U 19. XXXI V.
Unilever NV ¢/ Instituto Nacional de la Pro-
pi edad Industrial s/ denegatoria de patente.

Corte Srprema do  Gusticia de la Sacion

Buenos Aires, 24 de octubre de 2000.
Vistos los autos: “Unilever NV ¢/ Instituto Nacional de |a
Propi edad I ndustrial s/ denegatoria de patente”.
Consi der ando:
1°) Que la Canmara Naci onal de Apel aciones en |o Gvil
y Conercial Federal, por su Sala Ill, confirnd | a decisioén de
la prinmera instancia que hizo lugar a |la demanda y dejd sin
efecto | as resol uciones del Instituto Nacional de |a Propiedad
I ndustri al por las <cuales se habian denegado sendas
solicitudes de patentes de revalida presentadas por Unil ever
NV el 13 de junio de 1995 y el 27 de julio de 1995. Contra esa
decision, la parte demandada dedujo recurso extraordinario

federal, que fue concedido por el tribunal a quo a fs. 569.

2°) Que la actora, enpresa hol andesa, presento el 13
de junio de 1995 la solicitud de revalida -acta n° 332.387- de

| a patente norteanericana n° 5.246.694 del 21 de septienbre de
1993, correspondiente a una "conposici 6n de chanpu”. Asi m sno,

el 27 de julio de 1995, presentd la solicitud -acta n° 331. 958-

de revélida de una patente australiana n° 332.958 del 20 de
novienbre de 1992, <cuyo objeto es wuna "conposicioén de
detergente". Anbas solicitudes fueron denegadas por e

Instituto Nacional de |a Propiedad Industrial -I1NPl-, por |as
resol uci ones 34.572 y 34.573, dictadas el 21 de marzo de 1997,
con fundanento en que "la actual |egislacién en materia de
patentes no contenpla el instituto de las patentes de
revalida" (fs. 15/16). La actora estind que, puesto que al
tiempo de la presentacion de sus solicitudes se hallaba
vigente la ley 111, asi conp el decreto 621/95, |as reso-
| uci ones denegatorias dictadas por el o6rgano adm nistrativo
conpetente vul neraron derechos irrevocabl enente adquiridos por

su parte, en el caso, el derecho a obtener una patente de

-1-



revalida en tanto | a patente extranjera estuviese vigente (fs.
21) .

3°) Que el juez de la primera instancia admtio¢ el
derecho de | a parte actora a que sus solicitudes de patente de
revalida fuesen tratadas y resueltas segun la ley vigente a
tienpo de |a presentaci 6n de | as respectivas solicitudes, es
decir, de acuerdo con la ley 111 y denmds nornas regl anentari as
y concordantes y no de acuerdo con |la nueva |l ey de patentes de
i nvenci 6n y nodel os de utilidad 24.481 (fs. 501/503).

4°) Que |la camara, al resolver |a apelacién del |NPI
sefial 6 en prinmer lugar que no correspondia introducir en el
debate el agravio atinente a |la vigencia de |a |ey 24.425, por
la cual se habian aprobado 1|o0os acuerdos negociados vy
el aborados en |a Ronda Uruguay del GATT, entre ellos el
"Acuerdo sobre | os aspectos de | os derechos de propiedad in-
tel ectual relacionados con el conercio", que no prevé |as
patentes de revalida. Estind al respecto que el Instituto
Naci onal de la Propiedad Industrial no habia introducido el
argunento al fundar |as resol uci ones denegatorias ni al con-
testar |la demanda y, en esas condiciones, |a discusioén sobre
el punto vulneraria el derecho de defensa de |la actora. Por |o
demds, afirnmd el a quo, dicho acuerdo consagraba niveles
nmi ni nos de proteccion, |lo cual no obstaba a que |os estados
m enbr os est abl eci esen mayores garantias en sus | egi sl aci ones
naci onal es.

En cuanto al derecho aplicable a |a resol uci 6n de
las solicitudes de la actora, |la camara estind que la |ley
24.481 -revisada por la ley 24.572, que sustituyd y derogd |a
ley 111, y que habia entrado en vigencia a |os ocho dias si-
guientes al de su publicacion oficial, es decir, el 7 de oc-
tubre de 1995 (fs. 539)-, no contenplaba su aplicacion re-

troactiva. Por ello, concluyé que Unilever NV, al presentar
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sus pedi dos de patentes de revalida en fecha anterior a l|la
derogaci 6n de la ley 111, habia satisfecho |os presupuestos
que dicha ley prevé para acceder al réginmen de tal tipo de
patentes. En summ, el tribunal a quo estinmd que |a posicion
del I NPl conportaba | esion a derechos incorporados al patri-
nonio de |la actora desde el depédsito de sus solicitudes, am
parados por la garantia del art. 17 de |la Constituci 6n Naci o-
nal . Consecuentenente, confirnd la decision de la prinera
i nstancia salvo en cuanto a |a inposicion de | as costas, que

di stri buyd en el orden causado.

5°) Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
funddé |a apertura del recurso extraordinario federal en |os
siguientes argunentos: a) |la sentencia apel ada transgredia | as
| eyes 24.481, 24.572 y el decreto 260/ 96, nornmas que adecuaron
la regulacion interna en materia de patentes a Ilas
obl i gaci ones i nternaci onal es asunm das por |a Republica Argen-
tina nmediante la ratificacion del acuerdo aprobado por |ey
24. 425, punto cuya dilucidaci 6n entrafaba la interpretaci éon vy
aplicaci 6n de nornas federales; b) |la camara sosl ayaba -ne-
di ante un argunento equi vocado- | a aplicacion de |os princi-
pi os que resultan de nornas de jerarquia superior a las |eyes
I nternas, conp son |las contenidas en el Acuerdo TRIPs de |la
Ronda Uruguay del GATT, cuya vigencia no es conpatible con la
i dea de | a "novedad rel ativa"” que subyace en el instituto de
| as patentes de revalida; al respecto, adujo la recurrente, |la
parte no necesitaba "introducir en el debate" la totalidad de
ordenamiento juridico vigente puesto que al juez |le co-
rrespondia dar el encuadramento juridico del tema, conforne

al principio iura novit curia; y c) se ha incurrido en arbi-

trariedad normativa, por cuanto |los jueces de |la causa han
fallado el litigio con sustento en una nornma juridi ca derogada

al tienpo de la conclusion del tréamte de concesién de la
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pat ente, soslayando que el oOrgano administrativo debe otor-
garla después de haber dado por satisfechos |os requisitos
formal es y sustancial es previstos en el ordenam ento vigente
al tienpo de |la concesién.

