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MARCAS

SIGNOS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES

Nombre comercial — Legislaciéon aplicable.

New Zealand Rugby Football Union Inc. ¢/ Ceballos, Anibal Germdn s/ nulidad de
marca. Daiios y perjuicios. 03/04/2001 — Fallos: 324:951.

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revoco la sentencia
de primera instancia y consider6 prescripto el derecho de la actora a solicitar la nulidad
del registro de la marca “AllBlack’s”, otorgado en 1980 y 1981 y confirmé el rechazo de
la renovacion solicitada.

La actora interpuso recurso extraordinario. La Corte revocd la sentencia.

En su voto el juez Moliné O’Connor remiti6 a los fundamentos de la causa “Marriot”
(Fallos: 314:1048).

El juez Petracchi en su voto sostuvo que en los casos de copias serviles con, fundamento
en el concepto moralizador del art. 953 del Codigo Civil se habia querido evitar en el am-
bito del derecho marcario, la subsanacion del acto inmoral por el transcurso del tiempo.
Por su parte, el juez Vazquez en su voto opino que si un titular local de una designacion de
actividades tiene derecho, en caso de conflictos de propiedad industrial suscitados en otro
pais unionista, a exigir para si la proteccion que le brinda el Convenio de Paris, no menos
debe reconocerse a un cualquier unionista extranjero cuando el conflicto se presenta en la
Republica Argentina y ello habra de ser asi aun en el caso de que invocara la titularidad
en el uso de una denominacién o vocablo que para la ley argentina no sea propiamente un
nombre comercial sino una designacion de actividades. La referencia que en el convenio
se hace del “nombre comercial” resulta una mera referencia genérica susceptible de abar-
car las distintas variedades o modalidades que estan presentes en las legislaciones de las
diferentes naciones.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Tratados internacionales — Propiedad industrial.
b) Nombre comercial — Legislacion.

¢) Nombre comercial — Competencia desleal.

d) Marcas — Actividades comerciales.

e) Derecho comercial — Proteccion.

f) Buena fe — Interpretacion de los tratado.
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g) Nulidad — Prescripcion.
h) Consumidores — Nombre comercial.

B Estdandar aplicado por la Corte

- La legislacion argentina cumple con los requisitos minimos exigidos por del Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial -cuyo art. 8° deja abierta la deter-
minacion de las condiciones de proteccion que en su ambito corresponderan al nombre
comercial-, al establecer normas que tutelan a las designaciones, denominacion que cubre
a la figura que el convenio llama nombre comercial.

- La ley 22.362 pretendi6 adecuar la normativa interna a las disposiciones del Convenio
de Paris ampliando el régimen del llamado nombre o designacion comercial por entender
que su ambito era limitado, posibilitando la inclusion de las designaciones de actividades,
lo que conduce a interpretar que aquéllas debian ser susceptibles de proteccion.

- Las “designaciones” a las que se refiere la ley 22.362, que sustituyeron a los nombre co-
merciales a los que se referia la ley 3975, se encuentran tuteladas por el art. 10 bis, parrafo
3° del Convenio de Paris en cuanto obliga a que en supuestos de competencia desleal, se
prohiba cualquier “acto” que cree una confusion, por cualquier medio que sea, con el es-
tablecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

- La designacion “AllBlacks” se trata de una denominacion que goza de valor patrimonial
al desarrollarse alrededor del rugby actividades comerciales de significacion economica,
como contratos entre jugadores y clubes, contratos publicitarios, proteccion marcaria de
las denominaciones y signos distintivos de los diferentes equipos, asi la designacion de
tales actividades cumple un papel destacado en la identificacion de los productos vincu-
lados a ellas.

- La profesionalizacion del deporte, asi como la extraordinaria comercializacion de la
actividad deportiva, tienen implicancias en los distintos sectores en que se divide el orde-
namiento juridico, especialmente en el derecho mercantil y dado que poseen un sustancial
valor economico, merecen la proteccion que les brinda el Convenio de Paris.

- Una interpretacion de buena fe del Convenio de Paris que siempre debe regir en materia
de tratados (arts. 31 y 32 de la Convencion de Viena sobre Derechos de los Tratados de
1969) obliga, en los términos del art. 6° bis, inc. 3° a anular las marcas que constituyan la
imitacion de designaciones que la autoridad competente del pais de registro estime noto-
riamente conocidas en esa jurisdiccion.

- Al probarse que el pretendido titular de la marca “AllBlacks” se beneficiara con la fama
del equipo de rugby la marca de la demandada constituye una copia servil de una desig-
nacién perteneciente a un tercero, por lo que al ser un acto de nulidad absoluta originada
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en un acto de mala fe, deviene imprescriptible, art. 6° bis, inc. 3° del Convenio de Paris.

- Los principios y fundamentos de la legislaciéon marcaria, apuntan a proteger tanto el
interés de los consumidores, como las buenas practicas comerciales a efectos de prevenir
el aprovechamiento ilegitimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la funcion
individualizadora insita en el derecho, al uso exclusivo del nombre comercial. El criterio
estricto que establece el Convenio de Paris para aquellos actos en los que media mala fe
es concordante con los principios generales del derecho y con la regla moral establecida
en el art. 953 del Caodigo Civil.

Texto del fallo

Dictamen del Procurador General de la Nacion:

Suprema Corte:

-1-
La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al considerar pres-
cripto el derecho de la actora, revoco la decision del juez de primera instancia del fuero,
que habia hecho lugar a la nulidad del registro de la marca “AllBlacks” otorgado en 1980
y 1981, reclamada por la New Zealand Rugby Football Union (ver fs. 265/270).
Para asi decidir, coincidio, en lo medular de la cuestion planteada, con el aludido juez, en
que el demandado no podia desconocer el término “ALL BLACKS”, motivo por el que
concluy6 que el registro de la marca importd una copia servil tefiida de mala fe.
Sin embargo, sefial6 que el Convenio de Paris, para la Proteccion de la Propiedad Indus-
trial, tutela a las “denominaciones comerciales” y no a cualquier designacion. En virtud
de ello, sobre la base de que no se encuentra probado que la denominacion de la actora
constituya una marca o un nombre comercial, concluy6 que el régimen sobre prescripcion
que regula el art. 6° bis de ese acuerdo internacional, no se aplica al caso.
Acord6 también, que la actora cuenta con la proteccion del art. 27 de la ley 22.362, y,
consecuentemente, aplico el plazo decenal previsto en su art. 25, al estimar que existe en
nuestro ordenamiento positivo una norma que regula la materia. Declar6, por lo tanto,
prescripta la accion respecto del registro otorgado originariamente -1980, 1981- pero con-
firmo el rechazo de la renovacion solicitada por acta N° 1.801.939.

S0 -
Contra tal pronunciamiento, se alzd la actora, planteando recurso extraordinario a fs.
274/288, el que fue concedido a fs. 291.
Fundamenta el apelante la procedencia formal del recurso, en que se halla en tela de juicio
la aplicacion de normas federales y la decision, ademas de causarle un gravamen irrepa-
rable, no se ajusta a la razon, toda vez que la alzada efectud una erronea inteligencia y
aplicacion de la Ley de Marcas 22.362, asi como del Convenio de Paris, ratificado por ley
17.011, con lo que se configura, ademas, un presupuesto de arbitrariedad que a la postre
violenta un derecho amparado por la Constitucion Nacional, como es el de propiedad
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sobre una designacion notoria.

Aduce el agraviado, que en los considerandos de su sentencia, el a quo parte del principio
de que el demandado jamas podria desconocer la existencia del equipo de rugby “All-
Blacks”, y que, por ende, tal registro import6 una copia servil tefiida de mala fe, aserto
que, en definitiva, vino a reconocerle un derecho de propiedad exclusivo y excluyente
sobre tal designacion.

Manifiesta, por otra parte, que se admite que el nombre “AllBlacks” merece la protec-
cion del art. 27 de la ley 22.362, cuya normativa resguarda al titular de una designacion
notoria, y que la sentencia recurrida es arbitraria toda vez que se aparta de la reiterada
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, que establece que no puede
convalidarse derecho alguno sobre una marca, si éste tiene origen en una conducta contra-
ria al art. 953 del Codigo Civil.

Finalmente, agrega que la sentencia de camara conlleva a una paradoja, puesto que la
denominacidn que identifica al equipo neozelandés se encuentra desdoblada en cabeza de
dos titulares distintos, la New Zealand Rugby Football Union y el sefior Anibal German
Ceballos, provocando asi, una situacion contradictoria con los mas elementales principios
en materia marcaria, cual es el de la exclusividad que todo titular posee sobre la designa-
cion que le pertenece.

-1 -
De las constancias de la causa surge que el demandado registrd la marca “AllBlack’s” en
las clases 9 y 16, bajo el n°® 1.023.538 de la clase 25 del nomenclador marcario interna-
cional.
En esa situacion, a fs. 8/22 se presentd por apoderado la New Zealand Rugby Football
Union iniciando demanda el 9 de marzo de 1993, a efectos de solicitar la declaracion de
nulidad de los referidos registros y que se declare infundadala solicitud del demandado a
efectos de renovar la misma marca para distinguir “camisas, ropa interior, medias, calza-
dos y ropa especialmente disefiados para la practica de deportes, confecciones de pieles
naturales e imitacion”.
Se manifestod, por otro lado, que la New Zealand Rugby Football Union congregaba a to-
das las entidades vinculadas al rugby de Nueva Zelanda y que el equipo representativo de
ese pais son los “ALL BLACKS”, destacando ser que era uno de los mejores en el mundo
del rugby y que se distingue con una casaca negra con el helecho de plata.
Conferido el traslado, el demandado resistio la pretension y opuso la excepcion de pres-
cripcion, con fundamento en el art. 25 de la ley 22.362. Neg¢ la invocada trascendencia
y popularidad del equipo representativo de Nueva Zelanda y sostuvo que a la época de su
solicitud apunt6 a dos marcas “AllBlacks” y “Todo Negro”, lo cual revelaba que la inten-
cion estuvo dirigida a un color y no al mencionado equipo deportivo.
A fs. 240/243, obra la sentencia dictada por el juez de primera instancia, que acogi6 la de-
manda incoada por el actor y declar6 la nulidad de la marca “AllBlack’s” registrada bajo
el nimero 1.023.538 en la clase 25 del nomenclador internacional otorgada originalmente
en 1980 y 1981.
Asimismo, declar6 fundada la oposicion deducida por la actora al registro de la marca.
A su vez, cabe destacar que la sentencia se apoyod en el hecho de que si bien la actora
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no acreditd que la denominacion “AllBlacks” sea una marca registrada en alglin pais,
ni demostrd que se trataba de un nombre comercial, por lo que declar6 inaplicable el
Convenio de Paris, ratificado por la Republica Argentina en 1966. Considerd no obstante
que la denominacion “AllBlacks” puede estar incluida dentro de la definicion del art. 27
de la Ley de Marcas. Reconoci6 asimismo, que la denominacion del equipo neozelandés
era notoria e interpret6 que el demandado no pudo desconocer dicha notoriedad y que en
realidad quiso aprovecharse de la fama ganada por el citado equipo. Por lo tanto, concluyo
que era una copia servil, tefiida de mala fe e hizo aplicacion del art. 953 del Cédigo Civil,
haciendo lugar a la demanda.

Esta decision de acuerdo con lo expuesto en el punto primero, fue revocada parcialmente
por el tribunal de alzada, con el alcance que alli se indica.

STV -
En mi parecer, el recurso extraordinario es procedente en lo formal, toda vez que el ape-
lante cuestiona el alcance e interpretacion de la ley 22.362 y del Convenio de Paris, rati-
ficado por la ley 17.011, de evidente naturaleza federal.

Establecido ello, en orden a la interpretacion de las normas cuya inteligencia se debate
en el sub lite, conviene sefalar, en primer término, que el Convenio de Paris para la Pro-
teccion de la Propiedad Industrial, ratificado por Argentina mediante ley nacional 17.011,
impone a los paises miembros de la union, el establecimiento de un plazo de prescripcion
minimo de cinco afios para reclamar la anulacién de marcas, (art. 6° bis, inc. 2°). El men-
cionado acuerdo internacional, también indica que no se fijard plazo cuando se trata de
reclamar la anulacion de las marcas registradas o utilizadas de mala fe (inc. 3°).

En segundo lugar, de la inteligencia de los parrafos 2° y 3° del art. 6° bis, surge que se
establecen plazos minimos de prescripcion de las acciones para solicitar la cesacion de
uso y la nulidad previstas en el parrafo 1°, pero cuando se trata de marcas registradas o
utilizadas de mala fe, no se fija término a dicho fin. En tales condiciones, no cabe sino
concluir que en el marco del mencionado tratado en tales supuestos, dicha accion es im-
prescriptible.

Cabe observar, también, que una interpretacion extensiva del Convenio de Paris en su art.
6° bis obliga a la invalidacion de marcas que constituyan la imitacion de designaciones
-comerciales o no- que la autoridad competente del pais de registro estime notoriamente
conocidas en esa jurisdiccion.

Por otra parte, en cuanto se refiere a nuestro ordenamiento, la Ley de Marcas y Designa-
ciones 22.362, dispone en su art. 25, que la accion de nulidad prescribe a los diez afios de
registrada la marca, mientras el art. 24 de dicha ley 22.362 en su inc. b, establece que son
nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocia o debia conocer que
ellas pertenecian a un tercero.

Abhora bien, en este contexto, cabe razonablemente considerar que la sancion de la ley
22.362, no implico la modificacion de las soluciones previstas en la materia por el men-
cionado acuerdo internacional, sino que, por el contrario,mediante dicho cuerpo legal,
el legislador, tal como surge de la propia exposicion de motivos de esta ley, pretendid
adecuar nuestra normativa interna a las disposiciones del Convenio de Paris, aprobado
mediante ley 17.011.
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Es necesario poner de relieve, asimismo, que en el improbable supuesto que se conside-
rara que la norma interna se opone a las soluciones previstas en el tratado internacional,
no denunciado por nuestra Nacion, y por tanto, plenamente vigente, ello debid llevar al
tribunal a quo a aplicar la norma de mayor jerarquia, segin lo dispuesto por el art. 75, inc.
22, primera parte, de la Constitucion Nacional.

Por ello, en mi criterio, el mencionado plexo legal permite concluir que para ambos cuer-
pos normativos, la marca no se puede registrar cuando se trata de una copia servil y por
ende esta originada en un acto de mala fe, desde que en dichos casos, se esta sin lugar a
dudas frente a un supuesto de nulidad absoluta, que motiva que la accion devenga impres-
criptible.

V-
Cabe poner de relieve que la finalidad primordial de la legislacion marcaria, reside en la
proteccion de las buenas practicas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor.
Por tanto del juego armoénico de ambos sistemas normativos se desprende que, en rigor, no
se contraponen sino que, por el contrario, se complementan. El art. 6° bis del Convenio de
Paris dispone expresamente la inexistencia de plazo de prescripcion para supuestos como
el aqui estudiado de marcas registradas de mala fe, prima facie nulas de nulidad absoluta.
En ese contexto, considero, por el contrario, que el art. 25 de la Ley de Marcas, se refiere
exclusivamente a los casos de nulidad relativa, por ser susceptibles de confirmacion. La
accion de nulidad, entonces, s6lo en esos supuestos, tendria un plazo de prescripcion; una
interpretacion contraria, en cambio, llevaria a concebir que los interesados pueden conva-
lidar actos contrarios a la moral, las buenas costumbres y buena fe, en los cuales el Estado
estd obviamente interesado en invalidar.

Acordado, entonces, que ambos cuerpos normativos se complementan, nada es obstaculo
a la plena vigencia de los principios generales del derecho y, en especial, de la regla moral
reconocida en el art. 953 del Codigo Civil. En ese marco, la interpretacion del a quo de las
normas mencionadas no se ajusta al auténtico sentido que les quiso otorgar el legislador.

-VI -
Corresponde, de otro lado, poner de resalto que, como lo tiene dicho V.E., por encima de
lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio que, a través de una adecuada her-
menéutica se indague acerca de su sentido juridico. Esta investigacion no debe prescindir
de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpre-
tacion razonada y sistematica asi lo requiere (conf. Fallos: 292:181; 293:528; 300:417 y
muchos otros).

