso
consiste en determ nar cual es el réginen juridico gue debe
aplicarse a la solicitud de prérroga de |a patente de inven-
ci 6n que present6 |la actora, el 14 de nmarzo de 1996, ante el
I nstituto Nacional de |a Propiedad I ndustrial.

7°) Que tales solicitudes deben ser exam nadas a | a
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luz de las normas vigentes a |la fecha en que fueron presenta-
das ante | a autoridad con conpetencia en la materia. Ello es
asi por |las razones desarrolladas en | os votos de |a mayoria
y del juez Petracchi in re U 19 XXXIV “Unilever N V. ¢/ Ins-
tituto Nacional de |a Propiedad Industrial s/ denegatoria de
patente”, del 24 de octubre de 2000, a |los que se remte para
evitar repeticiones innecesari as.

8°) Que, ello sentado, el segundo problema que
pl antea este pleito consiste en precisar cual fue el réginen
juridico vigente en autos el 14 de nmarzo de 1996, época en
gue la actora presentd dicha solicitud.

9°) Que la ley 24.425 incorpord, con jerarquia su-
perior a la de la ley nacional, el Acuerdo ADPIC con funda-
mento en el art. 75, inc. 22, de la Constituci én Naci onal .

Dicha ley 24.425 prevé, en o que interesa, lo si-
gui ente: “La protecci én conferida por una patente no expirara
antes de que haya transcurrido un periodo de veinte afios con-
tados desde | a fecha de presentaci on de la solicitud” (conf.
art. 33 del Acuerdo ADPIC publicado en el Boletin Oicial el
5 de enero de 1995).

10) Que, posteriornente, fue dictada la |ley 24.481
de Patentes de Invencidn y Mddelos de Utilidad con el prop6-
sito de adecuar |la legislacion interna argentina a |las obli-
gaci ones asum das por el Acuerdo ADPIC.

Asi, la ley 24.481 establece, en | o pertinente, que
“La patente tiene una duraci 6n de veinte (20) afios inprorro-
gabl es, contados a partir de la fecha de presentaci 6n de la
solicitud” (conf. art. 35 de la ley 24.481 publicada en el
Boletin Oficial el 20 de septienbre de 1995).

El art. 100 de la ley 24.481 prevé, por su parte,
que “Las patentes otorgadas en virtud de la |ley que se dero-

ga, conservaran su vigencia concedida hasta su venci m ento,
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pero quedaran sujetas a |las disposiciones de esta ley y su
regl anento (cabe sefal ar que este articulo actual nente |l eva
el ndanero 97, segun el texto ordenado de la ley 24.481 pre-
visto en el prinmer anexo del decreto 260/ 96).

11) Que el Poder Ejecutivo Nacional dicté el decre-
to 590/95 que, entre otros aspectos, reglanentaba |os arts.
36 -actual art. 35- y 100 de la citada ley 24.481. En este
decreto se establecid, en o que interesa, |o siguiente:

“Los titulares de patentes vigentes al 1 de enero
de 1995 concedi das bajo el réginmen de la ley 111 o de solici-
tudes de patentes en tramte, podran solicitar a la Admnis-
traci 6n Nacional de Patentes que se les aplique el articulo
36 de la ley [24.481]" (conf. segundo parrafo del art. 71 del
decreto 590/95, publicado en el Boletin Oicial del 23 de
octubre de 1995).

En suma, de |la normativa transcripta se desprende
gue el Poder Ejecutivo Nacional extendi 6, por via del art. 71
del decreto 590/95, la clausula de | os veinte afios de protec-
cion (prevista en los transcriptos arts. 33 del Acuerdo ADPIC
y 35 de la ley 24.481), a aquellas patentes que habian sido
concedi das, conb |a de autos, con apoyo en la ley 111 de Pa-
tentes de Invenci én.

12) Que el marco juridico resefiado en los tres al -
ti nbos consi derandos se encontraba vigente el 14 de marzo de
1996, época en que fue presentada la solicitud de prérroga
exam nada en autos. De esta proposicién -que no fue cuestio-
nada en este pleito- se infiere que |a actora tiene derecho,
con fundanento en el segundo parrafo de art. 71 del decreto
590/ 95, a solicitar la prérroga de su patente por cinco afios
adicionales a los quince que transcurrieron desde el 31 de
marzo de 1981 hasta el 31 de marzo de 1996. Ello es asi a

rai z de que | a demandante cunpl e | os requi sitos inmpuestos por
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dicho art. 71 segun concluy6 |la camara en un punto que no fue
at acado por el denmandado.

13) Que, por otro | ado, no es necesari o exan nar en
autos el alcance del art. 97 del anexo Il del decreto 260/ 96
(cléausula en la que el demandado fincd su posicion) porque
entrd en vigencia después de que |la actora presenté |la soli-
citud de prérroga. En efecto, tal cono claranente se indica
en el cuarto considerando del decreto 260/96, su anexo Il -
que contiene al mencionado art. 97- entrd a regir el 22 de
mar zo de 1996, esto es, ocho dias después de | a presentaci 6n
de tal solicitud (que habia sido realizada el 14 de narzo de
1996) .

14) Que si bien la demandada inpugna |la validez
constitucional del segundo parrafo del art. 71 del decreto
590/ 95, con base en la ley 24.481, tal reproche no puede ser
consi derado en este caso. Ello es asi porque el aludido agra-
vio constitucional carece de |a adecuada fundanentaci én que
exige el art. 15 de la ley 48 y la jurisprudencia de esta
Corte referida en el considerando 3° de Fallos: 303:1323.

En efecto, el apelante ni siquiera alega qué cl au-
sulas de la ley 24.481 habrian sido desconoci das por el cita-
do art. 71. Tanpoco rebate |os argunentos desarrol |l ados por
la camara para justificar la validez constitucional de tal
art. 71. En consecuencia, este planteo es fornmal nente i nadm -
sible a los efectos del recurso extraordinario.

Por ello, y lo concordenmente dictam nado por el sefior
Procurador Fiscal, se declara formal nente procedente el re-
curso extraordinario, excepto en el planteo exam nado supra
en el considerando 14, y se confirma |la sentencia apel ada.
Costas en el orden causado en atencion a | a novedad de asunto
y a su dificultad juridica (art. 68, segundo parrafo, de

Codi go Procesal Civil y Conercial de Ia Nacion). Notifiquese
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con copi a del precedente sefial ado supra en el considerando 7°
y renitase. ENRI QUE SANTI AGO PETRACCHI .
ES COPI A
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