6°) Que | os agravi os suscitan cuestion federal tipica
pues, incluso el reproche invocado con fundanento en la
doctrina de la arbitrariedad entrafia | a interpretaci 6n de un
tratado internacional y de normas -1leyes 24.481, 24.572, de-
creto 260/96, etc.- de naturaleza federal, y |la decisioén ha
sido contraria al derecho que |la apelante fundé en ellas (art.
14, inc. 1° de la ley 48). Cabe recordar la doctrina que
sostiene que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de
normas del caracter sefal ado, esta Corte no esta |limtada por
| as posiciones de la camara ni de las partes, sino que le
i ncunbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado,
segun |l a interpretaci 6n que rectanente | e otorgue (doctrina de
Fal | os: 307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631 y muchos otros).

7°) Que el primer punto a dilucidar concierne al
nonento relevante a |los efectos de fijar el réginmen |ega
aplicable a | as solicitudes de patentes de revalida presenta-
das por la actora. El demandado ha negado que | a presentaci on
de la solicitud conporte consolidar una situaci 6n que se in-
corpora cono derecho adquirido al patrinonio del solicitante y
sostiene que, por el contrario, el derecho nace a favor del
interesado con el acto adnministrativo de |la concesion de |la
patente, el cual debe necesarianente responder a |la |egisla-
cion vigente al tienpo de su dictado.

8°) Que nediante la solicitud el inventor proclama y
divulga su invento, fija la prioridad que segun la ley le
corresponde y pone en novimento el necanisno adm nistrativo

gue, en el sistema argentino, culmna con el otorgamento o |la
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denegaci 6n de | a proteccion. La presentacion de |la solicitud
fija el tienmpo critico para apreciar |la novedad segun el
estado de la técnica y permte |la aplicacion del principio de
atribuci 6n del derecho basado en |la méxima "primero en soli-
citar". Las disposiciones del Acuerdo TRIPs se refieren a la
fecha de presentaci on de la solicitud conb el nonmento crucia
para determ nar diversos efectos juridicos dispuestos por
aquel l as normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de
Paris de 1967). En el misno sentido, el art. 35 de la ley
24.481 establece: "La patente tiene una duracion de veinte
(20) afos inprorrogables, contados a partir de la fecha de

presentaci 6n de |a solicitud".

9°) Que las nornmas dirinmentes de |los conflictos entre

| os derechos subjetivos de diversos inventores (art. 4° del
Conveni o de Paris-Acta de Estocol no de 1967, al que renmite el
art. 2°, ap. 1 del Acuerdo TRIPs y 15 de |la |ley 24.481) pueden
inspirar, por estrechisima analogia, la norma transitoria
sobre el conflicto en el tienpo de diversas |egislaciones
aplicables. Si la fecha de presentacion de la solicitud es
decisiva para dirimr los conflictos de derechos entre |os
inventores (art. 15 de la ley 24.481), razonabl enente tanbién
lo es para definir el nomento en el que ha de apreciarse el
derecho aplicable al invento. Es coherente que el diferendo
entre pretendientes a la patente se decida por el derecho
objetivo vigente en | a fecha decisiva de |a presentaci on de |a
solicitud.

10) Que a efectos de determinar el réginen vigente
que interesa en el sub lite, debe recordarse que la solicitud
de revalida acta 332.387 fue presentada el 13 de junio de 1995
y la solicitud de revélida acta 331.958 fue presentada el 27

de julio de 1995. Es decir, en anbos casos |os depdsitos



fueron efectuados antes de |la entrada en vigor de la ley
24. 481.

11) Que la camara a quo estind que la vigencia de |la
nueva |ley de patentes de invencion y nodelos de utilidad se
produjo transcurridos "los ocho dias siguientes al de la
publicaci on oficial de la ley n° 24.481, o sea el 7/10/95" (fs.
539). A juicio del a quo, en ese nonento queddé sustituida y
derogada |la antigua ley de patentes 111. La cuestion de la
vi gencia tenporal de |la nueva |l ey no fue notivo de agravi o en
el recurso extraordinario del demandado, que se |limtdo a
sefialar: "El 20 de setienbre de 1995, se publica en el B.O la
| ey sanci onada por el Congreso de |a Naci 6n unos neses antes,
N° 24.481. Con ello se produce uno de | os canbi os més prof undos
en el sistenma de concesi 6n de patentes de invenci6n en un tena
em nentenente técnico, que en el caso nos atafie, conb lo es |la
nodi fi caci 6n de | os requisitos de patentabilidad. Los m snos
se estudian cuando se realiza el exanen de fondo de |as
solicitudes" (fs. 555). Aun cuando el recurrente parece
coincidir con la conclusién del juez de la prinera instancia
(fs. 502 vta.) y no con la de la alzada, |a ausencia de
agravi o especifico determ na que este Tribunal no se pronuncie
al respecto en esta causa, cuya solucién no depende de la
deci si 6n que se tone sobre el punto.

12) Que ello es asi pues al tienpo en que Unilever
NV presento | as solicitudes de patente de revalida sub exam -
ne, el ordenam ento juridico argentino se hallaba transfornado
por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un
tratado i nternacional que sentaba principios -y disposiciones
o estandares nininbs- que conportaban un nuevo equilibrio
entre |os derechos de los titulares de las patentes y |os
derechos de | os usuarios de conocimentos y tecnol ogias (conf.

art. 7, "Qbjetivos", y 8, "Principios", del Acuerdo TRIPS), vy
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que resultan inconpatibles con el instituto de | as patentes de
reval i da.

13) Que no puede ignorarse -y sin duda no | o ignoran
| os profesionales dedicados a |os derechos de propiedad
intelectual- que la Republica Argentina ratificdéd el 29 de
di cienbre de 1994 el Acta Final en que se incorporan |os re-
sultados de l|la Ronda Uruguay de Negociaciones Conerciales
Mul til ateral es, |as Decisiones, Declaraciones y Entendi mentos
Mnisteriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se
establ ece la Organi zaci 6n Mundi al de Conercio y sus anexos,
suscriptos en Marrakech, Reino de Marruecos, el 15 de abril de
1994. Entre esos anexos figura el Acuerdo sobre |os aspectos
de | os derechos de propiedad intel ectual rel acionados con e
conercio -"Trade related aspects of intellectual property
rights”, conocido conmb TRIPs-, que entré en vigor el 1° de
enero de 1995, al msno tienpo que el Acuerdo sobre Ia Oga-
ni zaci 6n Mundi al del Conerci o.