Vale recordar, a todo evento, que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, in re
“Fromageries Bel S.A. ¢/ Enrique Ivaldi s/ nulidad” (Fallos: 253:267) sostuvo dicho prin-
cipio en la materia, al confirmar la sentencia que sancionaba con nulidad a la copia servil
de una marca extranjera.

También es correcto hacer mérito que, de la prueba producida en autos, surge acreditada
la importancia y notoriedad del equipo representativo de Nueva Zelanda, los “AllBlac-
ks”, que el rugby como deporte es reconocido en forma general y notoria en nuestro pais
desde hace tiempo y que la fama ganada por el equipo neozelandés en ese ambito es
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palmaria, motivo por el que no puede dejar de considerarse que el publico consumidor
necesariamente ha de interpretar que la indumentaria y productos “AllBlacks” no pueden
dejar de provenir de dicho origen, y es logico por tanto suponer que el pretendido titular
de la marca se beneficiaria en definitiva con la fama del citado equipo de rugby de Nueva
Zelanda, dando lugar a la figura juridica del enriquecimiento sin causa, como resultado
de un acto ilicito.

- VII -
En tal sentido consta el precedente de V.E. en los autos “Christian Dior S.A. ¢/ Mampar
S.A. s/ cese de uso demarcas y op. inf. reg. de marcas”, C.140, L.XXI., sentencia del 31
de marzo de 1987, en el cual se decreto la nulidad dela solicitud de la marca “Christian
Dior”, registrada en la
clase 11, y usada para mamparas de bafio, clase en que la reconocida firma francesa no
tenia registro alguno, no habia usado la marca para esos productos, ni tampoco tenia re-
gistro en otra clase con la que hubiera una superposicion. Sin embargo, en dicha causa se
sostuvo que se daba por probada la intencion de inducir a engafio al publico consumidor
al recurrir a una copia servil de la prestigiosa marca de la actora,en abierta violacion del
art. 953 del Codigo Civil y del art.24, inc. b, de la Ley de Marcas.
Nuestra doctrina ha definido a la marca como el signo que distingue un producto de otro,
o un servicio de otro. Es asi que, cuando hablamos de una marca notoria, asociamos de
inmediato un producto y aquélla indica al publico consumidor una fuente constante y
uniforme de satisfaccion. Esto lleva a interpretar, que la marca cumple con una funcion
distintiva que le permite al consumidor comprar un producto en vez de otro y saber quién
es su fabricante. Sera para muchos un factor esencial y determinante al momento de ad-
quirirlo.
A partir de ello, teniendo en cuenta que segun la doctrina, la notoriedad es un grado supe-
rior al que llegan pocas marcas o designaciones, el logar el mencionado status implica un
nivel de aceptacion por parte del publico consumidor que sélo es consecuencia del éxito
que ha tenido el producto,servicio o, como en el caso de autos, la fama deportiva de los
“AllBlacks”.
En mi opinién, para que haya notoriedad la designacion debe ser conocida por la mayor
parte del publico, sea o no consumidor, lo que incluye a eventuales consumidores. En el
caso de los “AllBlacks”, como lo que venimos sosteniendo,la reconocida fama ganada por
el mencionado equipo es manifiesta,e incluso la cancidon que los distingue es conocida,de
modo amplio gracias a la publicidad de una reconocida tarjeta de crédito.
En reiteradas oportunidades, nuestra jurisprudencia ha dicho al respecto que la protec-
cion a las marcas o designaciones notorias, tiene como finalidad, en primer término, la
proteccion al publico consumidor del error en que seria inducido respecto del origen del
producto; y en segundo lugar, al titular de tal marca o designacion.
De lo expuesto se deduce que el derecho adquirido por la marca oponente, de clara no-
toriedad, debe privilegiarse frente a una mera expectativa que presupone la solicitud de
quien pretende lograr su registro, precisamente porque, siendo grande su difusion y su
empleo, cualquier situacion de duda debe favorecer a la primera.
Es bueno sefialar, a todo evento, que la notoriedad de una marca, es mas, de una mera de-
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signacion, medie o no registro en el pais o en el extranjero, no requiere prueba; desde que
si fuera necesario acreditarla entonces pondria de por si en evidencia que ella no existe.
Asi lo ha reconocido la jurisprudencia, al sostener que la notoriedad de una marca es un
hecho al alcance de todos o de una importante mayoria y no requiere, por tanto, de prueba
especifica. Los antecedentes expuestos permiten descalificar sin mas el argumento dela
quo relativo a que la actora no ha demostrado que su denominacién constituya una marca
0 nombre comercial.

- VIII -
Corresponde ponderar, asimismo, que al referirse las normas marcarias al “nombre” de
una persona, lo hacen con un alcance amplio, comprensivo del seudéonimo o del apellido
(y no solamente del conjunto integrado por el nombre de pila y el apellido cuando han ad-
quirido notoriedad), porque esta es la interpretacion que mejor se aviene con la finalidad
de la legislacion. Asi se sostuvo en el precedente “Lacoste” al sefialar que en materia de
marcas el seudéonimo cuando adquiere notoriedad, goza de la tutela del nombre (sentencia
del 6 de julio de 1989, en autos “Lacoste, Jean René ¢/ Modart S.A.C.LF. e 1.”, Fallos:
312:1171).
Ha senalado la doctrina, a su vez, que es maniobra conocida, la de registrar una marca o
la designacion extranjera notoria en un pais donde atn no ha sido registrada, y utilizarla
usufructuando asi el prestigio de un tercero, o de esperar que el verdadero titular intente
comerciar con la misma y al impedirlo el registro previo, se vea obligado a comprarla.
En el caso de autos, es facil advertir que se trata de un acto contrario a la moral, a la buena
fe y a los sanos principios que deben regir la competencia comercial, pues cuando se habla
de “AllBlacks”, es inevitable no pensar que se alude al equipo neozelandés, lo que nos
lleva a concluir que en supuestos como el de autos nos hallamos frente a un caso nitido de
apropiacion indebida de una marca.
De igual modo nuestra jurisprudencia ha dicho, que en casos excepcionales, puede un
comerciante extranjero pedir la nulidad de una marca argentina si ésta resulta una copia
servil de la suya otorgada en otra nacion, siempre que concurra al supuesto de evidente
abuso o mala fe o que la actitud de quien obtuvo el registro implique el eventual usufructo
del prestigio de la marca extranjera, sin que influya la circunstancia que la inscripta en el
pais, no se hubiese efectivamente utilizado, asi como que, en circunstancias excepciona-
les, puede un comerciante extranjero pedir la nulidad de la marca argentina, si resulta una
imitacion servil de la conocida, utilizada u otorgada en otra u otras naciones, extremos que
en mi criterio se dan en el caso de autos.
Frente a esta conclusion carece de relevancia, por ende, dilucidar cual de los plazos es-
tablecidos es el que debe computarse para determinar la prescripcion para accionar, al
encontrar sustento el indebido uso del nombre cuestionado en un acto de manifiesto ca-
racter nulo, de nulidad absoluta, como es la copia servil de una designacion notoria que
pertenecia a un tercero, y por tanto la accion para resguardarse de su perjuicio deviene
imprescriptible, conforme al art. 6° bis, inc. 3°, de la ley 17.011.
Por todo ello, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto a fs.
274/283 y revocar el decisorio apelado con los alcances sefialado en el presente dictamen.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 1999.NICOLAS EDUARDO BECERRA.
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Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 3 de abril de 2001.

Vistos los autos: “New Zealand Rugby Football Union Inc. ¢/ Ceballos, Anibal Germéan s/
nulidad de marca. Dafios y perjuicios”.

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
al revocar lo resuelto en la instancia anterior, considerd prescripto el derecho de la actora
a solicitar la nulidad del registro de la marca”AllBlack’s” otorgado en 1980 y 1981, con-
firmando, por el contrario, el rechazo de la renovacion solicitada por acta n°1.801.939.
Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario, parcialmente concedi-
doafs. 291.

2°) Que la camara entendid que el demandado no podia desconocer la notoriedad interna-
cional de la designacion”AllBlacks”, por lo que el registro de la marca import6 una copia
servil tefiida de mala fe. Sefald, sin perjuicio de ello, que el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial sélo tutelaba a las “denominaciones comerciales™y
no a cualquier designacion y, por ende, al no constituir la denominacién de la actora ni una
marca ni un nombre comercial, no resultaba aplicable al caso de autos el régimen sobre
prescripcion regulado por el art. 6° bis del citado convenio, en cuanto prevé la imprescrip-
tibilidad de la accioén para obtener la anulacion de marcas registradas de mala fe.
Concluyd que si bien la actora contaba con la proteccion del art. 27 de la ley 22.362, la
accion se encontraba prescripta por aplicacion del plazo decenal del art. 25 de dicho cuer-
po normativo, sin que correspondiera acudir al standard del art. 953 del Codigo Civil para
resolver la accion de nulidad.

3°) Que el recurso extraordinario es formalmente procedente, toda vez que se ha puesto
en tela de juicio la aplicacidon e inteligencia del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial, ratificado por ley17.011, y de la ley de marcas y designaciones n°
22.362, y la decision del a quo ha sido adversa al derecho de naturaleza federal invocado
por el apelante.

4°) Que la recurrente pretende proteger y defender adecuadamente la “designacion co-
mercial” con la que se identifica al seleccionado nacional del rugby de Nueva Zelanda
ya todos aquellos articulos deportivos que giran en torno a tal conjunto. Afirma que, de
acuerdo al art. 6° bis, inc. 3°del Convenio de Paris, estaria en condiciones de reclamar
en cualquier tiempo la anulacion de la marca del demandado dado su registro de mala fe.

5°) Que cabe recordar que, en lo sustancial, los jueces de la causa concluyeron que dicho
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convenio internacional era inaplicable al caso pues en la enumeracion que su art. 1°, ap.
2°, hace de diversos institutos de la propiedad industrial, no aparecen mencionadas las de-
signaciones de actividades-a las que si hace referencia el art. 27 de la ley22.362- y que la
actora no habia probado que “AllBlacks”estuviera registrada como marca en algun pais,
ni que fuera un nombre comercial.

6°) Que corresponde entonces determinar si la actividad de la aqui actora puede ser inclui-
da en los términos dela convencion.

7°) Que el art. 1°, ap. 2° del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Indus-
trial (aprobado por la Republica Argentina mediante la ley 17.011) menciona al nombre
comercial como un objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio.
Asimismo el art. 8° del citado tratado sefiala que”...el nombre comercial sera protegido
en todos los paises dela Union sin obligacion de depdsito o de un registro, ya forme o no
parte de una marca de fabrica o de comercio”.

8°) Que se trata de una disposicion de gran amplitud,que deja abierta a los paises que
forman parte de la union la determinacion de las condiciones de proteccion que en su
ambito corresponderan al nombre comercial. La legislacion argentina cumple con los re-
quisitos minimos exigidos por el Convenio de Paris al establecer normas que tutelan, bajo
tal legislacion, a las “designaciones”, denominacion que cubre a la figura que el citado
convenio llama nombre comercial.

9°) Que, en efecto, con el dictado de la ley 22.362e¢l legislador pretendi6 adecuar la nor-
mativa interna a las disposiciones del Convenio de Paris, aprobado mediante la ley17.011.
Entre tales innovaciones, se amplio, segun surge dela exposicion de motivos, el régimen
del llamado nombre o designacion comercial por entender que su &mbito era limitado,po-
sibilitando la inclusion de las designaciones de actividades,lo que conduce a interpretar
que, frente a las exigencias del citado convenio, aquéllas debian ser susceptibles de pro-
teccion.

10) Que, en tales condiciones, cabe concluir que las “designaciones” a las que se refiere
la ley 22.362 han sustituido, con otra denominacién, a los nombres comerciales a los
que se referia la derogada ley 3975, por lo que les resultan aplicables las disposiciones
del Convenio de Paris que protegen al “nombre comercial”. Asimismo, la tutela de estas
“designaciones” también se encuentra comprendida en el art. 10 bis, parrafo 3°, del citado
convenio en cuanto obliga a los paises de la unién, en supuestos de competencia desleal,a
prohibir cualquier “acto” que cree una confusion, por cualquier medio que sea, con el es-
tablecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

11) Que en el caso de autos no cabe duda de que la proteccion de la designacion que in-
tenta la actora cumple,entre razones de otro orden, una funcidon econémica en el sentido
amplio que el citado convenio atribuye al término comercio;es decir, se trata de una de-
nominacion que goza de valor patrimonial. Es notorio que alrededor de esta clase de de-
portes se desarrollan actividades comerciales de significacion econdomica, como contratos
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suscriptos por los jugadores con los clubes y uniones, contratos publicitarios, proteccion
marcaria de las denominaciones y signos distintivos de los diferentes equipos, de modo
tal que la designacion de tales actividades cumple un papel destacado en la identificacion
delos productos vinculados a ellas.

Es que el fenémeno de la profesionalizacion del deporte, asi como la extraordinaria comer-
cializacion de la actividad deportiva, tienen implicancias en los distintos sectores en que se
divide el ordenamiento juridico, especialmente en el derecho mercantil y dado que poseen
un sustancial valor economico merecen la proteccion que les brinda el citado convenio.

12) Que el Convenio de Paris en su art. 6° bis obliga a anular las marcas que constituyan
la imitacion de designaciones que la autoridad competente del pais de registro o de uso
estime notoriamente conocidas en esa jurisdiccion. El mencionado acuerdo establece en
su inc. 2° un plazo minimo de cinco afios a contar de la fecha del registro para reclamar la
anulacion de marcas notorias y en su inc. 3° establece que no se fijara plazo para reclamar
la anulacion ola prohibicion de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. Ello
significa que, en el marco del mencionado tratado, tales supuestos son imprescriptibles.

13) Que una interpretacion de buena fe del Convenio de Paris que siempre debe regir
en materia de tratados (arts.31 y 32 de la Convencion de Viena sobre Derechos de los
Tratados de 1969) obliga, en los términos del art. 6° bis, inc.3° a anular las marcas que
constituyan la imitacion de designaciones que la autoridad competente del pais de registro
estime notoriamente conocidas en esa jurisdiccion.

14) Que tal como lo sefala el sefior Procurador General-y es destacado por los jueces de
la causa-,de la prueba producida en autos surge acreditada la notoriedad del equipo repre-
sentativo de Nueva Zelanda, los “AllBlacks”, que el rugby como deporte es reconocido
en forma general y notoria en nuestro pais desde hace tiempo, y que la fama ganada por el
citado equipo en ese ambito es palmaria. Ello trae como logica consecuencia la confusion
en el publico consumidor respecto de la indumentaria deportiva que fabrica y comercia-
liza la demandada y es l6gico suponer que el pretendido titular de la marca se beneficiara
en definitiva con la fama del equipo de rugby de Nueva Zelanda.

15) Que tales circunstancias llevan a la conclusion de que la marca de la demandada
constituye una copia servil de una designacion perteneciente a un tercero, por lo que al ser
un acto de nulidad absoluta originada en un acto de mala fe, deviene imprescriptible, de
conformidad con el art. 6°bis, inc. 3° del Convenio de Paris.

16) Que, por lo demas, cabe recordar que los principios y fundamentos de la legisla-
cion marcaria, apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas
practicas comerciales a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegitimo del fruto de la
actividad ajena, con desmedro de la funcion individualizadora insita en el derecho, al
uso exclusivo del nombre comercial. En este sentido el criterio estricto que establece el
Convenio de Paris para aquellos actos en los que media mala fe, es concordante con los
principios generales del derecho y, en especial, con la regla moral establecida en el art.
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953 del Cddigo Civil.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el sefior Procurador General se hace lugar
al recurso extraordinario y se revoca la sentencia. Con costas. Notifiquese y devuélvanse.
JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O’CONNOR (segtn su voto)- CARLOS
S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI
(segun su voto)- ANTONIO BOGGIANO — GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO RO-
BERTO VAZQUEZ (segun su voto).

VOTO DEL SENOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE
O’CONNOR

Considerando:

Que en cuanto resultan coincidentes con la doctrina del precedente de Fallos: 314:1048 y
sus citas -cuya aplicacion resulta suficiente para resolver la controversia planteada en el
sub examine-, esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dic-
tamen del sefior Procurador General de la Nacion que antecede, a los cuales corresponde
remitir en razén de brevedad.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia de fs.
265/270 en cuanto fue materia de queja. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de ori-
gen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Notifiquese
y remitase. EDUARDO MOLINE O’CONNOR.

