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l. INTRODUCCION

La Republica Argentina aprob6 el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT vy las
Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeridles y el Acuerdo de Marrakech, que
dio nacimiento ala Organizacion Mundial de Comercio, y sus Anexos. Entre los Acuerdos, se
halla el “Acuerdo sobre |os aspectos de |os derechos de propiedad intel ectual relacionados con
el comercio”, mas conocido como acuerdo ADPIC (o TRIPs, “Trade related aspects of
intellectual property rights’), que entré en vigor € 1° de enero de 1995, sin perjuicio de la
“fecha de aplicacion del tratado, segun resulta de las cldusulas transitorias respecto de
aquellas disposiciones que especificamente estan alcanzadas por esta regulacion” (ver
claramente la distincion en los falos de la Corte Suprema de Justicia “Unilever NV
c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patentes’, del 24 de octubre
de 2000 y la sentenciadel Alto Tribunal in re “Pfizer Inc. ¢/Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial s/denegatoria de patente” del 21 de mayo de 2002).

A mas de diez afos de la fecha de entrada en vigor del citado tratado internacional, la
Republica Argentina ha modificado su legislacion nacional en materia de patentes —a ley
24.481, texto ordenado por e decreto 260/96 y modificaciones-, y ha dado interpretacion
jurisprudencial a diversas normas del tratado, afirmando su jerarquia superior a las leyes 'y
sosteniendo que sus “principios integran inmediatamente e orden juridico argentino’
(considerando 14° de la causa “Unilever”, Corte Suprema de Justicia de la Nacién, 24/10/00).
Lainterpretacion de buenafe de esta premisa conduce a descartar toda solucion que comporte
unafrustracién de los objetivos del tratado o comprometa el cumplimiento de las obligaciones
que de é resultan. Sin embargo —recordo la Corte en el precedente citado- € reconocimiento
y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos sino que estan sujetos
a valores sociales més elevados, de conformidad con la clausula referida a los “Objetivos’
(art. 7 del ADPIC), que fue concebida en los términos siguientes:

“Articulo 7. Objetivos. La proteccion y la observancia de los derechos de propiedad
intelectual deberan contribuir a la promocion de la innovacion tecnologica y a la
transferencia y difusion de la tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los
usuarios de conocimientos tecnolégicos y de modo que favorezcan el bienestar social y
econdmico y € equilibrio de derechosy obligaciones”.

En los Ultimos meses del afio 2005 y en & curso del presente afio 2006, los casos
relevantes que llegan a los tribunales se han referido a patentes de productos medicinales y
compuestos quimicos, y han motivado una nueva reflexion sobre las exigencias de la
patentabilidad y sobre los ambitos de “flexibilidad” que e Acuerdo ADPIC admite, a fin de
permitir la adecuacion de | as | egislaciones nacionales alos objetivos del Acuerdo.

En este orden de ideas, es importante recordar que € articulo 8 del Acuerdo, permite a
los Estados miembros adoptar medidas para proteger la salud publica y promover € interés
publico en sectores de importanciavital para su desarrollo.

El legislador de la Republica Argentina ha seguido un espiritu coincidente con la
Declaracion de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica, surgida en la
Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC de noviembre de 2001, donde se expone € dilema
de los paises menos desarrollados —que deben afrontar los problemas de la saud de la
poblacion y del acceso a los medicamentos por parte de los sectores mas carenciados-, y
encuentran gue la flexibilidad que permite el ADPIC es € limite “maximo” del respeto alos
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derechos de propiedad industrial que se compatibiliza con las acuciantes necesidades de la
poblacion y e fomento de lafabricacion nacional de medicamentos.

Estos puntos de “flexibilidad” han dado lugar a normas dictadas por € legislador
argentino, que han sido impugnadas como contrarias a nivel de proteccién que asegura €l
tratado ADPIC y, en consecuencia, por violatorias de la jerarquia constitucional que da
preeminencia a los tratados internacionales sobre la legislacion de fuente interna. Tales son
los reproches que se dirigen contra ciertas normas de la ley 24.766, de “confidencialidad
sobre informacion y productos que estén legitimamente bajo € control de una personay se
divulguen indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos’, como asi
también de laley 25.859, cuyo articulo 2° sustituye €l texto del art. 83 de laley 24.481 (y su
modificatoria), e impone requisitos adicionales para el dictado de medidas cautelares inaudita
altera parte.