14) Que un tratado internacional tiene, en |las con-
di ci ones de su vigencia, jerarquia superior a las |eyes (arts.
31 y 75, inc. 22, de la Constitucio6n Nacional; Fallos:
315:1492; 317:1282 y otros) y sus principios integran inne-
di atanente el orden juridico argentino. La interpretaci 6n de
buena fe de esta inportante consecuencia conduce a descartar
el anparo del ordenam ento hacia toda soluci 6n que conporte
una frustraci 6n de | os objetivos del tratado o que conproneta
el futuro cunplimento de |as obligaci ones que de él resultan.
La influencia que la insercion del Acuerdo TRIPs representa
para el derecho de patentes argentino no puede depender del
criterio de las partes y de sus iniciativas respecto del
debate; ello es asi pues a |os jueces de |a causa | es corres-
ponde definir el marco juridico del litigio conforne al prin-

cipio iura novit curia, maxinme cuando se trata de una fuente
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nor mati va supr al egal

15) Que en cuanto a |la naturaleza y al cance de | as
obl i gaci ones contraidas por el acuerdo, dice el art. 1, pa-
rrafo 1, in fine: "Los M enbros podréan establecer |ibrenente
el método adecuado para aplicar |as disposiciones del presente
Acuerdo en el marco de su propio sistema y préctica juri-
dicos". El art. 65, correspondiente a | as disposiciones tran-
sitorias, establece en su apartado 1: "Sin perjuicio de |lo

di spuesto en los parrafos 2, 3y 4 infra, los Menbros no

estaran obligados a aplicar |as disposiciones del presente

Acuerdo antes del transcurso de un periodo general de un afo

contado desde |a fecha de entrada en vigor del Acuerdo por e

gue se establece la OMC' (el subrayado no esta en | os textos).

La sal vedad se refiere a las cl ausul as de plazos automaticos
de transicion en favor de distintas categorias de paises, que
no requieren reserva internacional alguna puesto que el
tratado no admte reservas (conf. art. 72). Ello significa que
|l a voluntad de | os estados, expresada en el tratado, ha sido
est abl ecer obligaci ones internacional es escal onadas, y ello en
virtud de que el reconocimento y observancia de | os derechos
de propiedad intelectual no son absolutos, sino que estan
sujetos a valores sociales mas el evados (conf. art. 7 del
acuerdo, "QObjetivos").

En suma, y en |lo que interesa en esta causa, |os
est ados m enbros expresaron su voluntad de que el acuerdo no
sea obligatorio antes del vencimento de |os plazos de tran-
si ci 6n, con excepci 6n de ciertas obligaci ones internacional es
gue | os estados asum eron en forma i nnmedi ata, cono el conpro-
m so de no dismnuir |a conpatibilidad entre el propio derecho

o practicas nacionales y |las pautas del acuerdo, durante el
periodo de transiciOon que se extiende desde el 1° de enero de

1995 hasta la fecha en que la aplicacion del tratado sea
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obligatoria para ese Estado en el plano internacional (art.
65. 5) .

16) Que, tal conmp afirma el recurrente, el concepto
de novedad rel ati va que subyace en el instituto de |as paten-
tes de revalida y |la protecci 6n organi zada por la ley 111, que
di stinguia patentes independientes y revalidadas, no es
conpati ble con el concepto de novedad ni con | os al cances de
principio de prioridad, tal cono resultan del sistema de pro-
tecci 6n del acuerdo asi conp de |as normas sustantivas del
Convenio de Paris-Acta de Estocolno de 1967, especial nente

arts. 4 y 4 bis-, que el citado acuerdo sub exam ne ordena

claranente cunplir (Parte |, Di sposiciones generales y prin-
ci pios basicos, art. 2, ap. 1). No se trata de admtir la
coexi stenci a de una | egi sl aci 6n naci onal que brinda al inven-
tor una proteccion sinplenente nmas anplia que | os estandares
previstos en | os tratados internacionales; |la revalidaci én de
patentes extranjeras es una instituci én extrafa al funciona-
mento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus
pri nci pi os.

A diferencia del criterio seguido en otras materias
-cono |a patentabilidad de productos farnacéuticos, que han
reci bido una regul aci 6n especifica en el acuerdo, a fin de
mtigar el inpacto que |os nuevos estandares pudiesen tener en
| as | egi sl aci ones naci onal es-, no existen normas concretas
atinentes a | as patentes de revalida ni disposiciones relati-
vas a |la apreciacion del requisito de | a novedad que requi eran
regl anent aci 6n. Puesto que | a inconpatibilidad se produce en
el orden de |os principios que inspiran el sistenma general de
acuerdo, sus efectos sobre el orden juridico son innediatos.

17) Que en tales condiciones, la conclusion del
tribunal a quo, exclusivanente sustentada en la ley 111, no

responde al ordenamiento juridico argentino, que no era com
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patible con el instituto de |la revalidacion de patentes al
ti enpo decisivo para |la resolucion de |a causa (conf. consi-
derando 9°). Ello conduce a denegar |as respectivas solicitu-
des, tal conp resolvio el demandado, si bien por distintos
f undanment os.

Por ello, y en forma coincidente con |la solucion pro-
puesta por el sefor Procurador Fiscal en el dictanmen que an-
tecede, se revoca la sentencia de fs. 536/543 vta. En uso de
| as facul tades otorgadas por el art. 16, segunda parte de |la
|l ey 48, se desestina |a denanda. Costas en el orden causado,
en atenci 6n a | a novedad del asunto y a su dificultad juridica
(art. 68, segundo parrafo, Codigo Procesal Civil y Conercial
de la Nacion). Notifiquese y, oportunanente, devuélvanse |os
autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLI NE OCONNCR - CARLCS S
FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCI O - ENRI QUE SANTI AGO PETRACCHI
(en disidencia)- ANTONI O BOGE ANO - GUILLERMO A, F. LOPEZ -
GQUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ
(segun su voto).

