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Patentes De Invencion Recurso Extraordinario Federal Rechazo Propiedad
Intelectual Invenciones

JURISPRUDENCIA Buenos Aires, 3 de Diciembre de 2020
Vistos los autos: ?Société de Conseils de Recherches Et D'Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.) ¢/ Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial &/ varios - propiedad industrial eintelectual?.  Considerando:  1°) QuelaSalal dela CamaraNacional de
Apelacionesen lo Civil y Comercial Federal revocd la sentencia de primerainstancia que habia admitido la demanda promovida por
Société de Conseils de Recherches Et D'Applications (SCRAS) con el objeto de que se dgjarasin efecto laresolucion del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que deneg6 el otorgamiento de la patente solicitada por aguella bajo €l registro P 97
0101003, en razén de no cumplir con el requisito de novedad exigido por laley 24.481. Contra dicho pronunciamiento la actora
dedujo recurso extraordinario que fue concedido afs. 1212.  2°) Que después de resefiar |0s antecedentes del caso y los agravios
de larecurrente, la Camara preciso que no existia discusion en punto a que laempresa DELAB, fusionada en el afio 2008 con la
actora, habia presentado el 13 de marzo de 1997 ante el INPI la solicitud de patente P 970106979, modificada con posterioridad al
numero P 0101003, oportunidad en la que habia invocado el ?plazo de gracia? previsto en el art. 5° delacitadaley 24.481y
sefialado que ladivulgacion de lainvencion con anterioridad a presente pedido fue efectuada mediante la publicacion de la solicitud
de patente WO 96/07398 realizada en el marco del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), hecho este dltimo
ocurrido el 14 de marzo de 1996.  En ese contexto, puntualiz6 que el tema central del conflicto versaba sobre lainterpretacion y
aplicacién del referido articulo 5° en cuanto disponia: ?La divulgacién de unainvencion no afectara su novedad cuando dentro de
UN (1) afio previo alafecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, €l inventor o sus
causahabientes hayan dado a conocer lainvencion por cualquier medio de comunicacion o la hayan exhibido en una exposicién
nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberaincluirse la documentacién comprobatoria en las
condiciones que establezca el reglamento de estaley?.  3°) Que la Camararecordd que era propio de los jueces interpretar o que
las leyes decian, esclareciendo la voluntad del legislador segiin los fines de lalegislacién en conjunto con €l resto del ordenamiento
juridicoy los principios fundamentales del derecho, especialmente las normasy el espiritu de las reglas de mayor jerarquia. En ese
contexto, entendi6 que el caso debiadirimirse alaluz de las disposiciones del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad I ntelectual
relacionados con el Comercio, aprobado por ley 24.425 (ADPIC; arts. 2, 7y 27), del Convenio de Paris (arts. 4y 11) y delacitada
ley 24.481y su decreto reglamentario 260/96.  Sefial6 que la mencionada ley 24.481 consideraba ?novedosa? toda invencion que
no estuviera comprendida en el estado de latécnica, es decir, que los conocimientos que conformaban el Zinvento? no se hubieran
hecho publicos antes de |a fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una
descripcion oral o escrita, por la explotacién o por cualquier medio de difusion o informacion, en el pais o en €l extranjero. Se
trataba de un concepto juridico y de una apreciacién universal y objetiva que llevaba a que la novedad se frustrara cuando la
tecnologia era comunicada de alguna forma aterceros (art. 4°).  Expresd que la proteccién temporaria de las invenciones por
razén de su divulgacion, contempladaen el art. 5° referido, habia sido recogida -con una redacci6n adaptada a los tiempos- de la
previstaen el art. 11 del mencionado Convenio de Paris, la que preveia una claralimitacion: laimposibilidad de usar este beneficio
pararetrotraer por mas de doce meses la fecha relevante para apreciar €l estado de latécnica, excediendo el beneficio de prioridad
propio reconocido en €l art. 4° del citado convenio, segin el cual quien deposita una solicitud de patente en algunos de |os paises
miembros goza de un derecho de prioridad parala obtencion de la patente en los restantes durante el término de un afio. Es decir,
