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Cese De Uso De Patente

JURISPRUDENCIA Cese de uso de patente Se rechaza la pretensién cautelar de

cese de uso de patente pues no existen elementos que permitan sostener el gercicio abusivo de un derecho vigente.
Buenos Aires, 4 dejuniode2015. Y VISTOS:  El recurso de apelacion interpuesto afs. 232 y fundado afs. 236/244 contrala
resolucién defs. 226/227,y = CONSIDERANDO: 1. Laactoradedujo lapresente accion afin de que se declare que su producto
"Borater" no infringe la patente ... , cuyo titular es Millenium Pharmaceuticals INC y Janssen Cilag Farmaceutical SA su presunta
licenciataria -en adelante Millenium y Janssen, respectivamente-. Asimismo, demand6 a ambas empresas por violacion alalLey de
Defensa de la Competenciay alatitular de la patente por su nulidad. También solicit6 el dictado de una medida cautelar afin de que
se ordene ala contraria " cesar en las conductas intimidatorias haciatercerosy se abstenga de realizarlas en el futuro, prohibiéndole
el envio de todo tipo de comunicaciones amenazantes u otras vias de hecho que puedan intimidar o desorganizar atercerosy afectar
anuestrarepresentada, evitando hacer toda mencién del nombre de la empresa TUTEUR asi como de su producto BORATER".
A tal fin expuso que decidio lanzar su producto "Borater" -que usa el principio activo "Bortezomib'-, que tiene libertad para
comercializarlo en virtud de la autorizacion de laANMAT y que las demandadas realizan actos de intimidacién a sus clientesy
potenciales clientes, que por su posicion dominante resultan muy efectivos. Fundd su derecho en el art. 41 del ADPIC, enlalLey de
Defensa de la Competenciay en el art. 1071 del Caodigo Civil. Sostuvo que €l peligro en la demora se demuestra con €l intercambio
epistolar entre las partes que da cuenta de que la contraria ha decidido proseguir notificando y produciendo molestias a sus clientes,
obstaculizando la venta de "Borater". Destaco |a pérdida econémica que implican las ventas afavor de la contrariay que, ademas, su
producto debera ser desechado a su vencimiento. Adujo que de persistir esta conducta intimidatoria, seréirreparable el desprestigio y
el dafio econdmico parasu parte (cfr. fs. 195/225, puntos 11 y I1X). 2. Laresolucién apelada denegd la medida cautelar con
fundamento en que el comportamiento de Millenium y de lalicenciataria Janssen importa, en principio, solo la utilizacion de los
mecanismos que | 0s justiciables cuentan para resguardar sus derechosy en la correlativa posibilidad de solicitar laindemnizacion de
los dafios y perjuicios ocasionados en caso de exceso 0 abuso en su utilizacion. También ponderd la complejidad de la cuestion que
excede €l dmbito cautelar y concluy6 que las demandadas se encontrarian prima facie autorizadas a gjercer |os derechos
correspondientes a la defensa de la patente de conformidad con el art. 81 delaley 24.481. 3. Laactora se agravia de esta decision
y atal fin alegafalta de congruencia pues se omitio analizar €l caso desde la Optica de las normasinvocadas-arts. 1y 2, inc. f), dela
ley 25.156, art. 41 del ADPICy art. 1071 del Cédigo Civil- y también el examen de los hechos y pruebas, resolviéndose sblo por
aplicacion de la Ley de Patentes. Destaca que se ha acreditado que quien produce |os actos intimidatorios es quien tiene dominio
total del mercado por lo que su conducta debe ser considerada desde el punto de vista de los preceptos sefialados.  Controvierte la
complejidad de la situacion mencionada en laresolucién y sostiene que las cuestiones fécticas y juridicas son fécilmente entendibles,
sin necesidad de conocimientos técnicos. Alega que se ha probado la posicién monopdlica de las destinatarias en el mercado del
producto oncolégico, las acciones intimidatorias a clientes y potenciales clientes de laactoray lanegativaa cese de tales acciones.