ES COPI A

VO-/1 -
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-//-TO DEL SENOR M NI STRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

Consi der ando:

1°) Que la Camara Naci onal de Apel aciones en o Gvi
y Conercial Federal, por su Sala Ill, confirnd | a decision de
la primera instancia que hizo lugar a |la demanda y dej 6 sin
efecto |l as resol uciones del Instituto Nacional de |a Propiedad
| ndustri al por las cuales se habian denegado sendas
solicitudes de patentes de revalida presentadas por Unilever
NV el 13 de junio de 1995 y el 27 de julio de 1995. Contra esa
decision, la parte denmandada dedujo recurso extraordinario

federal, que fue concedido por el tribunal a quo a fs. 569.
2°) Que la actora, enpresa hol andesa, presento el 13
de junio de 1995 la solicitud de revalida -acta n° 332.387- de

| a patente norteanericana n° 5.246.694 del 21 de septienbre de
1993, correspondi ente a una "conposici 6n de chanpd”. Asim sno,

el 27 de julio de 1995, presentd la solicitud -acta n° 331. 958-

de revalida de una patente australiana n° 332.958 del 20 de
novi enbre de 1992, cuyo objeto es wuna "conposicidén de
detergente”. Anbas solicitudes fueron denegadas por el
Instituto Nacional de |la Propiedad Industrial -INPl-, por |as
resol uci ones 34.572 y 34.573, dictadas el 21 de marzo de 1997,
con fundanento en que "la actual legislacidén en materia de
patentes no contenpla el instituto de las patentes de
revalida" (fs. 15/16). La actora estind que, puesto que al
tienmpo de l|a presentacion de sus solicitudes se hallaba
vigente la ley 111, asi conp el decreto 621/95, |as reso-
| uci ones denegatorias dictadas por el o6rgano adm nistrativo
conpet ente vul neraron derechos irrevocabl enente adquiri dos por
su parte, en el caso, el derecho a obtener una patente de
revalida en tanto | a patente extranjera estuviese vigente (fs.
21) .

-12-



U 19. XXXI V.
Unilever NV ¢/ Instituto Nacional de la Pro-
pi edad Industrial s/ denegatoria de patente.

Corte Srprema do  Gusticia de la Sacion

3°) Que el juez de la prinera instancia admtio el
derecho de | a parte actora a que sus solicitudes de patente de
revalida fuesen tratadas y resueltas segun la ley vigente al
tienmpo de |a presentaci 6n de | as respectivas solicitudes, es
decir, de acuerdo con la ley 111 y demas nornas regl anentari as
y concordantes y no de acuerdo con |la nueva |l ey de patentes de
i nvenci 6n y nodel os de utilidad 24.481 (fs. 501/503).

4°) Que |la camara, al resolver |a apelacién del |NPI
sefial 6 en prinmer lugar que no correspondia introducir en el
debate el agravio atinente a la vigencia de |la |ley 24.425, por
la cual se habian aprobado |os acuerdos negociados vy
el aborados en l|a Ronda Uruguay del GATT, entre ellos el
"Acuerdo sobre | os aspectos de | os derechos de propiedad in-
tel ectual relacionados con el conmercio", que no prevé |as
patentes de revalida. Estind al respecto que el Instituto
Naci onal de |l a Propiedad Industrial no habia introducido el
argunment o al fundar |as resol uci ones denegatorias ni al con-
testar |a denmanda y, en esas condiciones, |a discusioén sobre
el punto vulneraria el derecho de defensa de |la actora. Por |o
demds, afirnmd el a quo, dicho acuerdo consagraba niveles
m ni nos de proteccion, |o cual no obstaba a que |os estados
m enbr os est abl eci esen mayores garantias en sus | egi sl aci ones
naci onal es.

En cuanto al derecho aplicable a la resoluci 6n de
las solicitudes de la actora, la camara estind que la |ey
24.481 -revisada por la ley 24.572, que sustituyd y derogd |la
ley 111, y que habia entrado en vigencia a |los ocho dias si-
guientes al de su publicacion oficial, es decir, el 7 de oc-
tubre de 1995 (fs. 539)-, no contenplaba su aplicacion re-
troactiva. Por ello, concluyé que Unilever NV, al presentar
sus pedi dos de patentes de revalida en fecha anterior a l|la

derogaci 6n de la ley 111, habia satisfecho |os presupuestos
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gue dicha ley prevé para acceder al réginen de tal tipo de
patentes. En suma, el tribunal a quo estinmd que |a posicidn
del I NPl conportaba |esion a derechos incorporados al patri-
nmoni o de |la actora desde el depésito de sus solicitudes, am
parados por la garantia del art. 17 de |a Constituci 6n Naci o-
nal . Consecuentenente, confirnd la decision de la prinera
i nstancia salvo en cuanto a |a inposicion de |as costas, que
di stribuy6 en el orden causado.

5°) Que el Instituto Nacional de Propiedad | ndustrial
funddé |a apertura del recurso extraordinario federal en |os
siguientes argunentos: a) |la sentencia apel ada transgredia | as
| eyes 24.481, 24.572 y el decreto 260/ 96, nornmas que adecuaron
la regulacion interna en nmateria de patentes a |las
obl i gaci ones i nternaci onal es asum das por |a Republica Argen-
tina nmediante la ratificaci6on del acuerdo aprobado por |ey
24. 425, punto cuya dilucidaci 6n entrafiaba la interpretaci on y
aplicaci 6n de nornas federales; b) |la camara sosl ayaba -ne-
di ante un argunento equivocado- |a aplicacion de |os princi-
pi os que resultan de normas de jerarquia superior a las |eyes
i nternas, conb son |las contenidas en el Acuerdo TRIPs de |la
Ronda Uruguay del GATT, cuya vigencia no es conpatible con la
idea de la "novedad relativa"” que subyace en el instituto de
| as patentes de revalida; al respecto, adujo la recurrente, la
parte no necesitaba "introducir en el debate" |la totalidad de
ordenamiento juridico vigente puesto que al juez le co-
rrespondia dar el encuadramiento juridico del tema, conforne

al principio iura novit curia; y c) se ha incurrido en arbi-

trari edad normativa, por cuanto |os jueces de |a causa han
fallado el litigio con sustento en una norma juridi ca derogada
al tienpo de la conclusion del tréamite de concesion de la
pat ente, soslayando que el oOrgano administrativo debe otor-

garla después de haber dado por satisfechos |os requisitos
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formal es y sustanciales previstos en el ordenam ento vigente
al tienpo de | a concesi 6n.

6°) Que | os agravi os suscitan cuesti on federal tipica
pues, incluso el reproche invocado con fundanento en la
doctrina de la arbitrariedad entrafia |a interpretaci én de un
tratado internacional y de normas -1leyes 24.481, 24.572, de-
creto 260/96, etc.- de naturaleza federal, y la decision ha
sido contraria al derecho que |la apelante fundd en ellas (art.
14, inc. 1° de la ley 48). Cabe recordar |a doctrina que
sostiene que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de
normas del caracter sefal ado, esta Corte no esta |limtada por
| as posiciones de la camara ni de las partes, sino que le
i ncunbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado,
segun la interpretaci 6n que rectanmente |l e otorgue (doctrina de
Fal | os: 307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631 y muchos otros).