Estas impugnaciones han dado lugar a interpretaciones cautelosas por parte de los
jueces. Por lo demés, la Republica Argentina ha debido ampliar la proteccion mediante
patentes a sectores de la tecnologia que no gozaban de esa proteccién en la fecha genera de
aplicacion del Acuerdo ADPIC (puede verse en tal sentido, € falo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nacion del 21/5/02, in re “Pfizer Inc. c/Instituto Naciona de la Propiedad
Industrial s/denegatoria de patente”), lo cual ha generado debate sobre los exclusiones a la
patentabilidad y ha renovado € dilema sobre las facultades de los jueces en la definicion del
alcance de lo patentado y en larevision judicial de resoluciones de natural eza técnica dictadas
por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

I1. CONFLICTOS RELATIVOS A MEDIDAS CAUTELARES

La proteccion de los “datos de prueba’, la compatibilidad de la legislaciéon argentina
con €l art. 39.3 del Acuerdo ADPIC y lareformadelaley 25.859

El ordenamiento juridico argentino, globalmente considerado, carecia de normas
especificas en materia de medidas provisionales dictadas in audita parte en materia de
patentes. El art. 87 de la ley 24.481, en su redaccion origina, regulaba € “incidente de
explotacion”, que permitia que e demandado pudiese continuar con la explotacién previa
constitucion de una caucion conveniente pedida por e actor y determinada por € juez. En
caso de que €l demandado optase por no continuar con la explotacion o, si no cumplia con la
caucion determinada judicialmente, entonces procedia la suspension debiendo € actor otorgar
caucion de cubrir los dafios y perjuicios que su solicitud -en caso de ser indebida- pudiera
ocasionar. Esta disposicion habia sido considerada por |a doctrina argentina como compatible
con los parametros fijados en e ADPIC (Genovesi Luis Mariano-Kors Jorge, Medidas
Cautelares, Capitulo VII de la obra Patentes de Invencion. Diez afios de jurisprudencia.
Comentario y fallos, ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, pag. 153, especialmente pag. 170).

Con posterioridad a la vigencia del Acuerdo ADPIC, los jueces del fuero Civil y
Comercial Federal resolvieron reiteradamente que € estandar de tutela previsto en € articulo
50 del citado tratado —directamente operativo-, habilitaba al magistrado a dictar medidas
provisionales eficaces incluso sin haber oido a la otra parte y en los términos genéricos de la
legislacion procesal nacional. Para €llo se exigia la verosimilitud del derecho y la
probabilidad de que un retraso en la decision causara un dafio irreparable a su titular (Camara
Civil y Comercia Federal, Sala I, causa 4176/99 del 10/8/99; Sala Il, causa 7067/02 del
21/8/03; Sala de Feria, causa 188/03 del 21/1/03).
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Ello significa que los jueces aplicaban en materia de marcas y de patentes de
invencion los preceptos vigentes para todo tipo de medidas precautorias contempladas en los
codigos procesales, si bien con un estandar exigente en cuanto ala verosimilitud del derecho,
que debia surgir “de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa’ y requeria
“algo mas de un fumus bonis iuris’ (Cam.Civ.y Com.Federal, Saa |, causa 3289/01 del
11/10/2001).

Los conflictos sobre propiedad industrial tienen su impronta particular. Cuando €l
reclamo versa sobre e cese de la explotacion o comercializacion de un producto araiz de una
—supuesta 0 sospechada- infraccion de patente (especiamente, patente de procedimiento), la
decision in audita parte puede tornarse una cuestion delicada, pues para que un juez forme su
conviccion acerca de si una patente esta siendo utilizada ilicitamente, se requieren estudios
técnicos sobe cuestiones gjenas a normal saber de los jueces, muy dificiles de resolver sin la
apertura del debate y el auxilio de los técnicos.

En estos ultimos meses han llegado a los tribunales dos tipos de conflictos en torno a
dictado de medidas cautelares:

a) El uso por un tercero de “estudios y pruebas preclinicos y clinicos’, en €
procedimiento administrativo de autorizacion para comercializar un producto medicinal.

A fines del afio 2005 y a lo largo del afio 2006, algunos laboratorios han solicitado a
los jueces € dictado de medidas cautelares de “cese de uso de informacion confidencial” —
estudios preclinicos y clinicos-, que estaria siendo utilizada por terceros sin autorizacion en €l
procedimiento contemplado por la reglamentacion argentina para obtener autorizacién previa
para comercializacion de especiaidades medicinales y farmacéuticas.