VOTO DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI
Considerando:

1°) Que en el capitulo IIT del dictamen del sefior Procurador General de la Nacion se re-
sefan los escritos de demanda y contestacion, asi como la sentencia de primera instancia
dictada en el sub lite. En los capitulos I y II del mencionado dictamen, se resumen la
sentencia de camara y el escrito de recurso extraordinario de la actora, respectivamente. A
esos tres capitulos cabe remitirse y darlos por reproducidos,en razén de brevedad.

2°) Que la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Fede-
ral, al considerar el recurso extraordinario citado supra, expresd: “[e]n estos autos se
encuentra debatida la inteligencia de varias normas de la ley 22.362, que revisten caracter
federal, (no existe, en cambio, una critica a la clausula del tratado internacional que se
examina en la sentencia), por cuya razon los alcances que fueron otorgados a aquéllas [las
“varias normas de la ley22.362”] en la decision recurrida suscitan cuestion de esa natura-
leza bastante a los fines de habilitar la via excepcional prevista en el art. 14 de la ley 48,
toda vez que la decision definitiva fue adversa a las pretensiones de la recurrente...”’(fs.
291). Después de denegar el recurso en la parte relativa a los agravios por arbitrariedad,
la resolucion concluyd declarando “[...] admisible el recurso extraordinario interpuesto,
unicamente en cuanto encuentra fundamento en la norma federal indicada [la ley 22.362]
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y desestimarlo en orden a la arbitrariedad alegada” (loc. cit.).

3°) Que en esa decision el a quo es muy claro en cuanto a no habilitar la instancia extraor-
dinaria en lo concerniente a la inteligencia del tratado internacional (Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial-Acta de Lisboa- aprobado por la ley 17.011).
El fundamento dado fue que en el recurso no existia “una critica a la clausula del tratado
internacional que se examina en la sentencia”.Lo resuelto -que import6 juzgar que el re-
curso estaba,en este punto, desierto- significo aplicar la reiterada jurisprudencia de esta
Corte segun la cual el recurso extraordinario es improcedente (en este caso, parcialmente)
cuando no contiene una critica concreta y razonada de todos los argumentos en que se
apoya el fallo que se impugna (Fallos:314:1440, entre muchos otros).

4°) Que la apelante consintid esa resolucion, pues ni siquiera intentd promover un recurso
de hecho que eventualmente pudiera abrir la instancia de excepcidn para la consideracion
del tema antes mencionado. En consecuencia, ha quedado firme la decision de la cama-
ra en cuanto a que “[...]Jdicho Convenio (conft. arts. 8 y 9) tutela a las ‘denominaciones
comerciales’ y no a cualquier denominacién, como es la que en este caso nos ocupa, que
designa a un equipo de rugby,pero que no se ha probado que constituya una marca o un
nombre comercial” (fs. 266). Por lo tanto -siguié diciendo el a quo- “el régimen de dicho
acuerdo internacional queda excluido en el presente caso y, consecuentemente, no cabe
recurrir a la imprescriptibilidad que el art. 6 bis, inc. 3, prevé de registracion de mala fe
de una marca notoria o bien de un nombre comercial que tenga igual cualidad”(loc. cit.).
5°) Que, por lo tanto, la instancia extraordinaria ha quedado circunscripta a la interpreta-
cion del derecho marcario argentino (conf. art. 14, inc. 3° de la ley 48).

Si bien es cierto que el a quo ha reconocido —como también lo habia hecho el juez de
primera instancia- que en el sub examine se estd en presencia de la copia servil “tefiida de
mala fe”” de un signo ajeno, ha desconocido que el caso deba ser tratado como un supuesto
de nulidad absoluta. Considerd,por lo tanto, que era aplicable el art. 25 de la ley22.362,
que establece un plazo de prescripcion de diez afos.

Ello no se compadece con la jurisprudencia de esta Corte. En efecto, en el caso transcripto
en Fallos: 315:2370el Tribunal record6é que en los casos de copias serviles habia elabo-
rado una linea jurisprudencial, con fundamento en el concepto moralizador del art. 953
del Codigo Civil, respecto de la legislacion marcaria, la cual carecia entonces de previ-
sion especifica lo mismo que la actualmente vigente ley22.362 (considerando 8°, e igual
considerando del voto concurrente del juez Nazareno). Aclar6 que esa jurisprudencia ha
querido evitar en el ambito del derecho marcario -mediante el recurso a los principios
esenciales del orden juridico- un resultado que califico6 como “repugnante”: “la subsana-
cion del acto inmoral por el transcurso del tiempo” (considerando 9°,e igual considerando
del juez Nazareno).

Queda claro, por lo tanto, que el fallo apelado, en tanto consagra el cardcter prescriptible
de la accion de nulidad deducida por la actora, se ha apartado de la doctrina expresada
precedentemente y debe ser dejado sin efecto en ese punto.

Por ello, oido el sefior Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario y se re-
voca la sentencia apelada,con los alcances indicados precedentemente. Con costas. Vuel-
van los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, se dicte
nuevo fallo con arreglo a este pronunciamiento. Notifiquese y, oportunamente, remitase.
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ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHL

VOTO DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ
Considerando:

1°) Que New Zealand Rugby Football Union Inc., con domicilio real en la ciudad de We-
llington, Nueva Zelanda,invocando la titularidad de la designacion “AllBlacks” con la que
identifica internacionalmente al seleccionado nacional de rugby neozelandés, promovio la
presente demanda a fin de que se decrete la nulidad de la marca “AllBlack’s” que en nues-
tro pais registro el sefior Anibal Germéan Ceballos para identificar “confecciones de uso
exterior en general” protegidas por la clase 25 del nomenclador (titulo n® 1.023.538,con
renovacion segun acta n° 1.802.031), asi como fundada la oposicion que dedujo respecto
de la solicitud de registro dela marca “AllBlack’s” efectuada por la misma persona para
distinguir otros productos de la citada clase 25 (acta n°1.801.939).

Que esa pretension fue resistida por el demandado invocando su buena fe tanto en la ob-
tencion del registro cuya invalidez se persigue, como respecto de la solicitud de inscrip-
cion a cuyo tramite se opuso la actora, sin perjuicio delo cual invocd la prescripcion de la
accion de nulidad en funcion de lo previsto por el art. 25 de la ley 22.362.

2°) Que la sentencia de primera instancia concluyd que la actora habia acreditado en autos
que “AllBlacks” era una designacion de actividades en los términos del art. 27 de la ley
22.362 y que, ademas, era mundialmente conocida por identificar la actividad deportiva
que desarrolla el equipo nacional de rugby neozelandés, pero estimoé que al no estar regis-
trada como marca en ninglin pais, ni constituir un nombre comercial, no podia merecer la
proteccion que brinda el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
de 1883 (texto segun la revision realizada en Lisboa en1958). No obstante ello, considero
que el demandado no pudo desconocer la notoriedad internacional alcanzada por dicha
designacion y que, entonces, su registro por aquél como marca propia con una escritura mi-
nimamente diferente, pero con identidad fonética, habia resultado intencional y de mala fe.
En ese contexto, y por entender vulnerado el art. 953 del Codigo Civil, declard que la
accion de la actora no se hallaba prescripta y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda en
todos sus términos (fs. 240/243).

3°) Que la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
acepto como valida la afirmacion dada por el juez en cuanto a que el caso no estaba regi-
do por el Convenio de Paris habida cuenta de que, segun se expuso, dicho ordenamiento
internacional solo se refiere ala proteccion de marcas y nombres comerciales, y no a las
designaciones mencionadas por el art. 27 de la ley de marcas argentina. Como consecuen-
cia de ello, descarto la posibilidad de recurrir al art. 6° bis, inc. 3°, de la citada convencion
en cuanto prevé la imprescriptibilidad de la accion para obtenerla anulacion de marcas
registradas de mala fe y, en su lugar, juzgd aplicable el plazo de prescripcion por diez
afios estatuido por el art. 25 de la ley 22.362, en el entendimiento de que tal norma admite
aplicacion respecto de la accion de nulidad de registro marcario logrado por quien no
pudo ignorar la pertenencia del signo en cabeza de un tercero ya que, segun reflexiono, no
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cabria entender que todo supuesto de copia servil de signo ajeno dé lugar, sin mas, a una
hipétesis de nulidad absoluta, ni que aun dandola la solucidn sea siempre la imprescrip-
tibilidad de la accion tendiente a su declaracion, dependiendo ello de lo que dispongan
en cada caso las normas que regulan el instituto de la prescripcion. Al concluir de esa
manera, y por encontrar prescripta la accion por el transcurso del aludido plazo decenal,
el tribunal a quo revocd la decision de la instancia anterior en cuanto habia declarado la
nulidad del registro de marca n°® 1.023.538(renovacion seglin acta n° 1.802.031), pero
confirmo la procedencia de la oposicion deducida por la actora al registro solicitado por
actan® 1.801.939 (fs. 265/270).

4°) Que contra tal pronunciamiento de la caAmara de apelaciones la parte actora interpuso
el recurso previsto por el art. 14 de la ley 48 (fs. 274/288), el que fue denegado en cuanto
a la invocacion de arbitrariedad de sentencia, siendo concedido exclusivamente en orden
a la interpretacion de las normas de derecho federal involucradas (fs. 291).

5°) Que el recurso extraordinario es admisible toda vez que se ha puesto en tela de juicio
la interpretacion dela ley de marcas y designaciones n° 22.362, asi como la aplicacion de
inteligencia del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883,
y la decision del a quo ha sido adversa al derecho de naturaleza federal invocado por el
apelante (Fallos: 310:735).

6°) Que la actora afirma tener derecho a invocar en su favor, para la defensa de la designa-
cion “AllBlacks” dela que es titular, lo dispuesto por el art. 6° bis, inc. 3°,del Convenio de
Paris, segtin lo cual estaria en condiciones de reclamar en cualquier tiempo la anulacion
de la marca del demandado dado su registro de mala fe (fs. 284 vta.).

Que, ante todo, es de recordar que tanto el juez dela causa, como la camara de apelacio-
nes, concluyeron que dicho convenio internacional era inaplicable en el sub lite porque en
la enumeracion que su art. 1°, ap. 2°, hace de diversos institutos de la propiedad industrial,
no aparecen mencionadas las designaciones de actividades aludidas por el art. 27 de la ley
22.362, a lo que se agregaba que la actora no habia probado que la locucién “AllBlacks”
estuviera registrada como marca en alglin pais, ni que fuera un nombre comercial.

7°) Que, en este punto, cabe recordar la doctrina segtin la cual en la tarea de establecer la
inteligencia de normas de naturaleza federal, este Tribunal no se encuentra limitado por
las posiciones de los jueces de la causa y del recurrente, sino que le incumbe realizar una
declaratoria sobre el punto disputado, segun la interpretacion que rectamente le otorga
(Fallos: 307:1457 y 313:1714, entre otros).

8°) Que el art. 1°, ap. 2°, del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad In-
dustrial (aprobado por la Republica Argentina mediante la ley 17.011, y al que también
se adhirid6 Nueva Zelanda con entrada en vigor en esa nacidn a partir del 29 de julio de
1931) alude al nombre comercial como un objeto de la propiedad industrial protegido por
el convenio.

Que, por su parte, aclarando el alcance de tal proteccion,el art. 8° del convenio sefiala que
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“...El nombre comercial estara protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacion de
deposito o de un registro, ya forme parte o no de una marca de fabrica o de comercio...”.
9°) Que el derecho unionista carece de una norma que defina qué debe entenderse por
nombre comercial, lo que tiene explicacion en el hecho de que las distintas legislaciones
nacionales no identifican de manera univoca a dicho instituto, ni lo regulan de un modo
mas o menos parecido.

Cada pais, con arreglo a sus tradiciones juridicas, lo reglamenta con diverso alcance y, asi,
en algunas naciones se considera que es nombre comercial el registrado por industriales
o comerciantes, el patronimico de artesanos y la firma de sociedades; otras, en cambio,
aluden con ¢l a la designacion de un establecimiento comercial o industrial; al nombre de
un lugar de fabricacion o produccion; etc. Por su parte, los paises del “common-law”, si-
guiendo su tradicional liberalismo,admiten como nombre comercial, al nombre del intere-
sado,al nombre bajo el que trabaja, el del establecimiento, etc.(Antonio Amor Fernandez,
“La propiedad industrial en el derecho internacional”, pag. 160, Barcelona, 1965).

Que, en esas condiciones, la mencion que el citado art. 1°, ap. 2°, hace respecto del nombre
comercial como objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio, no puede mas
que considerarse como una referencia genérica susceptible de abarcar las distintas varieda-
des o modalidades que estan presentes en la legislacion de los paises miembros de la Union
de Paris, todas las cuales, desde luego, merecen una idéntica proteccion internacional.

10) Que, sentado lo anterior, para establecer si una denominacion determinada puede o
no ser considerada constitutiva de un nombre comercial con derecho a la proteccion que
provee el Convenio de Paris, resulta preciso hacer una calificacion de ella teniendo en
cuenta la ley del pais donde tiene lugar su nacimiento, de suerte tal que si se concluyera
que efectivamente se estd en presencia de un nombre comercial segin dicha ley, debe-
rd ser considerada como objeto de la propiedad industrial susceptible de la proteccion
unionista,aunque para la legislacion de otros paises pudiera resultar-inclusive por defecto
en sus formalidades o requisitos- que no constituyera propiamente un nombre comercial
(Antonio A. Fernandez, op. cit., pags. 162/163).

11) Que en el sub lite los tribunales federales degrado no han ensayado una calificacion de
la denominacion”AllBlacks” acorde a las pautas precedentemente indicadas sino que, por
el contrario, encuadraron ese conjunto en el esquema o molde que suministra el art. 27 de la
ley 22.362 determinando, a la luz de tal norma, que se trata de una designacion de activida-
des y no propiamente de un nombre comercial, y concluyendo a partir de ello, que el Con-
venio de Paris le resultaba inaplicable por las razones a que ya se ha hecho referencia antes.
Que, con semejante razonamiento, habiéndose prescindido de realizar el andlisis sefialado
en el considerando anterior, la consecuencia ha sido negar en autos la aplicacion del Con-
venio de Paris sin que exista para ello una razon atendible de derecho, lo cual claramente
afecta las garantias invocadas por el apelante, especialmente en cuanto la decision se ha
traducido -en definitiva- en restar operatividad ala regla de imprescriptibilidad consagrada
por su art. 6°bis, inc. 3°, el que fue expresamente invocado para sustentar el rechazo de la
excepcion de prescripcion opuesta por el demandado.
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12) Que, independientemente de lo anterior, no resulta inapropiado advertir que, a todo
evento, el derecho que la parte actora tiene de exigir la aplicacion en su favor delas reglas
del Convenio de Paris vendria dado, de manera autdbnoma,en funcion de lo previsto por
su art. 2°, por el cual se consagra el denominado principio de “igualdad en el tratamiento
unionista”.

Que, sobre el particular, cabe tener presente que la inclusion de las designaciones de acti-
vidades (de asociaciones y otras entidades sin fines de lucro) que el legislador hizo en el
texto del art. 27 de la ley 22.362, nacio6 con el proposito de ampliar el marco de proteccion
que en la ley anterior -art. 42 de la ley 3975- solo se ofrecia al nombre del agricultor,
comerciante o fabricante (conf. Exposicion de Motivos de la ley 22.362, art. 27) y que,
obviamente, comprendia ya entonces aquel que derivaba del Convenio de Paris ratificado
por nuestro pais mediante una ley anterior.

Que, en esa inteligencia, y ponderando que la sancion de la ley 22.362 tuvo en mira, pre-
cisamente, coordinarlas soluciones de la legislacion nacional con las que se desprendian
del Convenio de Paris (Fallos: 310:735), no hay base racional alguna para afirmar que
las designaciones de actividades mencionadas en el citado art. 27 no tengan, de manera
adicional, la proteccion que se brinda al nombre comercial en todos los paises de la union.
Que, en ese orden de ideas, si un titular local de una designacion de actividades (califica-
da asi segun la ley argentina) tiene derecho en caso de conflictos de propiedad industrial
suscitados en otro pais unionista a exigir para si la proteccion que le brinda el Convenio de
Paris (vgr. la que resulta de su art. 6° bis, inc. 3°), no menos debe reconocerse a cualquier
unionista extranjero cuando el conflicto se presenta en la Republica Argentina y ello, por
cierto, habra de ser asi aun en el caso de que invocara la titularidad en el uso de una de-
nominacion o vocablo que para la ley argentina no sea propiamente un nombre comercial
sino una designacion de actividades. En tal sentido, cabe recordar, una vez mas, que la
referencia que en el citado convenio se hace del”’nombre comercial” resulta una mera re-
ferencia genérica susceptible de abarcar las distintas variedades o modalidades que estan
presentes en las legislaciones de las diferentes naciones.