7°) Que el prinmer punto a dilucidar concierne al
nonento relevante a |los efectos de fijar el réginmen |ega
aplicable a las solicitudes de patentes de revalida presenta-
das por la actora. El demandado ha negado que | a presentaci 6n
de la solicitud conporte consolidar una situaci 6n que se in-
corpora cono derecho adquirido al patrinonio del solicitante y
sostiene que, por el contrario, el derecho nace a favor del
interesado con el acto adm nistrativo de |a concesion de |a
patente, el cual debe necesarianente responder a |l a |egisla-
cion vigente al tienmpo de su dictado.

8°) Que nediante la solicitud el inventor proclama y
divulga su invento, fija la prioridad que segun la ley le
corresponde y pone en novimento el necanisno admnistrativo
que, en el sistema argentino, culmna con el otorgamento o |a
denegaci 6n de |l a proteccidn. La presentaciéon de la solicitud

fija el tienmpo critico para apreciar |la novedad segun el
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estado de la técnica y permte |la aplicacion del principio de
atribuci 6n del derecho basado en |a maxima "prinmero en soli-
citar". Las disposiciones del Acuerdo TRIP's se refieren a la
fecha de presentaci 6n de la solicitud conb el nonmento crucia
para determ nar diversos efectos juridicos dispuestos por
aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de
Paris de 1967). En el misnp sentido, el art. 35 de la ley
24. 481 establece: "La patente tiene una duracion de veinte
(20) afos inprorrogables, contados a partir de la fecha de

presentaci 6n de | a solicitud".

9°) Que las normas dirinmentes de |los conflictos entre

| os derechos subjetivos de diversos inventores (art. 4° de

Conveni o de Paris-Acta de Estocol no de 1967, al que remte el
art. 2° ap. 1 del Acuerdo TRIPs y 15 de la |ley 24.481) pueden
inspirar, por estrechisima analogia, la norma transitoria
sobre el conflicto en el tienpo de diversas |egislaciones
aplicables. Si la fecha de presentacion de la solicitud es
decisiva para dirimr los conflictos de derechos entre |os
inventores (art. 15 de la |ley 24.487), razonabl enente tanbi én
lo es para definir el nonmento en el que ha de apreciarse e

derecho aplicable al invento. Es coherente que el diferendo
entre pretendientes a |la patente se decida por el derecho
objetivo vigente en | a fecha decisiva de | a presentacion de |a
solicitud.

10) Que a efectos de determi nar el réginmen vigente
gue interesa en el sub lite, debe recordarse que la solicitud
de revalida acta 332.387 fue presentada el 13 de junio de 1995
y la solicitud de revélida acta 331.958 fue presentada el 27
de julio de 1995. Es decir, en anbos casos |os depésitos
fueron efectuados antes de |la entrada en vigor de la ley
24. 481.

11) Que la camara a quo estind que la vigencia de |la

-16-



U 19. XXXI V.
Unilever NV ¢/ Instituto Nacional de la Pro-
pi edad Industrial s/ denegatoria de patente.

Corte Srprema do  Gusticia de la Sacion

nueva |l ey de patentes de invencion y nodelos de utilidad se
produjo transcurridos "los ocho dias siguientes al de la
publicaci 6on oficial de la ley n° 24.481, o sea el 7/10/95" (fs.
539). A juicio del a quo, en ese nonmento quedd sustituida y
derogada la antigua ley de patentes 111. La cuestion de |la
vi genci a tenporal de la nueva ley no fue notivo de agravi o en
el recurso extraordinario del demandado, que se |limté a
sefial ar: "El 20 de setienbre de 1995, se publica en el B.O la
| ey sanci onada por el Congreso de |a Naci 6n unos neses antes,
N° 24.481. Con ello se produce uno de | os canbi os nas prof undos
en el sistena de concesi 6n de patentes de invencion en un tena
em nentenente técnico, que en el caso nos atafie, conb lo es |la
nodi ficaci 6n de | os requisitos de patentabilidad. Los m snos
se estudian cuando se realiza el examen de fondo de |as
solicitudes" (fs. 555). Aun cuando el recurrente parece
coincidir con la conclusién del juez de la primera instancia
(fs. 502 vta.) y no con la de la alzada, |a ausencia de
agravi o especifico determ na que este Tribunal no se pronuncie
al respecto en esta causa, cuya solucioén no depende de |a
deci si 6n que se tone sobre el punto.

12) Que ello es asi pues al tienpo en que Unilever
NV presentd | as solicitudes de patente de revalida sub exam -

ne, el ordenamento juridico argentino se hallaba transfornado

por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un
tratado i nternaci onal que sentaba principios -y disposiciones
o estandares nininbs- que conportaban un nuevo equilibrio
entre los derechos de los titulares de las patentes y |os
derechos de | os usuari os de conoci mentos y tecnol ogias (conf.
art. 7, "Cbjetivos", y 8, "Principios", del Acuerdo TRIPs), y
gue resultan inconpatibles con el instituto de |as patentes de

reval i da.
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13) Que no puede ignorarse -y sin duda no | o ignoran
| os profesionales dedicados a |os derechos de propiedad
intelectual- que |la Republica Argentina ratificdé el 29 de
dicienbre de 1994 el Acta Final en que se incorporan |os re-
sultados de la Ronda Uruguay de Negoci aci ones Conerci al es
Mul til ateral es, | as Decisiones, Declaraciones y Entendi mentos
Mnisteriales y el Acuerdo de Mrrakech por el que se
establ ece |a Organi zaci 6n Mundi al de Conercio y sus anexos,
suscri ptos en Marrakech, Reino de Marruecos, el 15 de abril de
1994. Entre esos anexos figura el Acuerdo sobre |os aspectos
de | os derechos de propiedad intel ectual rel aci onados con el
conercio -"Trade related aspects of intellectual property
rights”, conocido comb TRIPs-, que entré en vigor el 1° de
enero de 1995, al misno tienpo que el Acuerdo sobre |la Oga-
ni zaci 6n Mundi al del Conerci o.