Esa autorizacion previa es otorgada por la Administracion Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT) y el procedimiento se encuentra regulado por €l
decreto 150/92 y por laley 24.766, llamada “ley de confidenciaidad”.

Cuando se trata de la autorizacion para un producto que no ha sido registrado en la
Republica Argentina (ni en los paises incluidos en € anexo | de laley 24.766 y del decreto
150/92), se requiere la presentacion de informacion que acredite la eficacia e inocuidad del
producto (mediante estudios preclinicos y clinicos realizados por € solicitante). El art. 5 de la
ley 24.766 dice lo siguiente: “Para e caso de productos que tengan registro o autorizacion
de comercializacion en la Argentina 0 en paises del anexo |, incluido € caso sefialado en €l
articulo anterior una vez que se haya otorgado €l registro en la Argentina o en alguno de los
paises del anexo |, la autoridad sanitaria local procedera a la aprobacion o autorizacién de
comercializacion de productos similares...”.

La autoridad sanitarialocal, para otorgar |a inscripcién de especialidades medicinales o
farmacéuticas similares a las que se encuentran autorizadas en €l pais 0 en paises del anexo |,
solicitara que se presente la informacion que detalla la norma, que no incluye la necesidad de
demostrar —mediante pruebas y datos cientificos- la eficacia e inocuidad del producto. Ello
significa que la Republica Argentina ha admitido la autorizacion o aprobacion de registros por
“sgimilaridad”. Este procedimiento no implica revelar secretos sobre los cuales se ha
sustentado la conclusion relativa a la inocuidad del producto. Basta presentar pruebas de
bioequivalencia.
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Del debate parlamentario de la ley 24.766 resulta que € legislador tuvo plena lucidez
sobre los intereses en conflicto. Mas aln: € proyecto origina enviado por €l Poder Ejecutivo
al Congreso imponia a la Administracion la obligacion de no utilizar durante seis afios los
datos presentados por un solicitante con respecto a productos farmacéuticos y agrogquimicos,
para evaluar otras solicitudes de autorizacion. Este periodo de “exclusividad” fue eliminado
en laversion final consensuada que vio laluz como ley 24.766.

En cuanto a lainterpretacion de los presupuestos de aplicacion del art. 39, parrafo 3 del
Acuerdo ADPIC, es oportuno recordar que este articulo se encuentra ubicado en la Seccion 7
del citado tratado, relativa a la proteccion de la informacion no divulgada. Ello significa que
no aparece en laseccion 5 del ADPIC, destinada a definir la materia patentable. La norma que
nos interesa esta concebida en estos términos.

“39.3: Los Miembros, cuando exijan, como condicion para aprobar la comercializacion
de productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades
quimicas, la presentacion de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboracion
suponga un esfuerzo considerable, protegeran esos datos contra todo uso comercial desleal.
Ademas, los Miembros protegeran esos datos contra toda divulgacion, excepto cando sea
necesario para proteger al publico o salvo que se adopten medidas para garantizar la
proteccion de los datos contra todo uso comercial desleal”.

Es decir: s e Estado miembro del ADPIC exige, en su legislacion naciona, la
presentacion de datos de pruebas para € registro 0 autorizacion de comerciaizacion de
medicamentos o0 productos quimicos agricolas que utilicen nuevas entidades quimicas, estos
datos de prueba deben ser protegidos contra todo uso comercial desleal. No se establece un
“derecho de propiedad” a fin de poder gozar en exclusividad de los datos o del resultado de
los datos.

En palabras de uno de los diputados de la Nacién: “...(el Acuerdo ADPIC) no daorigen
a un derecho exclusivo, sino simplemente a la posibilidad de reclamar frente a acciones
comerciales deshonestas por parte de terceros....si através de una ley de proteccién de datos
damos la exclusividad y e monopolio, 1o que estamos logrando es que no haya competencia,
no que no haya competencia desleal...” (intervencion del diputado Baylac; Antecedentes
Parlamentarios de laley 24.766, 1997-B-2031/2035).