Que, admitir lo contrario, implicaria consagrar una solucion discriminatoria y contraria al
citado principio de”igualdad en el tratamiento unionista”, que tiene por finalidad obtener
la uniformidad de las normas de derecho internacional privado y de las normas de derecho
interno (Paul Roubier,”Le Droit de la Propriété Industrielle”, vol. 1, pag.240).

Que las razones que preceden, no advertidas tampoco en la instancia anterior, justifican
igualmente la descalificacion del fallo recurrido, sin que sea menester entrar en el trata-
miento de la cuestion -postulada por el a quo- referente al tipo de nulidad que genera la
copia servil de un signo notorio y si, bajo la ley argentina, ello suscita un caso en el cual
la accion de anulacion respectiva resulta imprescriptible o no.

Por ello, y oido el sefior Procurador General de la Nacion,se hace lugar al recurso ex-
traordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal
de origen para que por quien corresponda se dicte nuevo fallo. Notifiquese y remitase.
ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.
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Marcas de fabrica — Nombre — Seudénimo- Uso comercial — Ley de marcas.

Lacoste, Jean René ¢/ Modart S.A.C.I.Ee 1. s/ nulidad de marca — 06/07/1989 — Fallos:
312:1171

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revoco la sentencia
que habia rechazado la accion incoada por el actor a fin de que se declarara la nulidad de la
marca “Lacoste”, registrada por Modart S.A. (titulo n°® 861.427) toda vez que tal registro
contravenia lo establecido por el art. 3°, inc. h) de la ley 22.362 y el art. 6° bis del Conve-
nio de Paris (ratificado por la ley 17.011).

El demandado interpuso recurso extraordinario el cual fue denegado en cuanto a la arbi-
trariedad del fallo y motivo el recurso de queja.

La Corte con remision al dictamen del sefior Procurador Fiscal, confirm6 la sentencia
en cuanto fue materia del recurso extraordinario concedido, hizo lugar parcialmente a la
queja y revoco la sentencia en relacion a la publicacion de la parte dispositiva del fallo
ordenada por los jueces.

R Algunas cuestiones planteadas

a) Nombre — Marcas y patentes — Interpretacion de la ley.
b) Nombre — Uso comercial.
¢) Ley de Marcas —Ilicitos — Acciones.

B Estandar aplicado por la Corte

- Al referirse las normas al “nombre” de una persona, lo hacen con un alcance amplio
comprensivo del seudonimo o del apellido (y no solamente del conjunto integrado por el
nombre de pila y el apellido) cuando han adquirido notoriedad; porque ésta es la interpre-
tacion que mejor se aviene con la finalidad de la legislacion marcaria.

- No empece al derecho que posee una persona de proteger su nombre la circunstancia que
hubiese cedido al uso comercial de su apellido a una empresa que él mismo constituyo y
dirigio, dado que, tal hecho no lo priva de accionar para protegerlo contra el uso indebido
por parte de un tercero.

- La publicacion a la que hace referencia el art. 34 de la ley 22.362, se encuentra prevista
para el caso en que, mediante accion civil o penal, se haya denunciado y reconocido la
comision de alguno de los ilicitos descriptos en el art. 31.

MARCAS Y PATENTES DE INVENCION 33

Texto del fallo

Dictamenes de la Procuracioén General de la Nacion

Suprema Corte:

|
Los jueces de la sala II de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, revocaron la sentencia del juez de primera instancia que, en su momento, habia
rechazado la accion incoada por Jean René Lacoste, tendiente a que se declare la nulidad
de la marca “Lacoste”, registrada por Modart S. A. (titulo N° 861.427), con fundamento
en que tal registro -hecho a sabiendas de que el nombre del actor era famoso- contravenia
lo establecido por el art. 3°, inc. h) de la ley 22.362 y el art. 6° bis del Convenio de Paris
(ratificado por la ley 17.011).
Cabe aqui recordar que el juez de grado, luego de poner de relieve que lo referido a la
difusion y prestigio de la marca “Lacoste” (de La Chemise Lacoste) era ajeno a la especie,
afirmo, en sintesis --y sobre la base de que la mala fe no se presume-- que el accionante
no habia demostrado que el mentado registro tuviera como finalidad medrar con su famay
prestigio y, por ello, declaro prescripta la accion de acuerdo a lo establecido por el articulo
25 de la ley 22.362.
Por su parte, los integrantes de la Camara a quo sostuvieron que la cuestion a resolver se
circunscribia a dilucidar si “...el sefior Jean René Lacoste o René Lacoste, apodado Le
Cocodrile, tenia derecho a resguardar el uso de su patronimico "Lacoste’ por parte de un
tercero no autorizado; si le asiste interés legitimo en impedir su uso por dicho tercero;
si el registro de Modart S. A. viola lo dispuesto en el art. 3° inc. h) de la ley 22.362 y el
art. 6° bis del Convenio de Paris; si dicha eventual violacion puede reputarse de mala fe
y en consecuencia imprescriptible o si, por el contrario, no media aquélla y la accion se
encuentra prescripta”.
A fin de dar respuesta a tales interrogantes subrayaron, en principio, que ninguna duda
cabia que el actor fue un extraordinario tenista cuya fama, en los tiempos que desarrolld
su actividad, fue reconocida universalmente, como tampoco podia ponerse en tela de jui-
cio que, “...aunque desvanecido en parte por el transcurso del tiempo -ya que para 1966,
época del registro de la marca de Modart, habian pasado algo mas de 30 afios- su prestigio
como deportista ha perdurado”.
Puntualizaron que a esa fama de tenista afiadio, a partir de 1983, su renombre como em-
presario -en el rubro indumentaria- al constituir la sociedad colectiva cuyos derechos
pasaron, luego, a La Chemise Lacoste, empresa de la que hoy es presidente honorario.
Ambas circunstancias, observaron, llevan a considerar que el nombre Lacoste se mantuvo
en constante notoriedad, asociado a la figura del actor.
No valoraban -siguieron diciendo- la incidencia de la marca “Lacoste” de la Chemise La-
coste o de su subsidiaria, dado que tal hecho fue materia de un juicio anterior, sino que se
limitaban a destacar que la personalidad del actor perduré como deportista y empresario,
y que era su nombre, Lacoste, --aun cuando coincida con una marca notoria--, el que ser-
via para identificarlo en ambas actividades, circunstancia esta que, a tenor de la doctrina
sentada por la corte en Fallos: 303:1266, legitimaba su interés para anular una marca que
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lo use indebidamente.

Sostuvieron que, al referirse las normas al “nombre” de una persona, lo hacen en un senti-
do lato, comprensivo del seudonimo o del apellido --no tinicamente del conjunto nombre
de pila y apellido-- cuando ellos han adquirido notoriedad, “...porque esa es la interpreta-
cion que mejor se aviene con la finalidad de la legislacion marcaria”. La adopcion de un
nombre sin consentimiento es, entonces, desleal, sin que quepa, segln la jurisprudencia,
distinguir entre nombres nacionales o extranjeros.

Establecida la fama del apellido Lacoste como consecuencia de la popularidad del Jean
R. Lacoste -dijeron- “...su adopcion por un tercero sin su consentimiento o el de los he-
rederos hasta el cuarto grado inclusive (art. 3°, inc. h), Ley de Marcas), cae dentro de la
prevision legal”. Y, dado que la sociedad demandada no pudo ignorar el valimiento de
aquel apellido, “...sea conociéndolo en el terreno de los deportes o ya fuera en el cam-
po empresarial...”, resultaba claro que “...la adopcidén del nombre famoso, precisamente
para distinguir prendas de vestir, supera la linea de las meras casualidades”. Ello era asi
pues, en términos de razonabilidad, no aparecia como previsible que Modart -empresa que
cuenta con un numeroso grupo de asesores- “casualmente” ideara una nueva marca que
coincide con un nombre popularmente reconocido, no sélo en el ambito deportivo, sino
como disefiador de indumentaria.

Las razones sucintamente referidas, a juicio de los magistrados demostraban que habia
mediado copia servil del nombre famoso, “...conclusiéon que adquiere el grado de certeza
moral, que es propia de las ciencias juridicas, a poco que se considere que la demandada
no ha proporcionado la més minima explicacion o motivo justificatorio de la eleccion de
la marca LACOSTE, extremo que la jurisprudencia del fuero exigia como condicion para
aceptar que hubo buena fe de la interesada”. Al no haber probado Modart S. A. tener rela-
cion alguna, en 1966 o en el presente, con el patronimico Lacoste, no podia sino seguirse
-afirmaron- que “...el movil que inspir6 la eleccion de esta marca no ha sido otro que el de
aprovechar el prestigio alcanzado por Jean René Lacoste, sea como deportista, sea como
disefiador de prendas de vestir”.

Anadieron que, si bien cabia aceptar que acaso la demandada intentara plagiar la marca
“Lacoste” y no el nombre de su creador, no por ello debia dejar de admitirse que, “...
de todos modos, en los hechos, ha venido a utilizar -sin consentimiento- el nombre, que
coincide con la marca”, y era claro que el hecho de que el nombre famoso coincida con
una marca notoria, “...que ha sido indebidamente copiada”, no era motivo valedero para
privar al titular de aquél del derecho a la proteccidon del nombre, que establecen tanto la
ley de marcas, cuanto el Convenio de Paris.

En un pronunciamiento anterior, aseveraron, ese tribunal habia manifestado que el usur-
pador de un nombre o de una marca de notoria difusion no podia adquirir su propiedad por
prescripcion, “...porque los actos lesivos a las buenas costumbres y que ofenden la regla
moral no tienen amparo en el ordenamiento juridico (arts. 21 y 953, C. C; A. G. Spota,
Prescripcion, vol. 3°, ps. 266 y 321)”, dado que “...del acto ilicito no puede nacer ningun
derecho a favor de quien lo comete”, y el transcurso del tiempo es incapaz “...para trans-
formar lo inmoral en moral, lo ilicito en licito”.

Como consecuencia de ello, y luego de transcribir consideraciones doctrinarias sobre el
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tema, concluyeron que “...el registro del patronimico famoso ‘LACOSTE’ efectuado por
Modart S. A. en 1966 viola lo dispuesto en el articulo 3°, inc. h) de la ley de marcas y el
articulo 6° bis del Convenio de Paris...”. Y como esa vulneracion, a su juicio, obedecia
“...aun proposito de aprovechamiento de la fama ajena, el registro y la marca no son sus-
ceptibles de confirmacion por el transcurso del tiempo (art. 953, C. C.)”, araiz de lo cual
concluyeron “que la accién promovida por el titular del nombre ‘LACOSTE’ no se halla
prescripta”.

A tal conclusion no obstaba, observaron, el hecho de que el accionante hubiera cedido el
uso de su nombre y marca a una sociedad, pues dicho acto solo tiene efectos -en el terre-
no del derecho comercial- entre cedente y cesionario, pero no se proyectaba en el plano
juridico para impedir al primero de ellos la proteccion de su nombre -en cuanto atributo
de la personalidad- respecto de terceros que pretendan usufructuarlo sin su conformidad.
Tampoco podria levantarse como obstaculo, continuaron, que en la Capital Federal y Gran
Buenos Aires residan personas que se apelliden como el actor, pues ese hecho carecia de
importancia ante las constancias que conformaban la especie, las cuales informaban que
en el &mbito deportivo y en la drbita de la indumentaria deportiva, “...el patronimico ‘LA-
COSTE’ dice relacion inmediata con Jean René Lacoste, ex campedén mundial de tenis y
creador de la remera ‘LACOSTE’, sobre cuya notoriedad no parece necesario insistir”.
Manifestaron, para finalizar, que aun cuando pudiera parecer tefiido de dureza prohibir el
uso de una marca registrada en 1966, la solucion propiciada se adecuaba a la finalidad de
la ley de marcas cual era, “...evitar el engafio del publico consumidor (Fallos: 272:290:
279:150, entre muchos otros), y proteger al titular de un nombre civil contra el uso hecho
por un tercero sin su autorizacion (causas “Pelé”, “Chunchuna” y “Dino de Laurentis™)”.
Por tales razones, declararon la referida nulidad, dispusieron desestimar el reclamo resar-
citorio, y ordenaron que la parte resolutiva de la sentencia debia ser publicada por espacio
de tres dias en el Boletin Oficial y en el diario La Nacion -art. 34, Gltimo parrafo de la Ley
de Marcas- (ver fs. 1020/1028, del principal, foliatura a citar en adelante).

II

Contra lo asi resuelto interpuso la demandada Modart S. A. C. 1. F. e I. recurso extraor-
dinario a fs. 1035/1076 que, previo traslado de ley, fue concedido por considerar que el
apelante “...plantea una cuestion que reviste caracter federal”, ya que media “...un proble-
ma de interpretacion del art. 3°, inc. h) de la ley 22.362, en conexion con la ley civil del
nombre, que tiene caracter federal y que torna procedente el recurso (art. 14, inc. 3°, ley
48). El recurso fue denegado, en cambio, en lo atinente a la pretendida arbitrariedad del
fallo, circunstancia ésta ultima que motiva la queja agregada por cuerda bajo la letra L.
135, del libro XXII.

Considero que el mencionado recurso es formalmente procedente por hallarse cuestio-
nada la interpretacion y aplicacion de normas federales y la decision ha sido adversa al
derecho que en ellas fundo el apelante (Fallos: 267:27; 286:93; 292:254; 303:1266, entre
muchos otros).

Aduce la demandada que los elementos constitutivos del nombre son el prenombre y el
apellido o patronimico, de los cuales se compone e integra, y que tal complemento per-
mite multiples combinaciones para otorgar una denominacioén a cada persona que permita
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individualizarla en la sociedad.

Destaca, luego, la unidad que existe entre el nombre y la personalidad, manifestando que
el primero resulta un derecho de ésta y cumple, ademas, una funcién de identificacion.
Agrega que tal concepcion se halla plasmada en el art. 1° de la ley 18.248 del que surge no
solo el concepto integrado de nombre y apellido con el derecho y el deber de usarlo como
una manera de satisfacer su funcion particularizadora sino, igualmente, que “el nombre de
pila cumple la mayor funcién individualizadora dentro del apellido™.

Efectlia, a continuacidn, un examen del sentido, de la palabra “nombre” contenida en el
articulo 3°, inciso h) de la ley 22.362, para concluir que, a su juicio, tiene también caracter
particularizador, pues se trata del “...nombre, seudénimo o retrato de una persona”, es
decir, de aquél que sirve para identificarla.

Arguye que el nombre de un individuo exige que “las palabras enunciativas de tal nom-
bre”, excluyan de un modo juridicamente razonable todo posible equivoco pues, agrega,
su finalidad es producir una distincion juridicamente exigible, dado que el cometido social
del nombre genera la obligacion de la persona de individualizarse en determinada comu-
nidad juridica, y es ese caracter particularizador el que permite equipararlo -segn lo hace
el texto legal en cuestion- al seudonimo o al retrato de un individuo.

Sin embargo, manifiesta, ni el nombre de pila ni el patronimico por si mismos tienen esa
funcion individualizadora, salvo en casos excepcionales en que el apellido pueda servir
para lograr aquella especificacion, criterio éste que intenta sustentar en los fallos de la
Corte cuyos términos reproduce parcialmente.

Argumenta que en la especie, en cambio, la Camara, apartandose del contenido de dichos
precedentes, prescindié de las caracteristicas individualizadoras del “...nombre del actor
en su conflicto con la marca”. En efecto -indica- tomo por la gracia del actor s6lo su ape-
llido, dejando de lado caracteristicas particularizadoras de su nombre, cual es su denomi-
nacion de pila, Jean René, porque Lacoste no tiene aquella virtualidad individualizadora
como nombre de una persona fisica, dado que existen varias que tienen igual apellido.
Anade que como surge de la testimonial producida en las actuaciones, el nombre Jean
René Lacoste no despierta en el gran publico reminiscencia alguna de un nombre famoso.
Es que, sefiala, resulta inaceptable argiiir que el apellido de un tenista conocido en sus
horas de triunfo pueda crear reminiscencias en ese gran publico “...que consume articulos
de la marca utilizada no para el circulo de deportistas del tenis”, o afirmar que la compra
de articulos que tienen la marca coincidente con aquél esté motivada por un apellido cuya
fama no es conocida por ese gran publico, como podria ocurrir, por ejemplo, en otros
casos en que el patronimico adquiere tal reputacion “...que se impone con tanta fuerza
individualizadora que el nombre es famoso por su apellido”.