gue no se podia sumar €l beneficio de la prioridad mas el plazo de gracia establecido en el art. 5° para encuadrar en laexcepcién ala
regladelanovedad. 4°) Que alaluz delanormativa mencionaday después de sefialar que la solicitud de una patente ante la
oficina correspondiente, tanto nacional como en un sistemaregional o universal, era un acto voluntario que contribuiriaa
incrementar el acervo tecnolégico de la humanidad pues la accién llevabaimplicitala publicacion segin el sistemalegal de que se
tratara, la Camara puntualizé que aun cuando en autos la publicacion de la solicitud de patente WO 96/07398 A2 en la Gacetade la
Oficina Internacional -invocada por la actora para encuadrar el caso en la proteccion prevista en el mencionado art. 5°- eraun acto
tipico de divulgacién, no constituia una divulgacién inocua per se pues tenialas consecuencias que determinabalaley. Hizo
mérito de que la solicitud en examen habia sido presentada ante el INPI en el mes de marzo de 1997 y que aungue la actora no habia
reclamado en esa oportunidad una prioridad unionista, si |o habia hecho a presentar la solicitud de patente bajo €l sistema PCT € 31
de agosto de 1995 (WO 96/07398), ocasion en que invoco dos prioridades, unadel 2 de septiembre de 1994 y otra del 8 de marzo de
1995. En tales condiciones, estimd que lafecharelevante parafijar la novedad del invento eralafecha de presentacion de la
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solicitud que origind la prioridad, esto era, €l 2 de septiembre de 1994 y el 8 de marzo de 1995, circunstancias que daban cuenta de
que el tiempo transcurrido desde entonces hasta la presentacion de la solicitud ante el INPI superaba con creces los doce meses,
consecuencia de lo cual el invento carecia a ese momento del requisito de novedad exigido.  5°) Que el recurso extraordinario es
inadmisible, pues larecurrente ha omitido refutar el motivo principal del pronunciamiento en que el a quo sustento la decision de
desestimar la demanda, vinculado con la fecha relevante que correspondia tener en cuenta parafijar la novedad de lainvencion cuyo
patentamiento solicitaba, €l que fue elaborado a partir de considerar que la publicacion de la solicitud de la patente en la Gaceta de la
Oficina Internacional no constituia una divulgacién inocua per se pues tenialas consecuencias que determinabalaley. Ese defecto
sellalasuerte adversade su pretensién recursiva.  En efecto, alo largo de su presentacion la apelante no ha formulado una critica
concretay fundada del desarrollo argumental del fallo sobre dicho aspecto a fin de formar conviccién acerca de su irrazonabilidad
que justifique la descalificacién de la sentencia. Lamera alusion a que la publicacion de la solicitud de patente bajo el sistema PCT
?resulta un vehicul o apto para poder invocar ladivulgacion inocua? y a que al momento de solicitar |a patente que motiva este
juicio, el invento eratotalmente novedoso pues no hubo otra divulgacion de lainvencion que no fuerala mencionada publicacion de
la patente, no configura, por si solo, un reproche con entidad suficiente para desvirtuar la conclusion de la Camara sobre la fecha
relevante parafijar lanovedad del invento. Por |o tanto, las cuestiones federal es planteadas por la recurrente no guardan relacién
directae inmediata con |o resuelto por la Camara (art. 15 delaley 48).  6°) Que por lo demés, |as objeciones de la apelante
limitadas alainterpretacion y al acance de los términos del citado art. 5° de laley 24.481 en punto a considerar que la publicacion
de una patente constituye un medio de divulgacion de lainvencidn apto para suscitar la proteccion temporaria prevista en dicha
norma, resultan inatendibles. No solo dicha cuestién no configuro el fundamento medular del pronunciamiento apelado, sino que,
maés alla de su acierto o error, la alzada, lejos de adoptar una postura contraria, efectud algunas consideraciones en sentido favorable
asu postura, circunstancia que torna inconsistentes las criticas sobre este aspecto.  Por €ello, habiendo dictaminado la sefiora
Procuradora Fiscal, se desestima el recurso extraordinario. Con costas (art. 68 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion).
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