La reglamentacion nacional exige probar que € nuevo producto es similar o
bioequivalente al compuesto registrado o autorizado previamente en la Republica Argentina o
en alguno de los Estados que figuran en el anexo | de laley. En este régimen, el fundamento
de la autorizacion es la fe en 1o que se ha probado en ocasion de producirse la inscripcion
anterior. No parece producirse —al menos necesariamente, por € sélo hecho del procedimiento
Ilamado “ abreviado” - una divulgacion de datos secretos o confidenciales de propiedad ajena.

Desde € punto de vista de la autoridad administrativa que debe resolver € pedido de
autorizacion por parte de un segundo solicitante, existe sin duda una evaluacion del resultado
de los datos de prueba aportados por € registrante origina en la Argentina (o en alguno de los
Estados del anexo 1). Sin embargo, ese uso no es comercial y no supone la divulgacion de
datos.

Los jueces aln no nos hemos pronunciado sobre la alegada inconstitucionalidad de las
normas |locales impugnadas en este tipo de conflictos. Sin embargo, hemos negado el dictado



OM PI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/10
page 6

de medidas cautelares —o la declaracion de inconstitucionalidad de normas por procedi miento
cautelar- por no encontrar suficientemente probada la verosimilitud del derecho del
|aboratorio peticionante.

Se ha dicho: “...la meraimpugnacién de inconstitucionalidad deducida no autoriza, por
si sola, atener por configuradala verosimilitud del derecho en cuestion, pues no surge, dentro
del reducido &mbito de conocimiento propio de este tipo de incidentes, que e decreto 150/92
y laley 24.766 exhiban la tacha que se les atribuye en forma palmaria ni que, por lo tanto, la
presuncién que favorece auno y a otra deba ceder afavor de la pretension precutoria...” (Sala
I, causa 2538/05 “M.S.P. Singapore Company LLC c/Laboratorios Roemmers S.A.I.C.F.
s/medidas cautelares’, del 9/8/05).

Se ha dicho, asimismo: “...lo cierto es que, ajuicio de esta Camara, no se advierte que
las disposiciones impugnadas por la actora sean groseramente inconciliables con las
previsiones del ADPIC ni con las de la Constitucion Nacional...” (Salalll, causan® 4179/05,
falada el 27/12/05).

La Corte Suprema de Justicia de la Nacion ha afirmado: “Corresponde ser
particularmente estricto en e cumplimiento de los requisitos previstos por e ordenamiento
para otorgar medidas cautelares si con ello se impide a Estado gjercer el poder de policiay
control en la comercializacion de medicamentos, maxime cuando la ilegalidad del acto,
invocada como sustento de la cautelar, no surge evidente” (Fallos 323: 950).

Tal ha sido la solucion en las siguientes causas, todas de la Camara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercia Federa: Sala I, causa n° 2538/2005 “MSP Singapore
Company LLC c/Laboratorios Roemmers S.A.I.C.F. sy/medidas cautelares’, del 9/8/2005; Sala
[11, causa n® 4179/05 “Novartis Pharma A.G. c/Monte Verde S.A. ss/medidas cautelares’, del
27/12/2005; Sala 11, causa n° 11.112/05 “Schering Corporation c¢/Monte Verde S.A.
s/incidente de apelacion”, del 16/2/2006.

En un caso en gue €@ laboratorio actor habia solicitado una medida de no innovar afin
de impedir que e demandado registre una especialidad medicinal que contiene un compuesto
guimico que habria sido desarrollado por aquél, y obtuviera mediante € procedimiento
“abreviado” la autorizacion para su comercializacion, la Sala 3 del Tribunal sostuvo: *
descartado € derecho de propiedad como fundamento de la peticion —en € caso, € actor no
invocaba la ley de patentes de invencién sino € art. 39 de Acuerdo sobre |os Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con e Comercio-, e fumus bonis iuris se
sustenta en € cuestionamiento de la constitucionalidad del decreto 150/92, que no tiene
relacion con la proteccion de las patentes de invencién, sin que se haya acreditado que la
norma afecte juridicamente al peticionario de un modo evidente e incontrovertible” (Cam.
Civil y Com. Federal, Salalll, causa GDSearle LLC ¢/ Roemmers S.A.” del 7/6/05, publicado
en Laley, diario del 28/10/05).

b) Requisitos especificos para e dictado de medidas cautelares inaudita parte en
materia de propiedad industrial.