Por lo demas, alega que si el actor jamas tratd de probar que era famoso para la gran ma-
yoria del publico argentino -como se desprende de las constancias de la causa- y, ademas,
cedio el uso de su nombre, no puede afirmarse, como lo hace el fallo, que haya existido,
por parte de la demandada, el aprovechamiento que se le endilga, maxime cuando la pro-
pia sentencia rechazo las pretensiones resarcitorias. Ello demuestra, puntualiza, que Jean
René Lacoste abuso de su derecho al nombre, y que la sentencia vino a convalidar ese
uso abusivo, en contradiccidon con una conducta anterior que dio motivo para pensar en
su desinterés.
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Sostiene, igualmente, que como el nombre se rige por la ley personal, en la especie la
ley aplicable resultaria la francesa porque el actor se domicilia en Francia y es de aquella
nacionalidad. Y si la proteccion que nuestra legislacion otorga al nombre de una persona
se rige por el propio derecho de ella -salvo que esté comprometido el orden publico argen-
tino- no corresponde otorgar en el pais una proteccion mayor al derecho personalisimo al
nombre que la conferida por la ley personal, en el caso, la ley francesa. Por eso, el articulo
3° inciso h) de la ley 22.362, debid interpretarse en tal sentido, es decir, que “el derecho
a la proteccion del nombre estd definido por la ley personal de quien invoca usurpacion
de su nombre”.

Expone, asimismo, que el hecho que el a quo haya invocado para fundar la sentencia
las prescripciones del articulo 6° bis del Convenio de Paris, suscita una cuestion federal
autonoma, dado que el contenido de dicha norma nada tiene que ver con la proteccion
del nombre de las personas sino que se refiere a las marcas, y el actor no puede usarla ya
que actualmente no es su titular. Indica, también, que el articulo 3°, inciso h) de la ley de
Marcas debe interpretarse que confiere derecho al nombre en los limites que le reconoce
la legislacion “...dado que el nombre tiene caracter de derecho personalisimo”, es decir,
el nombre es tutelable segun el derecho que le resulte aplicable, en el caso del actor el
derecho francés. Segun esa legislacion, agrega aquél no podria anular la marca “Lacoste”
en su pais de origen, resultando absurdo, por ello, que lo que no puede hacer en Francia
pueda hacerlo en Argentina y dado que el nombre civil del actor se rige por el derecho
francés, solicita que se aplique de oficio dicha legislacion.

Aun en la hipdtesis que se usaran para resolver la litis las normas nacionales sobre el tema,
continda, el mencionado articulo 3°, inciso. h) de la ley de Marcas, debe interpretarse en
armonia con el articulo 21, segunda parte de su similar 18.248, y de ello resulta que, para
que el nombre pueda fundar la accion de nulidad de la marca, el demandado debe actuar
maliciosamente, con la intencién de mortificar a la persona cuyo nombre se ha usado,
pues “el uso inocente no da lugar a la accion”, porque debe existir perjuicio moral o mate-
rial y, en la causa, como lo dice el sentenciante, tal perjuicio no existid. Agrega, por tltimo
que el aspecto de derecho civil relativo al nombre inserto en la citada norma de la ley de
marcas no priva a ese articulo de caracter federal, ya que tal aspecto civil, al estar incluido
en una disposicion federal, también debe interpretarse para que la norma produzca los
efectos dentro de la drbita que regula, es decir, la marcaria.

111

Cabe, en principio, y antes de abordar el examen del criterio del recurrente, recordar que
el articulo 4° de la ley 3975 disponia que “Los nombres o los retratos de las personas no
podran usarse como marcas, sin el consentimiento de aquéllas o de sus herederos hasta
el cuarto grado inclusive”; y que dicho texto legal, con la sola variante del agregado del
“seudonimo”, fue reproducido en el inciso h) del articulo 3° de la ley 22.362, actualmente
vigente y que resulta aplicable en el presente caso.

Sentado lo anterior, estimo que los agravios que conforman la postura de la demandada,
no deben tener acogida en esta instancia. Ello es asi, pues considero que no logran con-
mover el nicleo de la doctrina que V. E. expusiera en precedentes en los que analiz6 cues-
tiones relativamente analogas a la controvertida en autos, cuyos fundamentos comparto y
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considero aplicables, en lo pertinente, al “sub lite”.

En Fallos: 295:265 la Corte, luego de establecer que la finalidad perseguida por el men-
cionado articulo 4° de la ley 3975 era la de prevenir que un tercero, sin autorizacion, pueda
aprovecharse del nombre o retrato de una persona conocida, tuvo oportunidad de manifes-
tar que “...Chunchuna, que es el seudénimo con que es ampliamente conocida la sefiora
Villafafie de Molina, segtin lo demuestra con la abundante prueba llegada al expediente,
entra como tal dentro de los alcances de proteccion de la aludida norma”, y que ello era
asi no solo por las razones expresadas por los magistrados de primera y segunda instancia,
“...sino, también por prescribirlo una especifica disposicion legal, toda vez que el articulo
23 del decreto-ley 18.248/69 establece que cuando el seudénimo hubiera adquirido no-
toriedad -caso que se da en el ‘sub examine’- goza de la tutela del nombre”. Por ello, se
decidi¢ alli que era fundada la anulacion de la marca “Chunchuna”, con base en la referida
proteccidn (ver considerando 4°).

En la sentencia publicada en la pag. 1266 del tomo de Fallos 303, el Tribunal confirmo el
pronunciamiento de la Camara Federal de Apelaciones de La Plata que habia declarado
la nulidad de la marca registrada “Pelé”. Para asi resolver, se sostuvo, en sintesis, que la
proteccion que la ley 3975 establece en su art. 4° a favor del titular del nombre si es re-
gistrado como marca por un tercero, “...se hace efectiva a través de la accion judicial que
puede ejercer aquél cuando el registro se lleva a cabo sin su consentimiento”, y que esa
accion “...reconoce su origen en el derecho que toda persona tiene a preservar su nombre
del uso indebido, constituyendo el supuesto del art. 4° un caso particular de tal uso, lo que
justifica su inclusion en la ley de marcas”.

Se destacd, ademas, que la Corte ya habia admitido “...1a asimilacion del seudonimo al
nombre de las personas a los efectos del art. 4° de la ley 3975”, cuando su titular tienen
notoriedad suficiente para merecer la proteccion que defiere el texto legal, “de manera que
aun tratdndose de una designacion ficticia asumida voluntariamente, la trascendencia que
ella adquiere merece la proteccion de la ley con el mismo alcance que la que se brinda al
nombre en el referido art. 4°”, sin que fuera menester acudir a las disposiciones de la ley
18.248 para sustentar esa conclusion.

Por lo demas, se sefal6 que el interés del accionante en obtener la nulidad de la marca “...
surge de la proteccion que el art. 4° de la ley 3975 otorga al titular del nombre, de modo
que éste se halla facultado para oponerse al aprovechamiento que de su reputacion pueda
efectuar un tercero para comercializar sus productos” (doctrina de Fallos: 292:296)

Por tultimo, en el pronunciamiento registrado en Fallos: 307:2231 --relativo a una causa
en la que se debatia la oposicion, por parte de Dino de Laurentis, al registro de la marca
“Dino Laurentis per Simonetto”--, se puntualizé que era razonable la interpretacion del
articulo 3°, inciso h) de la ley 22.362, segtin la cual la proteccion conferida en dicha norma
abarca también aquellos casos en que, “no media una identidad absoluta entre el signo
marcario y el nombre del oponente”, pues no resulta razonable exigir “...una aplicacion
literal de la prohibicion contenida en el precepto, la cual conduciria, en la practica, a un
resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legislacion marcaria consistente en
la proteccion de las buenas practicas comerciales y la defensa de la buena fe del publico
consumidor”.

Es que, segin expreso la Corte, cabe entender que se trata de impedir que, mediante el
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simple artificio de una minima deformacién, se pueda despertar en la gran mayoria del
publico “reminiscencias de un nombre famoso que solventaria la calidad de la mercaderia,
prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que esa apropiacion
sea legitima”.

A la luz de tales pautas que, a mi juicio, marcan un criterio orientador general para la
exégesis y aplicacion del régimen que se trata en autos, pienso que no puede tacharse de
irrazonable la postura sostenida por la Camara a quo, cual es que “...al referirse las normas
al ‘nombre’ de una persona, lo hacen con un alcance amplio comprensivo del seudénimo
o del apellido (y no solamente del conjunto integrado por el nombre de pila y el apellido)
cuando han adquirido notoriedad; porque ésta es la interpretacion que mejor se aviene con
la finalidad de la legislacion marcaria”.

Dado que en el caso, y por un lado, la aseveracion de los jueces respecto a que la persona-
lidad del actor ha perdurado y que su nombre Lacoste, aun cuando coincida con una marca
famosa, “...se mantuvo en constante notoriedad asociada a la figura de Jean René Lacoste”
resulta, a mi parecer, irrevisable, por fundarse en razones suficientes de hecho y prueba
y, por el otro lo resuelto por la Camara concuerda, en definitiva, con la jurisprudencia de
V. E. sobre el punto, considero que corresponde, en este aspecto, confirmar la sentencia
apelada.

Ello es asi, pues estimo que los restantes agravios del recurrente no logran conmover el
aspecto central del criterio en que se sustenta dicha solucion. Porque, no lo consigue, a mi
modo de ver, la queja del apelante respecto a que el nombre debe regirse por la ley perso-
nal, en el caso la francesa, por haber sido recién introducida en esta instancia (ver Fallos:
286:83; 290:293; 296: 224 y 306:1121, entre muchos otros).

Tampoco puede hacerlo, en mi opinidn, la protesta que se sustenta en que si el actor cedid
el uso de su nombre y no ha probado haber sufrido dafio alguno a su personalidad por el
uso de la marca que coincide con su apellido, no se vislumbra cudl puede ser su interés
legitimo para hacer cesar el uso de una marca registrada en el afo 1966.

Asi lo considero, dado que el a quo arribd a la conclusion contrario no sélo sobre la base
de razones de hecho y prueba sino, también, haciendo hincapié en la doctrina sentada por
la Corte en el caso que cita --elementos de los cuales, por lo demas, el apelante no se hace
cargo cabalmente como seria menester-- y, como bien se expresa en el escrito de traslado,
no puede negarse la existencia de un claro interés comercial, derivado del otorgamiento de
licencias para fabricar y vender en el pais prendas bajo la marca “Lacoste”.

Dentro de este contexto, cabe poner de resalto, ademas, que no empece al derecho que
posee el nombrado Lacoste de proteger su nombre la circunstancia que hubiese cedido el
uso comercial de su apellido a una empresa que ¢l mismo constituyo y dirigid, dado que,
como lo afirma el a quo en el interlocutorio de fs. 1097/1098 vta., tal hecho no lo priva de
accionar para protegerlo --en cuanto constituye un atributo de la personalidad-- contra el
uso indebido por parte de un tercero.

Si, en definitiva, los jueces revocaron la sentencia de la anterior instancia y dispusieron la
nulidad de la marca “Lacoste” -titulo 861.427- de Modart S. A. “...por infringir los arts.
3°, inc. h) de la ley 22.362, 6° bis del Convenio de Paris, ley 17.011, y 953 del Codigo
Civil”, sobre la base de los fundamentos que expusieron en su fallo, no se llega a advertir,
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como lo sefiala el actor, qué incidencia pueden tener, a fin de impugnar tal conclusion,
las disposiciones que invoca el recurrente de la ley 18.248. Maxime cuando, como antes
dije, en el caso quedd demostrado el interés que aquél posee para solicitar la nulidad de
la citada marca.

Todo lo que he referido respecto de los vastos argumentos en que se sustenta el fallo im-
pugnado, a mi juicio despoja de aptitud al agravio que el recurrente sustenta en la supuesta
inaplicabilidad del art. 6° bis del Convenio de Paris --ley 17.011--, ya que, como bien se
expresa en el citado interlocutorio, atn prescindiendo de ese tratado “...el pronunciamien-
to cuenta con fundamentos auténomos que bastan para mantener lo decidido”.

El apelante, ademas, sostiene que no es razonable la afirmacion de los jueces referida a la
fama notoria del sefior Jean René Lacoste pues, acota, dicha aseveracion solo es fruto de
que confundieron la fama del nombre civil del demandante con su fama comercial, y de
que se apartaron de los términos en que habia quedado enmarcada la litis.

Creo que lo afirmado por el sentenciante, respecto a que el prestigio del actor como depor-
tista ha perdurado a pesar del transcurso del tiempo, y que a ese ascendiente dio luego su
notoriedad como empresario -circunstancias ambas que le permiten afirmar que la fama
del apellido Lacoste es consecuencia de la popularidad de aquél- cuenta con fundamentos
suficientes que permiten aventar la impugnacion. Asi lo pienso, porque dicha conclusion
halla respaldo en la ponderacion de circunstancias de hecho y prueba, efectuada, segin
creo, de una manera a la que no puede tacharse de irrazonable, toda vez que no excedid
los limites propios de las facultades que le son anejas. Por ello, la citada impugnacion
solo aparece como una nueva discrepancia del apelante con lo resuelto, sin idoneidad para
modificarlo (Fallos: 300:1006; 301:1094; 305:1104, entre otros).

Admitido entonces que debe quedar incoélume la aseveracion del sentenciante respecto
de la notoriedad del apellido Lacoste, cabe desestimar también las quejas que se traen
enunciadas como “arbitraria imputacion de usurpacion al nombre famoso” y “...arbitraria
imputacion de mala fe”. Asi lo creo, porque mediante ellas se trata de impugnar aspectos
de la decision que son consecuencia de la antedicha afirmacion.

En efecto, si el apellido del actor es famoso “...como consecuencia de la popularidad
de Jean René Lacoste”, y de tal premisa parten los jueces para decir que “...Modart S.
A. no pudo ignorar el prestigio de aquel apellido -sea conociéndolo en el terreno de los
deportes- o ya fuere en el campo empresarial”, y acotan luego que “...resultaba claro que
la adopcion del nombre famoso, precisamente para distinguir prendas de vestir, supera la
linea de las meras casualidades”, no puede tacharse de irrazonable la conclusion a la que,
en definitiva, arribaron.

Ella es, como antes dije, que en el caso ha mediado la copia servil del nombre famoso,
afirmacion que, segiin los magistrados, “...adquiere el grado de certeza moral, que es la
propia de las ciencias juridicas, a poco que se considere que la demandada no ha pro-
porcionado la méas minima explicaciéon o motivo justificatorio de la eleccion de la marca
Lacoste; extremo éste que la jurisprudencia ha requerido como condicion para admitir la
buena fe de la interesada”.

En tales condiciones, si la mentada conclusion hallé fundamento en los extremos facticos
del caso, y el actor no introdujo los elementos pertinentes a fin de demostrar que aquélla
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podia tacharse de irrazonable, lo decidido en tal aspecto no resulta, entonces, revisable en
la instancia (considerando 5°y 7° de la causa S.314, L.XXI “Skis Rossignol, S. A. y otro
¢/ Colucci, Nicolas”, sentencia del 31 de marzo de 1987).

Por otra parte, habiendo quedado firme que la demandada actu6é de mala fe, y que ello
obedecio al proposito de aprovechamiento de la fama ajena; como asi también que “...el
usurpador de un nombre o de una marca de notoria difusiéon no puede adquirir propiedad
de ese nombre 0 marca por prescripcion”, tampoco cabe admitir el agravio referido a la
supuesta prescindencia de la norma aplicable en materia de extincion de obligaciones por
el transcurso del tiempo, en especial cuando el tema resulta, en principio, también extrafio
a la via del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 297: 307; 306:1671, entre muchos otros).

v

Por todo ello, opino que debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto fue materia de
recurso, con la salvedad que se formula al dictaminar en el recurso de hecho L. 135, L.
XXII. — Buenos Aires, 28 de febrero de 1989. - GUILLERMO H. LOPEZ.