14) Que un tratado internacional tiene, en |las con-
di ciones de su vigencia, jerarquia superior a las |eyes (arts.
31 y 75, inc. 22, de la Constitucién Nacional; Fallos:
315:1492; 317:1282 y otros) y sus principios integran inme-
di atanente el orden juridico argentino. La interpretaci én de
buena fe de esta inportante consecuenci a conduce a descartar
el anparo del ordenam ento hacia toda sol uci 6n que conporte
una frustraci 6n de | os objetivos del tratado o que conproneta
el futuro cunplimento de | as obligaci ones que de él resultan.
La influencia que la insercio6n del Acuerdo TRIPs representa
para el derecho de patentes argentino no puede depender del
criterio de las partes y de sus iniciativas respecto del
debate; ello es asi pues a |los jueces de | a causa | es corres-
ponde definir el marco juridico del litigio conforne al prin-

cipio iura novit curia, maxi ne cuando se trata de una fuente

nor mati va supral egal

15) Que en cuanto a la naturaleza y al cance de | as
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obl i gaci ones contraidas por el acuerdo, dice el art. 1, pa-
rrafo 1, in fine: "Los M enbros podréan establecer |ibrenente
el método adecuado para aplicar |as disposiciones del presente
Acuerdo en el marco de su propio sistema y practica juri-
dicos". El art. 65, correspondiente a | as di sposiciones tran-
sitorias, establece en su apartado 1: "Sin perjuicio de |lo

di spuesto en los parrafos 2, 3y 4 infra, los Menbros no

estaran obligados a aplicar |as disposiciones del presente

Acuerdo antes del transcurso de un periodo general de un afo

contado desde |a fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el

que se establece la OMC' (el subrayado no esta en | os textos).

La sal vedad se refiere a las cl ausul as de plazos automati cos
de transicion en favor de distintas categorias de paises, que
no requieren reserva internacional alguna puesto que el
tratado no admte reservas (conf. art. 72). Ello significa que
|l a voluntad de | os estados, expresada en el tratado, ha sido
est abl ecer obl i gaci ones internaci onal es escal onadas, y ello en
virtud de que el reconocimento y observancia de | os derechos
de propiedad intelectual no son absolutos, sino que estan
sujetos a valores sociales mas el evados (conf. art. 7 del
acuerdo, "Objetivos").

En suma, y en |o que interesa en esta causa, |os
est ados m enbros expresaron su voluntad de que el acuerdo no
sea obligatorio antes del vencimento de |os plazos de tran-
sici 6on, con excepci 6n de ciertas obligaci ones internacional es
que | os estados asum eron en forma i nnmedi ata, cono el conpro-
m so de no dismnuir |a conpatibilidad entre el propio derecho

o practicas nacionales y |las pautas del acuerdo, durante el
periodo de transicion que se extiende desde el 1° de enero de

1995 hasta la fecha en que la aplicacion del tratado sea
obligatoria para ese Estado en el plano internacional (art.
65. 5) .
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16) Que, tal conp |lo afirnma el recurrente, el con-
cepto de novedad rel ativa que subyace en el instituto de pa-
tentes de revalida y |a proteccion organi zada por la ley 111
gue distinguia patentes independientes y revalidadas, no es
conpati bl e con el concepto de novedad ni con | os al cances de
principio de prioridad, tal conb resultan del sistema de pro-
tecci 6n del acuerdo asi conp de |as nornmas sustantivas del
Conveni o de Paris-Acta Estocol no de 1967, especial nente arts.

4y 4 bis, que el citado acuerdo sub exam ne ordena cl aranente

cunmplir (Part |, Disposiciones generales y principios basicos,
art. 2, ap. 1).

En este sentido, la revalidaci 6n es una institucién
extrafa al funcionam ento del réginmen internacional de pro-
tecci 6n de invenciones que, valga aclararlo, adhiere al sis-
tema de independencia de patentes, segun el cual, no se hace
depender de |la prinera todas | as demas, sino que cada patente
tiene su propia vida juridica con arreglo a |la |egislacion de
cada pais (conf. Antonio A Fernandez, “La propiedad industria
en el derecho internacional” pags. 64/ 66, Barcelona, 1965).

17) Que, por cierto, a |la conclusion precedentenente
expuesta no se opone la referencia que |la actora hace a fs.
564 vta./565 en orden a que |las “patentes de inportaci 6n” no

serian extrafias al régi men internacional indicado, por cuanto
el art. 2.1. del Acuerdo TRIPs remte, entre otros, al art. 1°

parrafo cuarto, del Convenio de Paris que, precisanente, |as
nmenciona. Ello es asi, porque la cita que este ultino convenio
hace de | as “patentes de inportaci 6n” (expresi 6n equival ente a
|as patentes de revalida de nuestra ley 111), |lo es al
exclusivo efecto de sefalar que tal especie se considera

conprendi da dentro del género “patentes de invenci 6n” al que se
refiere la Union de Paris (cit. art. 1° cuarto parrafo), y no

para establ ecer excepci 6n al guna relativa al réginmen general
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de protecci on internacional de |las invenciones, especial nente
en | o que concierne a |os sensibles temas de la prioridad y de
| a novedad.

En este sentido, no es ocioso destacar que el ins-
tituto de las “patentes de inportacion” ha sido considerado
contrario al sistenma unionista por paises que -cono |o fue el
nuestro bajo la vigencia de la ley 111- |e daban carta de
ci udadania en sus |leyes internas. Asi ocurri 6, por ejenplo, en
Francia, donde se ha interpretado que el art. 4 bis de la
Convenci 6n de Paris tuvo por efecto abrogar el art. 29 de |la
ley del 5 de julio de 1844, que establecia |a posibilidad de
que todo autor de una invenci 6n o descubrimento ya patentado
en el extranjero | o patentara tamnbi én | ocal nente pero con una
duraci 6n que no podia exceder de |la concedida a |la patente
anteriornente obtenida en el extranjero (conf. Casal onga,
Alain “Traité technique et practique des brevets d’invention”,
t. 1, n° 441, pag. 273, y n° 493, pag. 296, Paris, 1949
Mont ei | het Paul “Des brevets d’i nvention en droit
conventionnel international et en droit interne”, pags. 176 y
sgtes., Paris, 1950). Y, por cierto, asi debe ser interpretado
lo que ocurrid con el art. 5° in fine de la ley 111, cuya
fuente -casi literal- fue, precisanmente, el citado art. 29 de
la ley francesa de 1844.

A lo que no es inapropiado afiadir, todavia, que
habi endo adoptado el Convenio de Paris el criterio de unicidad
de las causales de nulidad de patentes (art. 4 bis, ap.
segundo), estas 0ltimas no pueden agruparse en independi entes
y de revalida a los efectos de | a novedad, por |o que desde
tal punto de vista resulta claro que |lo previsto por el art.
46 in fine de la ley 111 tanbi én dej 6 de tener operatividad
con | a aprobaci 6n por nuestro pais de dicho ordenam ento in-

ternacional al cual, igualnente en este punto, remte e
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Acuerdo TRI Ps.