Otro grupo de litigios se refieren a la impugnacion de la reforma que la ley 25.859
introdujo a la Ley de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad, estableciendo un nuevo
texto de los articulos 83 y 87 de la ley. En la exposicién de motivos se resefia que €l directo
antecedente de esta reforma fue un acuerdo alcanzado entre € Gobierno de los Estados
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Unidos de Norteaméricay € Gobierno Argentino, en e ambito de solucion de diferencias de
la Organizacion Mundia de Comercio, tras nueve rondas de consultas y luego de haber
llegado a una solucién que se dio a conocer e 20 de junio de 2002 (“ Solucién Mutuamente
Aceptada’).

El nuevo texto del art. 83 de laley de Patentes destaca que “ en casos excepcionales’ 1os
jueces podran dictar medidas cautelares inaudita altera parte, exigiendo en estos casos que un
perito designado de oficio se expida en un plazo maximo de quince (15) dias sobre dos
cuestiones relevantes. que existe una razonable probabilidad de que la patente, si fuera
impugnada de nulidad por € demandado, sea declarada valida y que existe una razonable
probabilidad de que se infrinja la patente. Asimismo, el solicitante debe demostrar que
cualquier retraso en obtener esas medidas |le causara un dafio irreparable a su titular y que ese
dafio excede € dafio que € presunto infractor sufrirda en caso de la que medida sea
erroneamente concedida.

El nuevo texto vigente tiende a un procedimiento con participacion de ambas partes,
como excepcidn, pueden decretarse medidas cautelares inaudita altera parte cuando exista
riesgo de destruccion de pruebas. Existe, pues, en la actualidad, una norma especifica que
establece la exigencia de demostrar un mayor niUmero de requisitos para lograr €l dictado de
una medida cautelar que ordene a presunto infractor e cese de la explotacion o de la
comercializacién del producto (utilizacién, importacion, distribucion, promocion, venta, etc.).
Ante los jueces, se argumenta que esta reforma desnaturaliza la finalidad de las medidas
provisionales y obsta a una accion rapiday efectiva para prevenir infracciones de patentes.

No obstante, la redaccion parece gjustarse a articulo 50.2 del Acuerdo ADPIC, gque
dispone lo siguiente: “ Las autoridades judiciales estaran facultadas para adoptar medidas
provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oido a la otra parte, en particular
cuando haya probabilidad de que cualquier retraso causa dafio irreparable al titular de los
derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destruccion de pruebas” .

Sobre la alegada inconstitucionalidad de la reforma, alin no hay pronunciamientos de
fondo. En los casos que se refieren a esta cuestion, la actora no Ilegd a demostrar con
suficiente grado de certidumbre, en los términos del art. 50.3 del Acuerdo ADPIC, que €
objeto tutelado por la patente de procedimiento del demandante fuese infringido por €l
producto del laboratorio demandado. Los jueces afirmaron: “ ...la produccién de un dictamen
pericial queilustre al juez sobre los derechos emergentes de la patente invocada y |a eventual
superposicion con € procedimiento que explotaria la demandada, hubiera sido de
imprescindible necesidad para formar conviccion sobre los extremos de procedencia de 1o
solicitado...” (Camara Civil y Comercia Federal, Salal, causa 5037/01 del 19/10/2006; Saa
I1, causa 7067/02 del 21/8/03; Salalll, causa 3709/02 del 15/5/03).

El punto comln en todos estos casos juzgados fue la dificultad de establecer con
suficiente grado de “certidumbre” que la patente de la solicitante de la medida cautelar
hubiese sido efectivamente infringida por e producto comercializado por la supuesta
infractora.

Diré finamente, que la nueva redaccion del articulo 87 de la Ley de Patentes, limita el
ambito de aplicacion del “incidente de explotacion”: “ En los casos en |os cuales no se hayan
otorgado las medidas cautelares de conformidad con € articulo 83 de la presente ley, €
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demandante podra exigir caucion al demandado para no interrumpirlo en la explotacién del
invento, en caso de que éste quisiera seguir adelante con ella” .