Suprema Corte:

Con relacion a los agravios traidos en la presente queja, en tanto la mayoria de ellos han
sido objeto del dictamen emitido en la fecha en las actuaciones principales (expte. L. 137,
L. XXII), me remito a las consideraciones en él expuestas.

Quedan por examinar, en cambio, las protestas del recurrente en torno a la publicacion de
la parte dispositiva del fallo ordenada por los jueces. A mi modo de ver, ellas se funda-
mentan en diferentes argumentaciones.

Por un lado, aduce que aquéllos habian excedido los limites de la materia sometida a su
revision.

En relacion al punto, cabe sefialar que tiene muy dicho V. E. que es privativo de los ma-
gistrados del proceso apreciar los puntos comprendidos en la apelacion, a los efectos de
su competencia (Fallos: 257:147; 264:77; 302:654 y otros).

En el caso, al haber sido desestimada la demanda por entender el juez de primera instancia
que se hallaba prescripta la accion, en vista a los términos que sustentara la queja de la
actora, no aparece irrazonable que el a quo se haya considerado habilitado para entender
sobre todos los reclamos contenidos en aquélla. En tal sentido, V. E. ha sefalado que el
tribunal de revision goza de la misma competencia del de primera instancia respecto a
las pretensiones y oposiciones oportunamente planteadas, salvo aquellas expresa o impli-
citamente excluidas y ello responde a la debida garantia de la defensa en juicio (V. 310,
L.XXI. “Verrastro, Luis A. ¢/ Olga Tagle y/o propietario o responsable del automovil Ford
Falcon Dominio H-030923-", sentencia del 23 de febrero de 1988, considerando. 5°).
Por ello, en mi opinidn la tacha de arbitrariedad de la sentencia, en este aspecto, no puede
tener acogida.

Por otra parte, sostuvo que las normas en que el actor basé ese aspecto del reclamo, no
autorizan a disponer la mentada publicacion en supuestos como el del “sub lite”.

Al respecto, creo que el recurso es formalmente procedente, en la medida que se halla en
juego la interpretacion de normas federales, y la decision ha sido contraria, al derecho que
en ella fundo6 el apelante (art. 14, inc. 3°, ley 48).



42 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

En cuanto al fondo del asunto, pienso que la publicacion a la que hace referencia el articu-
lo 34 de la ley 22.362, se encuentra prevista para el caso en que, mediante accion civil o
penal, se haya denunciado y reconocido la comision de alguno de los ilicitos descriptos en
el articulo 31 del mismo cuerpo legal y, en el presente juicio, no ha mediado tal denuncia,
ni discusidn o tratamiento de ninguno de los hechos que darian lugar a la verificacion de
las conductas tipificadas en esta tiltima norma. Consecuentemente, estimo que este aspec-
to de la condena debera dejarse sin efecto.

Por todo ello, opino que, con el alcance indicado, corresponde hacer lugar a la queja,
declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia, disponiéndose que,
por quien competa, se dicte nuevo fallo sobre el punto con arreglo a lo expuesto. Buenos
Aires, 28 de febrero de 1989. GUILLERMO H. LOPEZ.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 6 de julio de 1989.

Vistos los autos: “Lacoste, Jean René ¢/ Modart S.A.C.I.F.e I. s/ nulidad de marca”.
Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos de los dictdmenes del Procurador
Fiscal a cuyas consideraciones se remite por razon de brevedad y a fin de evitar repeticio-
nes innecesarias.

Por ello, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso extraordinario
concedido, se hace lugar parcialmente a la queja y se revoca la citada sentencia con los
alcances indicados. Con costas en un 90 % a cargo de la demandada y en un 10 % a la
actora. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien correspon-
da, proceda a dictar nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aqui resuelto. - CARLOS S.
FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JORGE ANTONIO BACQUE.

Marcas — Registro de marcas — Restriccion al uso de una marca - Cédigo Alimentario Ar-
gentino.
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El pedido fue rechazado por considerarse la denominacion “Manjar” contraria a las pre-
visiones del art. 234 del mencionado codigo.

Contra esa decision se articul6 la presente demanda.

La Corte Suprema hizo lugar a la demanda en cuanto persigue la nulidad de las resolucio-
nes del Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires y del decre-
to provincial 2258/78, por lo que el referido organismo debi6 proceder a la autorizacién
del rétulo propuesto por la accionante.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas — Registro de marcas - Codigo Alimentario (art. 234)
b) Restriccion al uso de una marca.

El Monaguillo S.A.C.LLF. e I. ¢/ Buenos Aires, Provincia de — 04/05/1982 — Fallos:
304:597.

@ Antecedentes

La actora solicitd ante el Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia de Bue-
nos Aires -en su caracter de 6rgano de aplicacion del Codigo Alimentario Argentino- se
autorice e inscriba en el registro respectivo su nuevo producto “malta torrada con azucar
—aromatizada con vainillina molida- “Manjar”.

B Estandar aplicado por la Corte

-El art. 234 del Codigo Alimentario Argentino constituye inicamente una norma condi-
cionante de la autorizacién; en modo alguno puede atribuirse el caracter de sancion a la
denegatoria dictada por el poder administrador en aplicacion de sus reglas.

-El art. 234 del Codigo Alimentario Argentino reprime la comercializacion, circulacion
y expendio de aquellos productos no autorizados por la autoridad sanitaria competentes

-Aun cuando el régimen de la ley 3975 se inspiraba principalmente en el interés del fa-
bricante, industrial o comerciante, el mismo también protegia al consumidor, sea directa-
mente a través de los incs. 7 y 8 del art. 48, o de manera indirecta por medio del derecho
del titular de una marca para oponerse a otra que pudiera originar confusion entre los
productos.

-Entre los impedimentos para obtener una marca, la ley 3975 no establecia la circunstan-
cia de que aquélla pudiera inducir un error al comerciante, industrial o consumidor acerca
de la calidad del articulo. Las restricciones de ese tipo quedaban, pues, libradas a las dis-
posiciones relativas al régimen de identificacion de mercaderias, cuyo objeto especifico es
la defensa de la honradez del comercio y la proteccion de la seguridad, confianza y salud
de la comunidad y que fue restaurado con la sancion de la ley 11.725.

-Las leyes 3975 y laley 11.275 se armonizan entre si, salvo derogacion expresa de algiin
precepto de la primera por la segunda, o en el caso de incompatibilidad insalvable entre
sus normas.

-En miras a la proteccion del interés de la comunidad puede limitarse el uso de una mar-
ca cuando ella, en alguna de las particularidades circunstancias en que es empleada, sea
susceptible de ocasionar las situaciones que el régimen de identificacion de mercaderias
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tiende a eliminar. Esta conclusion posee jerarquia legal al ser plasmada en el art. 12, inc.
a), de la ley 19.982 que sustituy6 a la ley 11.275.

-La ley 19.982 importa una reglamentacion del derecho marcario, y encuentra razonable
sustento en la finalidad que también concurre en dicho régimen respecto de la proteccion
al publico consumidor y a las buenas practicas comerciales. A partir de la vigencia de
la ley 22.362, esta proteccion ha sido expresamente incorporada al texto regulador de la
materia en su art. 3° como impedimento especifico para la concesion del registro.

-La ley 22.362 contempla como requisito para el otorgamiento de la marca que ella no
vulnere la buena fe de los habitantes, y admite no obstante que el uso de aquel derecho
pueda verse limitado en razén de las normas que regulan el régimen de identificacion de
mercaderias. Ello se justifica en razon de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad
marcaria para contemplar, en el examen previo a la concesion, la diversidad de supuestos
en que la marca, una vez registrada, pueda ser empleada por su titular en la rotulaciéon o
publicidad de los productos no resultando desechable que en algunos casos asuma apli-
caciones refiidas con la lealtad comercial o con la proteccion del consumidor, hipdtesis
que autorizarian las limitaciones que al uso de la marca impone el aludido régimen de
identificacion de mercaderias.

-Las normas contenidas en el Titulo V del Codigo Alimentario Argentino no constituyen
sino una regulacion especifica en materia alimentaria del régimen de identificacion de
mercaderias sancionado con caracter general por las leyes respectivas.

-Son legitimas las restricciones que en virtud del régimen alimentario pudiera limitar el
uso de una marca, pero tales limitaciones, que reconocen razonable sustento en la protec-
cion del consumidor y de las buenas practicas comerciales, exigen idéntica razonabilidad
en sus aplicaciones concretas; de alli que el 6érgano jurisdiccional se encuentre habilitado
para realizar ese examen en cada caso, como garantia de resguardo del derecho de propie-
dad atribuido al titular de una marca.

-Si bien podria ser vedad que la voz “Manjar” se emplea en nuestro pais con el significado
de un adjetivo, ello no es suficiente para asignarle el cardcter de valor o calidad especial,
en los términos del art. 234 del Codigo Alimentario Argentino. No debe olvidarse que en
definitiva, lo que se pretende evitar es “el uso de inexactitudes, exageraciones u oculta-
mientos capaces de suscitar error, engafio o confusion” (art. 220 idem) y en tal sentido
no es razonable suponer que en el caso aquella expresion pueda originar esas situaciones,
resultando dificil admitir que la generalidad del publico consumidor pueda verse inducido
a la eleccion del producto sélo por ese rotulo.

-El criterio para establecer las limitaciones al uso de la marca debe ser extremadamente
cauteloso y prudente, pues se hallan comprometidos expresa garantias constitucionales
que no pueden desconocerse sino cuando dicho uso resulta indebido o abusivo de modo
que efectivamente sea susceptible de sorprender la buena fe de los habitantes.
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Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General

Suprema Corte

V.E. es competente para seguir conociendo de la presente causa a tenor de lo resuelto a
fs. 62.

En cuanto al fondo del asunto, la accionante persigue la anulacion de un acto administra-
tivo emanado de la autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual se le
denego la autorizacion para designar con la marca “Manjar’” uno de sus productos, medida
que fuera convalidada mediante decreto N° 2258/78 cuya anulacion también se pretende.
El ataque a dichos actos se fundamenta en la inconstitucionalidad del art. 234 del Codigo
Alimentario Argentino que les sirvid de sustento, al que se impugna en razon de que, a
juicio de la actora, constituye una norma penal que contiene una enumeracion de prohi-
biciones meramente enunciativas, lo que se contrapone con el necesario caracter taxativo
que debe imperar en la legislacion represiva.

También se tacha a la indicada disposicion del Codigo Alimentario, sobre la base de que
el decreto 2126//71, que aprobd su redaccion definitiva, no se limit6 a ordenar las disposi-
ciones higiénicas, sanitarias, bromatologicas y de identificacion comercial del Reglamen-
to Alimentario aprobado por decreto 141/53, como lo imponia el art. 1° de la ley 18.284,
sino que por esa via el Poder Ejecutivo cred “un texto modificado sin autorizacion de la
ley, y atin a despecho de la misma”.

Pienso que esta apreciacion resulta errada.

El art. 1° de la ley 18.284 declaro6 vigentes las disposiciones del Reglamento Alimentario
aprobado por decreto 141/53, y también sus normas modificatorias y complementarias.
Cierto es, entonces que el decreto 2126/71 es el instrumento por el cual se dio cumpli-
miento al mandato legislativo de promulgar un texto ordenado, que tiene en cuenta la
circunstancia de que entre el decreto 141/53 y el 2126/71 se han sancionado numerosas
modificaciones al Reglamento Alimentario.

Empero la funcién ordenadora no agota el ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecu-
tivo sobre el punto.

En efecto el art. 20 de la ley 18.284 inviste a ese 6rgano con la facultad de mantener ac-
tualizadas las normas organicas del Codigo Alimentario Argentino, resolviendo para ello
las modificaciones que resulte necesario introducirle.

Si bien esa autorizacion parece, en principio, exigida a modificaciones posteriores al texto
ordenado, pienso que no se puede interpretar la norma en cuestion como excluyente de la
posibilidad de que, el poder administrador haga uso de ese poder en forma simultanea con
la publicacion de aquél.

Habida cuenta de ello, y que el demandante no sostiene la existencia de exceso en el
ejercicio de aquella facultad, pienso que la disposicion impugnada no carece de sustento
legal, como se afirma.

En cuanto a la tacha de inconstitucionalidad a que hiciera referencia en primer término,
entiendo que tampoco es apta para descalificar a los actos del gobierno local en el entre-
dicho.
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Ast lo pienso, porque el art. 234 del Codigo Alimentario Argentino, en el caso, constituye
unicamente una norma condicionante de la autorizacion, y porque en modo alguno puede
atribuirse el caracter de sancion a la denegatoria dictada por el poder administrador en
aplicacion de sus reglas.

Lo que reprime ese cuerpo legal es la comercializacion, circulacion y expendio de aque-
llos productos no autorizados por la autoridad sanitaria competente (ver. arts. 3°, 7° y 9°
de la ley 18.248), conducta que no es materia de discusion en el sub examine.

Por lo demas y aunque se aceptara el criterio de la actora sobre la naturaleza penal de
la norma en analisis, debo recordar lo resuelto por V.E. en Fallos: 300:100 donde hizo
suyos los fundamentos del dictamen de mi antecesor en el cargo, Dr. Elias P. Guastavino
al referirse a la circular R.C. 235 a la que se le achacaba falta de contenido prescriptivo
y vaguedad manifiesta.

Se dijo entonces que si bien la correcta configuracion de los tipos penales obliga a de-
terminar en forma precisa los modos de conducta sujetos a punicion, no existe obstaculo
constitucional para que, cuando el contenido de los deberes o de las prohibiciones depen-
da substancialmente de una valoracion a realizarse en vista de circunstancias concretas
insusceptibles de enumeracion previa, sea la autoridad jurisdiccional quien aplique esa
valoracion.

Sobre el punto pienso, que el art. 234 del Codigo Alimentario Argentino no traspasa el li-
mite de esa atribucion, en cuanto contiene una remision suficientemente clara al contexto
valorativo condicionante de la aplicacion del precepto como para posibilitar el conoci-
miento de los deberes por quienes deben cumplirlos, limite que fue fijado en el dictamen
de referencia como requisito de validez de la norma.

En efecto, la regla legal luego de dar una lista de algunas palabras cuyo empleo en los
rotulos esta prohibido agrega ““...u otras expresiones semejantes que a juicio de la autori-
dad sanitaria induzcan a la atribucion del valor o calidad especial...”, expresiones éstas
que, como he dicho, delimitan a mi juicio de modo suficiente la materia de la prohibicion.
A mérito de lo expuesto, opino que corresponde rechazar la demanda intentada en autos.
Buenos Aires 22 de mayo de 1981. Mario Justo Lopez.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 4 de mayo de 1962

Y Vistos para sentencia estos autos: “El Monaguillo S.A.C.LLE.LLF. e 1. ¢/ Buenos Aires,
Provincia de s/ inconstitucionalidad art. 234, Coédigo de la Alimentacion y nulidad de
resolucion y decreto” de los que,

Resulta:

I) Que a fis. 9/18 se presenta mediante apoderado la firma “El Monaguillo S.A.C.L.LE.”
iniciado demanda contra la Provincia de Buenos Aires “a fin de que se declare inconsti-
tucional el art. 234 del Codigo Alimentario Argentino, en cuanto el mismo constituye el
fundamento —a través de la particular interpretacion que de €l se hace- de una resolucion
dictada por un organismo provincial en el expediente N° 2906-12.793/77 por el propio
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Poder Ejecutivo de la mencionada Provincia a través del decreto N° 2258/78. Y también
para que se declare la nulidad de la resolucién y decreto mencionados™.

Expresa que tiene registrada la marca “Manjar El Monaguillo” en la clase 22 — con las
excepciones que sefala- bajo el titulo N° 745.491/6 de la Direccion Nacional de la Pro-
piedad Industrial, y en tramite ante el mismo organismo el registro de la marca “Manjar”-
para igual clase- mediante acta N°1.153.677. Sefiala que sobre la base de un primitivo
registro aplico la denominacion “Manjar” a un producto elaborado con cacao, sacarosa y
vainillina, que fue autorizado con fecha 24 de enero de 1972 por la Secretaria de Salud
Publica de la Nacion, y aprobado el rotulo por la de Comercio en su caracter de 6rgano
de aplicacion de la ley 19.982. Asimismo dicho producto fue inscripto por el Laboratorio
Central de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires segun se le comunicara median-
te telegrama del 30 de enero de 1978.