18) Que a diferencia del criterio seguido en otras
materias -conp |a patentabilidad de productos farmacéuti cos,
gue han recibido una regul aci 6n especifica en el acuerdo, a
fin de mtigar el inpacto que |os nuevos estandares pudi esen
tener en l|las |egislaciones nacionales-, no existen normas
concretas atinentes a |las patentes de revalida ni disposicio-
nes relativas a | a apreciaci 6n del requisito de | a novedad que
requi eren reglanentaci 6n. Puesto que la inconpatibilidad se
produce en el orden de |los principios que inspiran el sistema
general del acuerdo, sus efectos sobre el orden juridico son
i nmedi at os.

19) Que en tales condiciones, la conclusiodn de
tribunal a quo, exclusivanente sustentada en la ley 111, no
responde al ordenam ento juridico argentino, gque no era com
patible con el instituto de la revalidacion de patentes al
ti enpo decisivo para |a resolucion de |a causa (conf. consi-
derando 9°). Ell o conduce a denegar | as respectivas solicitu-
des, tal conmo resolvi6é el demandado, si bien por distintos
f undanent os.

Por ello, y en forma coincidente con |a solucion pro-
puesta por el sefior Procurador Fiscal en el dictanmen que an-
tecede, se revoca la sentencia de fs. 536/543 vta. En uso de
| as facul tades otorgadas por el art. 16, segunda parte de la
|l ey 48, se desestima |a demanda. Costas en el orden causado,
en atenci 6n a | a novedad del asunto y a su dificultad juridica
(art. 68, segundo parrafo, Cbdigo Procesal Civil y Conercial
de la Nacion). Notifiquese y, oportunanmente, devuél vanse | os
aut os. ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

ES COPI A
DISI-//-
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-//-DENCIA DEL SENOR M NI STRO DOCTOR DON ENRI QUE SANTI AGO
PETRACCHI

Consi der ando:
1°) Que conparto | o expuesto en el voto de |a mayoria

en sus consi derandos 1° a 6°, anbos inclusive, a | os que cabe
remtir por razones de brevedad.

2°) Que el prinmer problema a dilucidar en este caso
consiste en determ nar cual es el réginmen juridico que debe
aplicarse a las solicitudes de patentes de revalida que pre-
sent6 la actora, en junio y julio de 1995, ante el Instituto
Naci onal de |l a Propiedad Industrial (INPl).

La denmandante sostiene que debe aplicarse el réginen
gue se hallaba en vigencia en el nonmento en que tales
solicitudes fueron presentadas. El demandado afirma, en cam
bi o, que debe regir la normativa vigente cuando se dicté el

acto admi nistrativo que rechazd | as nenci onadas solicitudes.
3°) Que asiste razén a la actora. Asi se infiere de

art. 4° del "Convenio de Paris para la proteccion de la
propi edad industrial"” (Acta de Estocolnp de 1967), aprobado

por la ley 22.195 al que remte el sexto considerando del
decreto 621/95 del Poder Ejecutivo Nacional y el art. 2°
apartado prinmero, del "Acuerdo sobre |os aspectos de | os de-
rechos de propiedad intel ectual rel aci onados con el conercio",
aprobado por l|la ley 24.425.

En efecto, en dicho art. 4° se prevén fornas de
dirimr disputas entre | os derechos de diversos inventores a
partir de considerar decisiva |la fecha de presentaci on de |la
solicitud de protecci 6n de | a propiedad industrial. El estan-
dar de la preem nencia de fecha de presentaci én permte en-
tonces inferir el principio esbozado en el parrafo precedente,

en el cual se procura dar solucién a conflictos relativos a la
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aplicacion en el tienpo de |egislaciones sucesivas sobre |a
protecci 6n de |la propiedad industrial.

4°) Que el segundo problenma que plantea este pleito
consiste en precisar cual fue el réginmen juridico vigente en
junio y julio de 1995, época en que la actora presentd |as
sol i ci tudes.

Ella asevera que en tal periodo se encontraba en
vigor la ley 111 de Patentes de Invencio6n, en |la que explici-
tamente se contenpla el sistema de patentes de revalida. La
demandada afirma, en canbio, que la |ley 111 habia sido inpli-
citanmente derogada, a partir del 5 de enero de 1995, por |a
l ey 24.425 que aprobdé el "Acuerdo sobre |os aspectos de |os
derechos de propiedad intel ectual relacionados con el coner-
cio".

5°) Que el Poder Ejecutivo Nacional resolvié este
probl ema cuando estableci6 que la ley 111 estuvo vigente du-
rante el periodo al que se refiere esta causa.

En efecto, el Poder Ejecutivo Nacional sefal 6 cl a-
ramente en el decreto 621/95 -que fue invocado varias veces
por el actor- que "[...] la ley 111 constituye la | egislacién
naci onal vigente en nmateria de patentes [...]" (conf. tercer
consi derando de dicho decreto). Asimsno, en ese msno decreto
se reglanmentaron ciertos aspectos de |as patentes de revalida
(conf. segundo parrafo del art. 9 del citado decreto). Es
oportuno subrayar, por otro |lado, que no se dicto nornma al guna
sobre este asunto en el breve | apso que transcurrid entre |la
fecha de publicaci on del decreto 621/95 (2 de mayo de 1995) y
el nmonmento en que | a actora presentd | as al udidas solicitudes

de patente (junio y julio de 1995).
6°) Que, a raiz de que el decreto 621/95 no fue
i npugnado en autos, no es posible que esta Corte exam ne en

este caso su validez constitucional. Este criterio encuentra
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sustento en conocida y antigua jurisprudencia, con arreglo a
la cual no es licito que |os jueces se pronuncien de oficio
sobre la validez de |os actos de otros poderes del Estado,
tales cono leyes y reglanentos nacionales. Este principio
reconoce por fundanento |a presunci 6n de validez de | os actos
estatales y la necesaria limtacion de |la facultad judicial de
invalidarlos a |os supuestos de la existencia, entre otros
requi sitos, de una causa y de un peticionario. Sbélo bajo esas
condiciones |la potestad legislativa y ejecutiva puede ser
puesta en tela de juicio y tachada de ilegitima a la luz de |a
Carta Fundanental, sin alterar el equilibrio de | os poderes en
virtud de |l a absorci6n del judicial en desnedro de |os otros
(Fall os: 190: 142, pag. 98; 289:177, considerando 11 y sus

citas; 305:2046, considerando 3°; 306:303, considerando 3°

310: 1401, consi derando 4°, entre otros).

En suma, |la actora tiene derecho, por inperio de
decreto 621/95, a que las solicitudes de revalidas referidas
en este pronunci am ento sean examnadas a la luz de la ley 111

de Patentes de | nvenci 6n.