IIl. LA FUNCION DEL JUEZ EN LA DEFINICION DEL ALCANCE DE LO
PATENTADO Y LAS ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO TECNICO
ESPECIALIZADO (INPI)

En e curso del afio 2006, se han dictado dos fallos relevantes en materia de patentes,
gue recuerdan y aplican principios tradicionales sobre la competencia especifica del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial y sobre el papel del juez en la determinacion del acance
de la patente.

a) Cémara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercia Federal, Sala lll, 16 de
marzo de 2006 (Consgo Superior de Investigaciones Cientificas
c/l.N.P.l.g/denegatoria de patente)

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial rechazd por acto administrativo
fundado la solicitud del Consegjo Superior de Investigaciones Cientificas, de proteger por
patente una “ semilla de girasol que comprende aceite de girasol que tiene un mayor contenido
de &cido estearico”. El sustento de la negativa fue e art. 29 de la ley 24.481, es decir, no
haber salvado las objeciones técnicas formuladas por € I.N.P.l. en lo concerniente a dos
aspectos. @) e método, criticado por no permitir replicacion y previsbilidad y b) €
procedimiento, que incluia una etapa de seleccion de semillas con actuacién de un técnico
fitomegjorador, que debia calificarse como procedimiento esenciamente bioldgico, no
protegido por lalegislacién argentina.

Recordaré que segun € articulo 27.3 b) del ADPIC, los Estados miembros pueden
excluir de la patentabilidad los “ procedimientos esencialmente biol6gicos’ para la obtencion
de plantas y animales, que no sean procedimientos no biolégicos o microbioldgicos. Ese
concepto no es un término cientifico y, por tanto, la definicidn varia segun los criterios de las
diferentes legislaciones nacionales y de las oficinas nacionales de patentes de los distintos
paises. El reglamento de la ley argentina de patentes dice: “No se considerard materia
patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente bioldgicos para su
reproduccion” (art. 6, reglamento aprobado por decreto 260/96, anexo 11).

El 15 de mayo de 2003, la Sala | de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercia Federal, por mayoria, revocd la sentencia de la primera instancia —que confirmaba
el acto administrativo dictado por € I.N.P.I.- En cuanto a la objecion relativa a método, la
mayoria estimé gue € proceso de busgueda resultaba perfectamente gecutable, con grado de
previsibilidad suficiente, mediante la intervencion de un experto con conocimientos medios
en lamateria. En lo relacionado con e carécter “esencia mente biolégico del procedimiento”,
la Sala juzgd que era errOnea esta caracterizacion puesto que, en € caso, la accion de la
técnica humana resultaba una intervencién decisiva a fin de obtener € producto con nuevas
caracteristicas como e buscado. Sobre estas bases, € Tribuna —por mayoria- anul6 la
decision de la oficina administrativa especializada en patentes, afirmando que los conceptos
utilizados por € 1.N.P.I. para denegar la solicitud no respondian a los hechos y antecedentes
de la cuestion, por lo que € acto administrativo carecia de causa.
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El Instituto interpuso recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nacion, que declard procedente la apelacion, dgjé sin efecto |a sentencia de camara y
remitio los autos al tribunal de origen para dictar un nuevo pronunciamiento (sentencia del
Alto Tribunal del 3/5/2005). Ante este reenvio, intervino la Sala lll de la Camara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que dicté sentencia el 16 de marzo de 2006
(publicada en Jurisprudencia Argentina 2006-111-fasciculo 2, del 12/7/2006).

Las ideas principales de este fallo, que confirmo el acto administrativo del 1.N.P.1., son
las siguientes:

. El peticionario de una patente sobre un objeto ya protegido por laley 20.247,
de proteccion de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, no puede reclamar la
proteccion de la ley de patentes de invencion pues son multiples los sistemas
de proteccion de propiedad intelectual y existe prohibicion de doble
proteccion (art. 2° de la Convencidn Internaciona para la Proteccion de las
Variedades Vegetal es)

. No se sortea la objecion de aleatoriedad si 1a obtencion por un experto de la
semilla de girasol no es obviay se requieren particulares disefios de seleccién
paraelegir las plantas que presenten las semillas con |os rasgos deseados.

. No se puede reconocer novedad, actividad inventivay aplicacién industrial a
un producto gque no esta claramente definido en la reivindicacion principal, lo
cual conduce, en € caso, a confirmar la denegacion de la solicitud.