Contintia manifestando, que a raiz de haber elaborado un nuevo producto a base de malta
torrada con azucar, se presentd ante la autoridad sanitaria de aquel estado provincial a
efectos de obtener la pertinente autorizacion. En tal circunstancia, el Laboratorio Central
de Salud Publica deneg6 el pedido por entender que la marca “Manjar” se hallaba en
colision con el art. 234 del Codigo Alimentario Argentino. Esta medida fue cuestionada
por su parte, lo que dio motivo, en definitiva, al decreto N° 2258/78 mediante el cual se
rechazo el recurso jerarquico articulado contra la decision de la autoridad sanitaria local.

Sostiene que el referido art. 234 es inconstitucional por dos motivos. En primer lugar por-
que siendo una regulacion de naturaleza penal debio6 establecer con caracter taxativo los
vocablos prohibidos en la designacion de los productos, de modo que resulta, violatorio
del art. 18 de la Constitucion Nacional en cuanto deja librado al arbitrio de la autoridad
administrativa la facultad de establecer otras prohibiciones. En segundo término, porque
la ley 18.284, que instituyd con alcance nacional las disposiciones del decreto 141/53
como Cddigo Alimentario Argentino, establecio que el Poder Ejecutivo Nacional ordena-
ra las normas de dicho cuerpo, no obstante lo cual al sancionarse el texto ordenado por el
decreto N°© 2126, se incluy6 el art. 234 con una redaccion que no reconoce antecedente, de
manera que por esa via vino a modificarle el contenido de las disposiciones preexistentes
a la ley 18:284, excediendo la mision por ella encomendada.

Afirma también, que tanto la resolucion del Laboratorio Central de la Provincia de Buenos
Aires, como el decreto local N° 2258/78 deben ser anulados pues, ademas de apoyarse en
una norma inconstitucional, adolecen de fallas propias que los invalidan. En tal sentido,
dicen que ninguno de ellos se determina concretamente porque la expresion “manjar”
—que es un sustantivo a su juicio- resultaria atributiva de valor o calidad especial en los
términos del art. 234 del Cdodigo Alimentario Argentino: Manifiesta que las decisiones son
contradictorias con el anterior registro de igual denominacidén para otro producto elabora-
do por su parte, lo que demuestra la arbitrariedad en que se incurre. Sostiene, por ultimo,
que lo resuelto desconoce el derecho que le asiste para utilizar una marca registrada de
conformidad con la ley especifica.
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II) Que a fs. 38/38 se presenta la accionada y opone excepcion de incompetencia. A fs.
42/46 contesta la demanda y plantea la falta de legitimacion tanto activa como pasiva. En
cuanto al fondo del asunto, sostiene que la provincia ha efectuado una correcta aplicacion
del art. 234 del Codigo Alimentario Argentino, en virtud de las facultades delegadas por
el Gobierno Nacional. Niega la inconstitucionalidad de la norma y afirma que, siendo ella
posterior a la ley 3975, la ha modificado en cuanto limita el uso de una marca en defensa
del consumidor. Analiza también el sentido de la expresion “manjar” para concluir que
constituye en nuestro uso un adjetivo que asigna valor o calidad especial al producto y,
por tanto, se encuentra comprendida entre las prohibiciones del citado art. 234. Pide el
rechazo de la accidén promovida en su contra, con costas.

II) Queafs. 51 serechazo la excepcion de incompetencia, y a fs. 62 el Tribunal deses-
timo el recurso articulado contra dicho auto por la demandada. A fs. 65 se abrio la causa a
prueba, habiéndose producido la que informa el certificado de fs. 122. A fs. 125/132 aleg6
la actoray a fs. 133/134 lo hizo la demandada, decretandose el llamamiento de autos para
sentencia a fs. 139; y

Considerando:

1°) Que la presente causa es de competencia originaria de esta Corte (arts. 100 y 101 de
la Constitucion Nacional), como se ha declarado a fs. 62.

2°)  Que se encuentra acreditado en autos que la actora es titular de la marca “Manjar El
Monaguillo” registrada en la clase 22, y que tiene en tramite la inscripcion en la misma
clase la marca “Manjar” (fs. 92/120). Asimismo, que la Secretaria de Salud Publica de la
Nacidn inscribid en el Registro Nacional de Productos Alimenticios el producto “alimento
a base de cacao, sacarosa y vainillina, Manjar”, con fecha 24 de enero de 1972 (fs. 80 vta.)
de lo que tomo nota en el registro de 2° orden el Laboratorio Central de Salud Publica de
la Provincia de Buenos Aires (fs. 8 vta. del expediente administrativo agregado), y por el
rotulo respectivo fue aprobado por la Secretaria de Comercio de la Naciodn el 14 de enero
de 1977 (fs. 84).

3°) Que al solicitar la actora ante el Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia
de Buenos Aires —en su caracter de 6rgano de aplicacion del Codigo Alimentario Argenti-
no en virtud del lugar de elaboracion, conf. art. 20 de la ley 18.284- se autorizara e inscri-
biera en el registro respectivo su nuevo producto “malta torrada con azlicar -aromatizada
con vainillina molida- “Manjar” (fs. 16 del referido expediente administrativo), el pedido
fue rechazado por considerarse la denominacion “Manjar” contraria a las previsiones del
art. 234 del mencionado Codigo (Fs. 21, 34, 57/57 y 74, idem).

4°)  Que contra esas decisiones se articuld la presente demanda, en la que se sostiene la
inconstitucionalidad de la norma aplicada y la invalidez de aquéllas por las razones rese-
fiadas en la procedente relacion de la causa.
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5°)  Que respecto d la inconstitucionalidad del art. 234 del Codigo Alimentario Argenti-
no, en cuanto prohibe “en los rétulos el empleo de las palabras ‘crema’, ‘pura’, "fresco’,
"fresca’, ‘primera’, ‘recomendado’, ‘casero’, ‘fino’, ‘extrafino’ , ‘insuperable’, ‘irreem-
plazable’, ‘fortificante’ u otras expresiones semejantes que a juicio de la autoridad sanita-
ria induzcan a la atribucion de valor o calidad especia, cualquiera sea la grafia utilizada si
la fonética produjera analogo efecto”, esta Corte comparte los fundamentos del dictamen
del Sefior Procurador General, a cuyos términos cabe remitirse en mérito a la brevedad.
Corresponde, pues, desestimar la tacha articulada sobre la base de hallarse dicho precepto
en pugna con el art. 18 de la Constitucion y haber excedido el Poder Ejecutivo Nacional
el mandato otorgado por el art. 1° de la ley 18.284. Esta conclusion torna inoficioso pro-
nunciarse acerca de la falta de legitimacion pasiva opuesta por la accionada. En cuanto a
la activa, el punto ha quedado resuelto al admitirse la competencia del Tribunal.

6°) Que la actora sostiene que las decisiones impugna desconocen su derecho al uso de
la marca que tiene registrada conforme a las disposiciones de la ley 3975. Cabe recono-
cer, al respecto, que aun cuando el régimen de esa ley se inspiraba principalmente en el
interés del fabricante, industrial o comerciante, el mismo también protegia al consumidor,
sea directamente a través de los incs. 7 y 8 del art. 48, o de manera indirecta por medio
del derecho del titular de una marca para oponerse a otra que pudiera originar confusion
entre los productos (Fallos: 145:116; 182:62, 211:559; 272:290; 279:150). Sin embargo
también se admiti6 que entre los impedimentos para obtener una marca, la ley 3975 no es-
tablecia la circunstancia de que aquélla pudiera inducir un error al comerciante, industrial
o consumidor acerca de la calidad del articulo (doc. de Fallos 155:87). Las restricciones
de este tipo quedaban libradas a las disposiciones relativas al régimen de identificacion
de mercaderias, cuyo objeto especifico es la defensa de la honradez del comercio y la
proteccion de la seguridad, confianza y salud de la comunidad (Fallos: 199:442; 224:741;
252:117; 299:213), y que fue instaurado en el orden nacional con la sancion de la ley
11725. En tal sentido, el Tribunal ha declarado reiteradamente, que ambas leyes se armo-
nizan entre si, salvo derogacion expresa de algun precepto de la primera por la segunda,
o en el caso de incompatibilidad insalvable entre sus normas (Fallos: 165:349; 237:753;
248:385; 277:282).

7°) Que, en el marco legal descripto, y sobre la base de los antecedentes resefiados, cabe
concluir que en miras a la proteccion del superior interés de la comunidad puede limitarse
al uso de una marca cuando ella, en alguna de las particulares circunstancias en que es
empleado, sea susceptible de ocasionar las situaciones que el régimen de identificacion de
mercaderias tiene a eliminar. Esta conclusion posee jerarquia legal al ser plasmada en el
art. 12, inc. a) de la ley 19.982 —norma también invocada en las decisiones de fs. 21 y 34
del expediente administrativo y cuya constitucionalidad no se ha cuestionado en autos-,
que sustituyo a la ley 11.275, resultando necesario destacar la clara intencion del legisla-
dor sobre el tema al expresarse en la respectiva nota de elevacion que “la prohibicion de
incurrir en exageraciones, inexactitudes u ocultamientos comprende también el empleo de
marcas, registradas o no, capaces de inducir a error o engafio. En efecto, existen marcas
que evocan calidades, virtudes o elementos componentes que la mercancia no tiene o pais
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de origen del cual no provienen. Frente a ello, se erige el concepto de que el derecho a
usar una arca esta asegurado por la Constitucion que tiene similar jerarquia que el que se
detenta sobre la propiedad de cualquier otro bien. Si bien ello es indudable, s lugar comun
sostener que nuestra ley suprema no reconoce derechos absolutos y su ejercicio puede
razonablemente limitarse, cuando como en ese caso con ello se protege al consumidor y
al industrial y comerciante correctos evitando fraudes”

8°) Que sobre el particular, esta Corte ya se ha pronunciado admitiendo que la citada ley
19.982 importa una reglamentacién del derecho marcario, y que ella encuentra razonable
sustento en la finalidad que también concurre en dicho régimen respecto de la proteccion
al publico consumidor y a las buenas practicas comerciales (Fallos: 300:651, consid.
3°y 5°). A partir de la vigencia de la ley 22.362, esa proteccion ha sido expresamente
incorporada al texto regulador de la materia en su art. 3° como impedimento especifico
para la concesion del registro, circunstancia que no se verificaba en la ley 3975 vigente al
momento en que la actora obtuvo el titulo para la marca “Manjar El Monaguillo”. Cabe
destacar, también, que el nuevo cuerpo legal eliminé las previsiones del art. 48, incs. 7y
8, de la anterior, por considerarse que ellas constituian “infracciones propias de la legis-
lacion sobre identificacion de mercaderias o lealtad comercial, que castiga los engafios al
publico consumidor” (confr. Nota de elevacion). Es decir que aun actualmente , en que
la ley contempla como requisito para el otorgamiento de la marca que ella no vulnere la
buena fe de los habitantes, se admite no obstante que el uso de aquel derecho pueda verse
limitado en razdn de las normas que regulan el régimen de identificacion de mercaderias..
Ello se justifica en razén de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad marcaria
para contemplar, en el examen previo a la concesion, la diversidad de supuestos en que la
marca, una vez registrada, pueda ser empleada por su titular en la rotulacion o publicidad
de los productos, no resultando desechable que en algunos casos asuma aplicaciones refii-
das con la lealtad comercial o con la proteccion del consumidor, hipdtesis que autorizarian
las limitaciones que al uso de las marca impone el aludido régimen de identificacion de
mercaderias.

9°)  Que retornando las disposiciones del Codigo Alimentario Argentino sobre cuya
base el decreto provincial N° 2258/78 no admitio6 el rotulo en cuestion, cabe recordar que
su articulo 1412 establece que “las disposiciones contenidas en el titulo V del presente
ordenamiento, sobre identificacion comercial, rotulacion, publicidad, no excluyen la ob-
servancia de las normas pertinentes contenidas en la ley 11.275, sus complementarias y su
reglamentacion y de las que en el futuro se dictara sobre identificacion de mercaderias”
Este enunciado demuestra que las normas contenidas en el titulo V del citado codigo no
constituyen sino una regulacion especifica en materia alimentaria del régimen de identifi-
cacion de mercaderias sancionado con caracter general por las leyes respectivas. En con-
secuencia, son también aplicables al respecto las conclusiones antes expuestas en orden
al referido régimen y, por ende, legitimas en principio las restricciones que en su virtud
pudieran limitar el uso de una marca

10) Que, sin embargo, tales limitaciones, que como se dijo reconocen razonable sustento
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en la proteccion del consumidor y de las buenas practicas comerciales, exigen razonabi-
lidad en sus aplicaciones concretas (doc. De Fallos: 300:651, consid. 5°). De alli que
el 6rgano jurisdiccional se encuentre habilitado para realizar ese examen en cada caso,
como garantia de resguardo del derecho de propiedad atribuido al titular de una marca.
En la especie, el Tribunal considera que la negativa resulta irrazonable, toda vez que si
bien podria ser verdad, como lo sostiene la demandada, que la voz “manjar” se emplea en
estos tiempos en nuestro pais con el significado de un adjetivo, ello no es suficiente para
asignarle el caracter de atributivo de valor o calidad especial, en los términos del art. 234
del Codigo Alimentario Argentino. No debe olvidarse que, en definitiva, lo que se preten-
de evitar es “el uso de inexactitudes, exageraciones u ocultamientos capaces de suscitar
error, engafio, o confusion (art. 220 idem), y en tal sentido no es razonable suponer que en
el caso aquella expresion pueda originar esas situaciones, resultando dificil admitir que
la generalidad del publico consumidor pueda verse inducido a la eleccion del producto
solo por ese rotulo. El criterio para establecer las limitaciones al uso de la marca debe ser
extremadamente cauteloso y prudente, pues se hallan comprometidas expresas garantias
constitucionales que no pueden desconocerse sino cuando dicho uso resulta indebido o
abusivo, de modo que efectivamente sea susceptible de sorprender la buena fe de los ha-
bitantes.

Por ello, y lo dictaminado por el Sefior Procurador General en sentido concordante, se
rechaza la inconstitucionalidad articulada contra el art. 234 del Cédigo Alimentario Ar-
gentino y se hace lugar a la demanda en cuanto persigue la nulidad de las resoluciones del
Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires de fs. 21,34y 74
del expediente administrativo agregado, y del decreto provincial N° 2258/78. En conse-
cuencia, el referido organismo debera proceder a la autorizacion del rotulo propuesto por
la accionante (art. 222, del referido cuerpo) siempre que no exista otro impedimento que
el ventilado en estos autos. Las costas se imponen en un 80% a cargo de la demandada y
en un 20% a cargo de la actora, en atencion al rechazo de la inconstitucionalidad planteada
por ésta (art. 68 del Codigo Procesal). Adolfo R. Gabrielli — Abelardo F. Rossi — Elias P.
Guastavino — César Black — Carlos A. Renom.

Marcas —Nombres de Personas- Pseudénimo.

Villafaiie de Molina, Elba ¢/ Sary, Manuel s/ oposicion indebida al registro de marca -
08/07/1976 — Fallos: 295:265.

@ Antecedentes

Elba Villafafie de Molina demandé a Manuel Sary a fin de que se declare infundada su
oposicion al registro de la marca “Chunchuna” en las clases 15 y 16 del nomenclador
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oficial, porque las marcas opuestas adolecian de nulidad absoluta en razon de violar la
prohibicion del art. 4° de la ley 3975, que protege el seudénimo comercial y artistico de la
actora, vastamente conocido en el pais. El juez de primera instancia hizo lugar a la accion
declarando la nulidad de las marcas “Chunchuna” n°® 637.684 en la clase 15 y n° 637.701
en la clase 16 que el demandado tenia registradas a su nombre.

Apelado el fallo, la Camara confirmd en lo principal, modificandolo tinicamente en cuanto
al monto de los honorarios regulados por el Juez.

El accionado interpuso recurso extraordinario contra dicho pronunciamiento.

La Corte confirm¢ la sentencia recurrida.

P Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Nombres de Personas- Pseudonimo.
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@ Antecedentes

La Camara de Apelaciones en lo Federal revocé la de primera instancia y rechazé la de-
manda deducida por la actora e hizo lugar a la oposicion del demandado respecto de las
solicitudes marcarias para la clase 22.

La actora interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirmo la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

Designaciones — Dibujos.
Objeto de la ley de marcas.