Se quejadelafatade andlisis de lairreparabilidad del dafio que sustenta en que cada venta que se impide u obstaculiza produce
una pérdida econdmicay también imposibilita para siempre el relacionamiento comercial con ese cliente que se proyecta hacia el
futuroy en el peligro de vencimiento del producto. Acentliala necesidad de prevenir que se sigan produciendo actos abusivos hacia
el futuro que contintian dafiando asu parte.  Sefiala el error de interpretacion del art. 81 de laley 24.481 que serefierealas
acciones civiles que pueden gjercer lostitulares de patentes, que pueden estar precedidas de medidas cautelares pero nunca puede
referirse a actos abusivos de intimidacion a terceros. Pone énfasis en que la medida solicitada no tuvo por objeto evitar una accién
civil, sino "evitar una accion anticompetitiva, abusivay predatoria, realizada fueradel dmbito dela Justicia’.  Alegaquela
conducta de las demandadas esta descriptaen el inciso "f* del art. 2 de laley 26.156, cuyos objetivos son la proteccién del interés
econdmico general, el correcto funcionamiento de los mercadosy el beneficio de lacomunidad y en este sentido subraya que se trata
de un producto oncoldgico.  Sostiene que aun suponiendo que "prevenir" alos demés integrantes de la cadena comercial del
producto "Borater" de que éste se encuentra en infraccion sea un mecanismo ordinario y que sea unaaccion civil, €l abuso del
debido proceso legal se encuentra comprendido dentro de las conductas excluyentes del mercado. Agrega que el acoso legal
injustificado es una conducta anticompetitiva.  Finalmente hace saber que Millenium y Janssen han iniciado una medida cautelar
en su contra que se encuentra en su fase liminar y alin no ha sido concedida, |o que a su juicio modificala situacién facticaen el caso
y "consolida" las razones del pedido cautelar rechazado. 4. Con posterioridad a recurso, amplio lademanda einvocd la
declaracion de nulidad en Canada de |a patente equivalente ala cuestionada (cfr. fs. 555/559). A fs. 564/611 acompafio
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documentacion. 5. Primeramente, conviene precisar que la medida solicitada consiste en que se ordene ala contraria que no
intervenga ante terceros intentado hacer valer, en forma extrajudicial, los derechos derivados de latitularidad de |a patente cuya
nulidad se solicitay que expirard el 27 de octubre de este afio (cfr. fs. 29).  En esadireccidn, es oportuno recordar el
reconocimiento constitucional del derecho de propiedad exclusiva del inventor (art. 17) y que el contenido principal del derecho
regulado en el art. 8° delaley 24.481 es excluir aterceros del uso del invento, con las excepciones previstasen el art. 36 al que
remite. Asi se hadicho que la proteccion de los derechos de propiedad intelectual e industrial se elabora sobre labase de la
concesion de un monopolio legal de exclusividad de la explotacion del derecho respectivo y que mientras el titular de la patente
gjerce los derechos que le fueron conferidos, es decir que se mantiene dentro del ius prohibendi, no tiene problemas con laley
antitrust. Cuando se excede el marco establecido por esos derechos, entonces deja de tener la proteccién conferida por laley de
patentes (cfr. Martinez Medrano, Gabriel, "Control de los Monopoliosy Defensa de la Competencia’, Lexis Nexis, 2002, pag. 232y
siguientes). Toda interaccion entre el Derecho de patentesy el Derecho de defensa de la competencia es compleja. En gran medida,
esa complgjidad deriva del conflicto basico existente entre esas dos areas del Derecho, pero cuando el Derecho de defensade la
competencia se enfrenta con la mera existencia o con €l gjercicio de los derechos de patente, sus efectos anticompetitivos estan
necesariamente excluidos del dambito objetivo de la prohibicion general de restricciones de la competencia (cfr. Cabanellas de las
Cuevas, Guillermo, "Derecho antimonopdlico y de defensa de la competencia’, Ed. Heliasta, 2005, tomo 2, pag. 263 y siguientes).
Si bien el derecho no es absoluto, no puede perderse de vista que | os supuestos de gjercicio abusivo de |os derechos son,
necesariamente, por tratarse de unareaccion contra el legalismo, de carécter excepcional, por [o que los jueces deben hacer un uso
restrictivo del instituto (cfr. Orgaz, Alfredo, "Abuso del Derecho”, LL 143-1212 y doctrina de Fallos 305:291) y exigen una
demostracion por parte de quien losalega. 6. Desde esta perspectiva, la autorizacién de inscripcion en el Registro de
Especialidades Medicinales de la ANMAT -del 13-2-2014- que se invoca no es suficiente para dictar una medida cautelar con el
alcance pretendido puesto que excede las facultades que otorga el mencionado certificado deinscripcion (cfr. Anexo IV afs. 15/20).
Asimismo, la prueba relativa ala conducta que se pretende hacer cesar cautelarmente consiste Uinicamente en el intercambio
epistolar entre la actoray ambas codemandadas -y uno de sus dependientes- la que resultainsuficiente alos fines de acreditarla (cfr.
fs. 24, 26, 143, 145/146, 150, 151, 155y 156). En efecto, en este estado no se ha probado el contenido de las comunicaciones a
terceros que se les atribuye, ni quiénes habrian sido sus destinatarios de maneratal que permitieraanalizar la configuracion de la
conductaque selesendilga.  Por otra parte, lainiciacion de una medida cautelar por Millenium y Janssen para que la actora cese
en el uso de la patente mencionaday en lafabricacion, uso, venta o importacion de "Borater" que se encuentra en tramite con
intervencion de larecurrente (cfr. causa 6853/14 "Millenium Pharmaceuticals Inc. y otro ¢/ Tuteur SACIFIA s/ medidas cautelares”
gue setiene alavista) no le otorgala verosimilitud del derecho a la peticionaria para obtener el dictado de unamedidadela
natural eza sefial ada, desde que ello no esincompatible con la defensa extrgjudicial de losderechos.  En tales condiciones, en este
estado no existen elementos que permitan sostener el gjercicio abusivo de un derecho vigente, instituto a que en definitiva remiten
las normas invocadas por la apelante, sin perjuicio de lo cual tampoco surge del expediente que se haya formulado la denuncia ante
laautoridad de aplicacion de laley 25.156, en la que sustenta principalmente su recurso.  En conclusion, la actora no puede
pretender una medida que vede ala demandada el gjercicio de sus derechos mediante acciones extrajudiciales o judiciales, aunque
éstos se encuentren cuestionados en este juicio; ello, claro esta, sin perjuicio de las consecuencias que se pudieran derivar en el caso
de que ese gjercicio resultara abusivo o malicioso, aspecto estrechamente relacionado con las cuestiones a dirimirse en la sentencia
de fondo mencionadas en €l considerando 1. Por los fundamentos expuestos, € Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso
interpuesto.  EIl Dr. Guarinoni no interviene por hallarse en uso delicencia (art. 109 del R.J.N.).  Registrese, notifiquese y
devuélvase. Maria Susana Najurieta  Francisco de las Carreras 003700E
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