Tal como se advierte, en laresolucion final predominaron 1os argumentos técnicos no
federales —la deficiencia del método, que no permitia una apropiada reproduccién o réplica-
sin que e tribuna de reenvio haya incursionado en la definicion del concepto de
“procedimiento esencialmente biologico” con miras a fijar judiciamente criterios de
interpretacion que comportaran una modificacion o revision de la nocién utilizada por el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el curso de las actuaciones administrativas.

b) Céamara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercia Federal, Sala Il.
Sentencia del 14 de marzo de 2006 (autos “Ipesa S.A. ¢/Uniroyal Chemical Co.
Inc.”.)

La empresa nacional Ipesa S.A., distribuidora del producto herbicida “LOGICO” (y
otro identificado como “SECTOR T”), que habia sido inscripto en € Registro Nacional de
Terapéutica Vegetal (dependiente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegeta),
promovio contra la empresa Uniroyal Chemical Company Inc. —sociedad constituida segun
las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica- una accion
meramente declarativa para despgjar |a incertidumbre sobre sus derechos a elaborar, distribuir
y comercializar €l producto identificado con lamarca“LOGICO”.

La actora sostuvo que su producto era un herbicida cuyo principio activo es €
“quizalofop p-tefuril” enantiomero (R) que no se halla comprendido —a juicio de Ipesa S.A .-
en la patente de titularidad de Uniroyal Chemical Company Inc., yaque ésta solo cubririauna
mezcla racémica (equimolecular de los dos isdbmeros Ry S), pero no aguél enantiomero puro
0 casi puro. La demandada pidi6 € rechazo de la accion y formulé reconvencion por cese de
infraccion y por resarcimiento de los dafios y perjuicios conforme a art. 81 de la ley 24.481
(si bien la solicitud de la patente habia sido presentada en vigencia de la ley 111, las
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infracciones estarian siendo cometidas bajo |a vigencia de la Ultima legislacion argentina en
materia de patentes).

La sentencia de primera instancia hizo lugar ala demanda y establecié que e principio
activo contenido en e herbicida identificado con marca “LOGICO” comerciaizado por la
actora, no estaba alcanzado por la patente de propiedad de la demandada. Consecuentemente,
rechaz6 la reconvenciéon por cese de infraccion y @ reclamo de resarcimiento de dafios y
perjuicios, con costas a cargo de Uniroyal Chemical Company Inc.

La Camara de Apelaciones revocO ese pronunciamiento y desestimé la accion
declarativa promovida por Ipesa S.A. Asimismo, juzgd procedente la reconvenciéon, ordené a
Ipesa S.A. a cesar en la fabricacion y/o comerciaizacion y/o introduccion en la Republica
Argentina de los productos “LOGICO” y “SECTOR T” o de cualquier otro en infraccion ala
patente y a abonarle a Uniroyal Chemical Company Inc. la indemnizacion correspondiente al
perjuicio por € lucro cesante sufrido.

Se trata de un pronunciamiento que resuelve un conflicto de especial complejidad en
materiaquimicay juridica, y que deja ensefianzas en un triple orden de ideas. A saber:

a) Lamision del juez en este tipo de procesos;

b) Las tradicionales lineas de interpretacion de las reivindicaciones para
definir € objeto de una patente; y

c) El méodo para calcular e resarcimiento por dafios y perjuicios por
infraccion a derecho de patentes.

En cuanto a primer punto, dijo el vocal preopinante, Dr. Eduardo Vocos: “En €
caso se hallan entrelazadas cuestiones de naturaleza propia de la quimica organica...con
cuestiones especificas del derecho de patentes; situacion que, dados los términos de los
planteamientos de las partes y de |as pruebas técnicas aportadas, de inusual extension y no
exenta de complgjidad..., como lo ponen de relieve objetivamente las impugnaciones
reiteradas...y la literatura quimica y sobre patentes aportadas, asi como también otros
elementos de mérito complementarios, exige delimitar con especial delicadeza de juicio
ambos aspectos del conflicto enquiciandolos debidamente. Porque la determinacién del
alcance de la patente y €l criterio interpretativo aplicable para ello son materias propias
del juez, y no de los especialistas en quimica, y es al juez al gque incube decidir las
pretensiones deducidas en e proceso, calificandolas segun correspondiere por ley (art.
163, inc. 6°, del Codigo Procesal” (considerando 111).

En cuanto a fondo del litigio, € quid consistia en dilucidar si la patente de
titularidad de la demandada/reconvincente, que protegia no un procedimiento sino un
conjunto de productos finales (compuestos herbicidas), alcanzaba ademas de la “forma
racémica’, las “formas isoméricas puras’.