7°) Que | o expuesto torna innecesario el exanen de
| os restantes agravi os del apel ante.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara
formal nente adm sible el recurso extraordinario y se confirm
|l a sentencia de fs. 536/543 vta., sin que ello inplique abrir
juicio sobre si corresponde -a la luz de la ley 111- otorgar
| as patentes de revalidas solicitadas por |a actora. Costas en
el orden causado en atencién a |a novedad del asunto y a su
dificultad juridica (art. 68, segundo parrafo, Codigo Procesa
Cvil y Conercial de la Naciodn). Notifiqguese y, oportunanente,
devuél vanse | os autos. ENRI QUE SANTI AGO PETRACCHI
ES COPI A
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-//-DENCI A DEL SENOR M NI STRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT

Consi der ando:

Que el infrascripto coincide con | os considerandos 1°
a 10 del voto de la nmayoria.

11) Que a fin de precisar la fecha de entrada en
vi gencia del citado tratado debe recordarse que | a Republica
Argentina nmediante la |ey 24.425 aprob6 el acta final en que
se incorporaron |los resultados de |la Ronda Uruguay de nego-
ci aciones conerciales nultil ateral es; |as decisiones, decla-
raciones y entendimentos mnisteriales y el acuerdo de M-
rrakesh, por el que se establece |a Organizaci 6n Miundi al de
Conmercio y sus cuatro anexos, suscriptos el 15 de abril de
1994, entre |l os que se encuentra el Acuerdo sobre | os Aspectos
de | os Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el
Conercio (ADPIC o TRIP' s, por sus siglas en inglés).

Tal aprobacion no inporto |a entrada en vigencia de
conveni o sino en |a nedida prevista por el propio instrunento,
pues de acuerdo con |a Convenci 6n de Viena sobre el Derecho de
| os Tratados de 1969 -aprobada por |ley 19.865- un tratado
entrara en vigor de la manera y en la fecha que en él se
di sponga o que acuerden | os estados negoci adores (art. 24.1),
sin perjuicio de que necesarianente |as disposiciones que
regulen la manera o | a fecha de entrada en vigor se aplicaran
desde el nonmento de | a aprobaci 6n de su texto (art. 24.4).

En este sentido, el art. 65.1 del nentado acuerdo
expresa que ninguan menbro estara obligado a aplicar sus dis-
posi ci ones antes del transcurso de un periodo general de un
afio contado desde |a fecha de entrada en vigor del acuerdo
sobre la Organizaci 6n Mindial del Conercio, aunque debera
asegurarse de que las nodificaciones que introduzca en sus
| eyes, reglanentos o practicas durante ese periodo no hagan

que dismnuya el grado de conpatibilidad de éstos con |as
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di sposi ci ones del presente acuerdo (art. 65.5).
Puesto que | a fecha de entrada en vigor del acuerdo

por el que se establece |a Organizaci 6n Mundi al del Comercio

es el 1° de enero de 1995, ninguno de |os menbros estaban

obl i gados a aplicar sus disposiciones hasta el 1° de enero de
1996.

12) 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 térmnos del tratado en
el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta |a
importancia que reviste el acatamento de la disposicidn
transitoria del citado art. 65.1, ya que |la incorporaci 6n de
este tipo de normas resultd decisiva a fin de conseguir |a mas
pl ena participacion en |los resultados de |as negoci aci ones
(conf. Preanbul o del ADPIC), conp asi tanbi én que se trata de
un plazo de transicion automati co que no prevé comuni caci on
al guna que <condicione su ejercicio ni requiere reserva
i nt ernaci onal de ningun tipo puesto que el acuerdo no admte
reservas (art. 72).

13) Que el art. 65.5 del Acuerdo TRI P s di spone que
todo mienbro que se valga de un periodo transitorio al anparo
de |l o dispuesto en los parrafos 1, 2, 3 y 4 se asegurara de
gue las nodificaciones que introduzca en sus |eyes, reglanmen-
tos o practicas durante ese periodo no hagan que di sm nuya el
grado de conpatibilidad de éstos con |as disposiciones del
present e acuerdo.

El instituto de las patentes de revalida previsto en
la ley 111 desde el afio 1864 no puede consi derarse conb una

"“modi ficaci6on" introducida en el nmencionado periodo de
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U 19. XXXI V.
Unilever NV ¢/ Instituto Nacional de la Pro-
pi edad Industrial s/ denegatoria de patente.

Corte Srprema do  Gusticia de la Sacion

transi ci 6n que di smnuya el grado de conpatibilidad de nuestra
| egi sl aci 6n con el acuerdo.

El citado art. 65.5, conp se desprende de una in-
terpretaci 6n | 6gica de su texto, no obliga a los nmienbros a
i ntroducir en sus |eyes, reglanentos o practicas nodificacio-
nes que las hagan conpatibles con |as disposiciones de
acuerdo, sino que soOlo establece que en caso de adoptarse
tal es canbi os éstos no deberan dismnuir la referida conpati -
bi |'i dad.

14) Que por otra parte, tanpoco parece razonable
sostener que resultan aplicables |os "principios" subyacentes
de un convenio que, en virtud de los plazos de transiciodn
previstos en su propia normativa, no habia entrado aun en
Vi genci a.

En este sentido, carece de relevancia |a distincion
entre disposiciones operativas y programaticas pues aun |a
aplicaci 6n de | as prineras supone |a existencia de un tratado
en vigor.

15) Que a la fecha de presentaci 6n de |las solicitu-
des de revalida, en junioy julio de 1995, la ley 24.481 no se
encontraba vigente pues aun no habia sido pronul gada ni
publicada, de alli que la ley 111, a la saz6n no derogada, era
la que regia la materi a.

Ello es asi en virtud de que el art. 102 de |l a se-
fal ada | ey 24.481, que preveia su aplicacion retroactiva al 1°
de enero de 1995, habia sido observado por el Poder Ejecutivo
medi ante el decreto 548/ 95.

En consecuencia, resulta ajustada a derecho |a con-
clusi 6n del a quo en cuanto a que |la solicitud de patentes de
| a actora debe ser decidida a la luz de |a nentada |ley 111.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara

adm sible el recurso extraordinario y se confirma |a senten-
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cia. Con costas en el orden causado en atenci on a | a novedad
del asunto y su dificultad juridica (art. 68 del Codigo Pro-
cesal Civil y Conercial de la Nacién). Notifiquese y devuél -
vase. GQUSTAVO A. BOSSERT.

ES COPI A
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