El alcance de una patente esta determinado por las reivindicaciones, que son las
que deben definir la invencion. Ahora bien: en caso de que se susciten dudas, la
descripcion debe ser consultada para dilucidar € cabal alcance de las reivindicaciones. En
el caso, la descripcion decia: “...la invencion incluye las mezclas racémicas e isomeros
Optimamente activos...”. Sin embargo, todos los g emplos dados por € solicitante de la
patente —Uniroyal Chemical Company Inc.- eran “mezclas racémicas’, 1o que inducia a
inferir que ése era el limite de la proteccion.
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Record6 e falo que la primera reivindicaciéon es la principal, la Unica
independiente y la que define la novedad del invento (art. 22, decreto reglamentario
260/96). Las restantes reivindicaciones pueden concretarla, aclararla y limitarla, pero
nunca ampliarla.

La atencion debia centrarse, pues, en la férmula genera plana que tenia la
cualidad de englobar todos los compuestos, tanto a racémico como a las formas
isoméricas en estado de cuasi pureza Optica. Por elo, € enantiomero (R) estaba
representado de manera inequivoca —aungue no de modo especifico- en laformula general
plana de la primera reivindicacion. En consecuencia, la formula de “isdmero
Optimamente activo (R)” estaba comprendida en la férmula plana de lareivindicacion 1 de
la patente de Uniroyal Chemical Company Inc.

Ello determinaba que los productos comercializados por Ipesa S A. —bgo las
marcas “LOGICO” y “SECTOR T”- infringian |os derechos emergentes de la patente de
invencion de la demandada/reconviniente.

Establecida la infraccion, restaba al tribunal ponderar la cuantia del resarcimiento
por |as operaciones ilegitimas de comercializacion.

Para ello, los jueces ponderaron que Ipesa S.A. explotaba en e mercado argentino
desde e 4/2/97 su herbicida en infraccion a la patente de su contraria. En €l expediente
constaban datos sobre las ventas de ese producto efectuadas a partir del afio 1997: sin
duda, esas ventas implicaban una utilidad para lainfractoray una merma equivalente en €l
patrimonio de la Unica empresa facultada para ef ectuar la explotacion del invento.

Dice d fallo: “....puede ser més adecuado, segun las circunstancias, tomar como
pauta no las ganancias obtenidas por € infractor con € ndmero de sus ventas, sino las
utilidades que, sobre ese mismo nuimero de ventas, podria haber conseguido €l
damnificado de acuerdo con una mejor estructura de costos y una meor organizacion
empresarial”. Sin embargo, por justo y apropiado que parezca este método —propuesto en
doctrina por € Dr. Jorge Otamendi- era impracticable en el caso concreto por falta de
prueba o de indicios respecto de las utilidades que obtiene Uniroya Chemical Company
Inc. de la comercializacion de su herbicida (“RANGO”).

En esas condiciones, las ganancias fueron ponderadas prudencialmente, sobre la
base de los precedentes jurisprudenciales del Tribunal y en gercicio de las facultades
consagradas en e art. 165, Ultima parte, del Codigo Procesal Civil y Comercia de la
Nacion. Asi, € falo considero utilidad o ganancia €l 30% de o obtenido por las ventas —
calculado en promedio anual- desde 1997 alafecha del dictado de la sentencia. Las costas
de juicio fueron impuestas totalmente a la parte actora/reconvenida.

Esta resefia ha presentado algunos de los casos que han sido sometidos a
conocimiento de los jueces del fuero Civil y Comercial Federa de la ciudad de Buenos
Aires 'y que han sido resueltos en los Ultimos tiempos. Son litigios en los que se requiere
decision jurisdicciona para dilucidar cuestiones que comprometen politicas publicas —de
sdud, de investigacion y desarrollo, de inversion biotecnoldgica- y donde se hallan en
tension derechos fundamentales. En esta ardua labor, € juez necesita superar €l
aisamiento de su despacho e incorporar a su reflexion las herramientas del derecho
comparado, del derecho econdmico, del derecho internacional y de la filosofia del
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derecho. El derecho es dindmico como lavida mismay, en este devenir, parece indudable
gue un conocimiento mas abarcativo de la realidad —de nuestro propio pais y de los paises
hermanos de América Latina- contribuye aunamejor justicia

[Fin del documento]