B Estandar aplicado por la Corte

- Los nombres de las personas no pueden ser utilizados como marcas sin consentimiento
de aquéllas. Y, segun lo dispuesto en el art. 23 del decreto 18.248/69, cuando el pseudoni-
mo ha adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre.

-Como consecuencia de la anulacion de la marca, el demandado carece de interés legitimo
para oponerse al registro de la que solicita la actora; porque la ley atribuye efectos re-
troactivos a la declaracion de nulidad, de modo que, al momento de la oposicion, tampoco
tenia el demandado un interés legitimo en la controversia.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Designaciones y dibujos registrables.

Panificacion Argentina S.A.1.C / Maniotti, Jacobo s/oposicion indebida al registro de
marca — 06/04/1973 - Fallos: 285:236.

B Estdandar aplicado por la Corte

- A la solicitud de registrar la forma del pan en rebanadas le es aplicable lo dispuesto por
el art. 3°, inc. 5° de la ley 3975, que dispone que no se consideran marcas de fabrica, co-
mercio o agricultura “las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza
de los productos o la clase a la que pertenecen”. Pues parece evidente que el término “de-
signaciones” empleado por la ley es una manera genérica de precisar el concepto, o sea
que es posible designar un producto con un dibujo en vez de hacerlo con palabras.

- El propdsito de la ley 3975 es el de denegar la inscripcidn como marcas a designaciones
carentes de novedad y especialidad en razén de indicar o sefialar -mediante una represen-
tacion grafica, que no admite dudas en el caso- productos de uso comun.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracidén General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=73410

Informacion complementaria

Marecas de fabrica - Registro — Palabras de idioma extranjero.

En la causa “Crown Cork de Argentina S.A. ¢/ Plate y Cia.” (Fallos: 278:204) la Corte
sostuvo que la circunstancia de que la palabra “Crown” que la actora pretendia registrar




54 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

como marca integrara su nombre comercial no bastaba para considerarla comprendida
en la salvedad a que se referia la ultima parte del art. 5° de la ley 11.275 toda vez que la
finalidad perseguida era la de que no se registraran como marcas palabras que tuvieran
significado en idiomas extranjeros vivos, propdsito que se frustraria de aceptarse que tal
posibilidad existiese cuando un vocablo extranjero integrara el nombre de una persona.

En la sentencia “Kahane, Alfonso; Weil, A.L. y Gonzalez, D. ¢/ Petroquimica E.N.
s/ cese oposicion al registro de marca ‘Protoquim’, nulidad de marca ‘Petroquimi-
ca’”(Fallos: 268:371), la Corte dijo respecto al alcance de las expresiones de “uso gene-
ral” y “usualmente empleadas™ a que se refieren los incs. 4° y 5° del art. 3° de la ley 3975,
que es valido el registro, aunque la palabra elegida constituya una locucion de uso general
en el extranjero, puesto que lo que interesa es que no haya ocurrido lo propio en nuestro
pais con anterioridad al registro, en razon del caracter eminentemente territorial de las
disposiciones sobre marcas.

Nombres geograficos

En el caso “Orandi y Massera S.A. ¢/ TheScotch Whisky” (Fallos: 277:282) se dis-
cutia, sobre la base del art. 5° de la ley 11.275, la validez de la marca “May Cross” que
constituian nombres de lugares geograficos extranjeros de uso autorizado por el art. 5° de
la ley 3975. La Corte sostuvo que descartado el propdsito de que la expresion geografica
sea indicativa de origen no se hacia necesario especificar nada para evitar errores pues lo
que se queria evitar era la confusion sobre tal origen por lo cual confirmé la sentencia que
admitio la validez de la marca aplicada a un whisky de fabricacion nacional.

Proteccion de nombres de personas

En el precedente “Manufacturas Tabacos Imparciales SAIC y A ¢/ Manufacturas de
Tabacos Piccardo y CiaLtda S.A.” (Fallos: 277:310) consider6 que el art. 4° de la ley
3975 tendia a tutelar el nombre de las personas y, por consiguiente, estaban legitimados
para invocarla aquellos a quienes menciona la propia disposicion legal por lo que no po-
dian hacerlo valer terceros que no resultan afectados por su uso y que tal era el sentido de
la ley 18.248 respecto de quienes podian intentar una demanda tendiente a la proteccion
del nombre.

En la causa “Manufacturas Tabacos Imparciales ¢/ S.R.L. M. Bauza Ribot e Hijos”
(Fallos: 276:413) recordo que el titular de un nombre de comercio constituido con el
patronimico particular legalmente incorporado a aquél, puede oponerse al registro de ese
nombre como marca por lo que nada obstaba a que fuera la firma demandada quien se
opusiera porque mediaba en el caso una prohibicion legal y, teniendo en cuenta su eviden-
te interés, tenia derecho a impedir que se concediera una marca contra esa prohibicion.
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Designacién — Marcas de fabrica.

Siram S.C. e I. ¢/ M. S. Bagley y Cia S.A. s/ nulidad de marca. 24/07/1970 — Fallos:
277:254.

@ Antecedentes

La sentencia del a quo revoco la de primera instancia y desestimo6 la demanda al entender
que la palabra “sabrositas”, referida a galletitas, registrada por la demandada en la clase
22, no estaba comprendida en la prohibicion de los incs. 4° y 5° del art. 3° de la ley 3975,
al no tratarse de una designacion usualmente empleada para indicar la naturaleza del pro-
ducto.

La actora interpuso recurso extraordinario. La Corte revoco la sentencia.

R Algunas cuestiones planteadas

a) Términos a registrar.

B Estandar aplicado por la Corte:

- Procede el registro de las palabras cuando no tienen relacion con los productos a que se
pretende aplicar, ni indican su naturaleza u objeto, ni provocan idea o nocién del mismo,
ni inducen a engafio al consumidor acerca de la sustancia o calidad de dichos productos.
Debe tenerse en cuenta si dicho término guarda o no vinculacion con el producto respec-
tivo y no basta determinar si s6lo alude a su sustancia pues es menester precisar si es indi-
cativo de su calidad, toda vez que ambos aspectos hacen a la “naturaleza” a que se refiere
la norma legal lo cual no excluye la posibilidad de utilizar adjetivos calificativos como
marca pero el término empleado no debe guardar una relacion necesaria con el producto.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=125756
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Marcas- Nombre Comercial

Riviera Organizacion de Hoteles S. A. ¢/ ‘Hotel Riviera S.A.’ s/ cese uso de nombre
20/12/1968 — Fallos: 272: 290"

@ Antecedentes

En el caso de autos en el cual el nombre comercial de la demandada “Hotel Riviera S.A.”,
es practicamente idéntico a la designacion comercial del establecimiento “Riviera Hotel”,
la Camara decidi6 el derecho de la demandada a continuar usando su ensefia en la Capital
Federal, por considerar que tal uso local no puede perjudicar a la parte, que se vale del
mismo nombre en otras ciudades del interior del pais. Contra dicho pronunciamiento la
actora interpuso recurso extraordinario que fue declarado procedente por hallarse en tela
de juicio el alcance del art. 43 de la ley 3975 y la decision apelada fue contraria al derecho
que la recurrente funda en él.

La Corte revoco la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Nombre Comercial.
b) Enseria, emblema o muestra.
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-La novedad, en el sentido de la ley 3975, s6lo esta dada por la prioridad en el uso del
nombre, no importa que éste no sea estrictamente original.

® Estdndar aplicado por la Corte

- La ley de marcas de fabrica protege las buenas practicas comerciales y el interés del
publico consumidor.

- El art. 42 de la ley 3975 acuerda un derecho de propiedad sobre el nombre comercial y
sobre la razdn social o designacion de cualquier casa o establecimiento, es decir, sobre la
ensefia comercial.

-Los arts. 42 y 43 de la Ley de Marcas son disposiciones de caracter nacional, rigen en
todo el pais y dada la facilidad actual de las comunicaciones, es factible que se extienda
la actuacion de un establecimiento mas alla del ambito local, pues su desarrollo puede
vincularlo con el resto de la Republica; y si un negocio tiene importante impulso en la
provincia donde empez0 a actuar con determinado nombre , no puede privarse a su duefio
del derecho a extenderlo a otros lugares, instalando sucursales, que de ningiin modo se
justificaria funcionen con distinta denominacion comercial.

1 N de S.: Ver también “SACI y F Orly ¢/ S.A.C.LF. e I. Orly” (Fallos: 285:57)

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracidén General de la Nacién

Suprema Corte:

Para justificar la procedencia del recurso extraordinario que deduce a fs. 160, el apelante
afirma que se ha discutido en autos el alcance del art. 43 de la ley 3975. Sostiene, asimis-
mo, que la sentencia es arbitraria.

Contrariamente a lo expresado por el recurrente, pienso que en autos no esta en juego la
inteligencia de la disposicion federal citada, toda vez que el fallo ha resuelto el pleito por
razones de hecho y prueba.

En cuanto a la tacha de arbitrariedad, en cambio, pienso que ella debe ser admitida.

El Juez de Camara que vota en primer término —y a cuyas conclusiones adhieren los de-
mas miembros del tribunal- luego de manifestar que “no es dudoso que los nombres de
la acora y la demandada, en el ejercicio de sus actividades, resulten confundibles para
los proveedores, bancos, reparticiones publicas y clientela” y referirse a la proximidad e
intima conexién de las comunicaciones entre Buenos Aires y Rosario, asi como al canal
oficial de television que abarca a ambas ciudades, termina diciendo: “Dificilmente podran
distinguir los terceros, en mi opinion, cual es ‘Riviera Organizacion de Hoteles S.A.” y
‘Hotel Riviera S.A.’ y las actividades comerciales de ambas sociedades anénimas puede,
como he dicho, interferir en varios terrenos”. Y finalmente, en lo que atafie al nombre
comercial, comparte la solucion a que arribara el pronunciamiento de primera instancia a
fs. 124, confirmandolo (cons. 7°).

A continuacion, después de definir qué debe entenderse por ensefia, insignia o muestra y
considerar la doctrina de sentencias dictadas en casos jurisprudenciales extranjeros, dice
que se reproduce en el caso la situacion a que se refiere POUILLET (Traité de Marques de
Fabrique, pag. 1144) con respecto al nombre “Métropole” para hoteles, designacion que a
su juicio esta en el dominio publico (considerando 8°). “La opinion de los tratados citados
y las circunstancias facticas de los usos de la industria hotelera” —continta- “me llevan a
aceptar que la proteccion de la ensefia, en este ramo —como en muchos otros- es y debe ser
principalmente local”. Y mas adelante: “Estas consideraciones me mueven a decidir que
la demandad, mediante el empleo del emblema nominal “Riviera” en su establecimiento
de la Capital, ejercita un legitimo derecho (art. 42 de la ley 3975) que no resulta suscepti-
ble de crear confusiones con los establecimientos “Riviera” de Rosario y Venado Tuerto.
La ultima (sic) vinculacion de la designacion con cada establecimiento impide el error de
la clientela, dadas sus tan diferentes ubicaciones” (considerando 9°).

De las constancias transcriptas surge, a mi juicio, la existencia de contradiccion entre las
conclusiones a que se llega en el considerando 7° y lo resuelto en los dos subsiguientes,
si se tiene presente que en el caso de autos el nombre comercial de la demandada “Hotel
Riviera S.A.”, es practicamente idéntico a la designacion comercial del establecimiento:
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“Riviera Hotel” (ver titulo de fs. 20).

Si bien nadie duda que no es lo mismo nombre comercial que ensefia, emblema o mues-
tra, cuando, como sucede en el sub lite, el primero comprende las mismas palabras que
la segunda, no parece posible admitir que pueda arribarse a una distinta solucion para el
nombre —que se ordena modificar- mientras que se reconoce el derecho a seguir usando la
designacion o ensefia.

Si el nombre comercial fuera sensiblemente diferente a la ensefia, la situacion variaria y
nada de opondria a que el a quo resolviera el juicio tal como lo ha hecho, distinguiendo
segun se trate de nombre o de ensefia. Pero al no ser asi, pienso que los acertados argu-
mentos esgrimidos por el tribunal para demostrar que los nombre de actora y demandada
son confundibles (“para proveedores, bancos, reparticiones publicas y clientela”), no
pueden ser dejados de lado validamente al considerar la situacion de la ensefia comercial
de la accionada.

Por ello, y teniendo en cuenta la doctrina de Fallos: 261:209 y 263, sus citas y otros, opi-
no que corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto pudo ser materia de recurso
extraordinario. Buenos Aires, 2 de diciembre de 1968. EDUARDO H. MARQUARDT.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1968.

Vistos los autos: “Riviera Organizacion de Hoteles S.A. ¢/ ‘Hotel Riviera S.A.” s/ cese
uso de nombre”.

Considerando:

1°) Que el recurso extraordinario interpuesto por la actora a fs. 160 es procedente, porque
se halla en tela de juicio el alcance del art. 43 de la ley 3975 y la decision apelada fue
contraria al derecho que la recurrente funda en él. Contra lo que afirma el Sefior Procu-
rador a fs. 190, entiende esta Corte que, aunque el a quo haya decidido el derecho de la
demandada a continuar usando su ensefia en la Capital Federal, por considerar que tal uso
local no puede perjudicar a la apelante, que se vale del mismo nombre en otra ciudades
del interior del pais, no se trata de simples cuestiones de hecho, sino de la interpretacion
misma de la norma federal invocada.

2°) Que el art. 42 de la Ley de Marcas dispone que el nombre del comerciante, asi como
el de la razon social o la designacion de una casa o establecimiento que negocian en arti-
culos o productos determinados, constituyen una propiedad para los efectos de esta ley. Y
el art. 43 agrega que quien quisiera ejercer una actividad ya explotada por otra persona,
con el mismo nombre o con la designacién convencional, adoptara una modificacion que
haga que ese nombre o esa designacion sea visiblemente distinta de la que usare la casa o
establecimiento preexistente.

3°) Que resulta de tales disposiciones que existe un derecho de propiedad, no sélo sobre
el nombre usado por el comerciante o industrial, sino también sobre la designacion de
cualquier casa o establecimiento, es decir, sobre la ensefia comercial; de modo que la ley
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no admite distingo con respecto a los derechos derivados del uso de uno y otra.

4°) Que, en consecuencia, lo que queda por determinar es si tales derechos se extienden
a todo el ambito de la Republica o sélo puede hacerse valer en el territorio donde se usa
el nombre o ensefia. Los mencionados articulos 42 y 43 son disposiciones de caracter
nacional, es decir que rigen en todo el pais; y frente al fenomeno de facilidad en las comu-
nicaciones que caracteriza a nuestra época, resulta ain mas explicable extender la actua-
cion de un establecimiento mas alla del ambito local, en razén de que su desarrollo puede
vincularlo con el resto de la Republica. De manera que, si un negocio tiene importante
impulso en la provincia donde comenz6 a actuar con determinado nombre, no se puede
privar a su duefio de extenderlo a otros lugares del pais, instalando, si es necesario, sucur-
sales, que de ningin modo se justificaria funcionen con distinta denominacion comercial.

5°) Que a ello cabe agregar la notoria contradiccion en que incurre el fallo apelado y que
hace notar el Sefior Procurador General, puesto que aquél entiende que la demandada
carece de derecho a usar el mismo nombre de la actora, pero si tiene el de usarlo como
ensefia, a pesar de que uno y otra en el caso estan constituidos por las mismas palabras.
Si el publico puede confundir el establecimiento en razén del nombre comercial, no se
advierte por qué no ocurrira lo mismo con una ensefia idéntica.

6°) Que con el sistema de la ley 3975 se tiende, no solo a proteger a los titulares de marcas
o designaciones comerciales, sino también al piblico que puede facilmente ser confundi-
do y creer, en el caso, que el hotel de los demandados en la Capital Federal pertenece a la
misma empresa que explota los de los actores en la Provincia de Santa Fe.

7°) Que no cambia la solucidn la circunstancia de existir otros hoteles del mismo nombre
en otras ciudades del pais, porque los derechos de sus titulares no estan aqui en tela de
juicio, sino solo el litigio planteado entre actor y demandado en los presentes autos. Por
otra parte, no importa que el nombre elegido no sea estrictamente original: la novedad esta
dada por la prioridad segun dijo esta Corte en Fallos: 243:537.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el Sefior Procurador General, se revoca la
sentencia apelada, en cuanto fue materia de recurso extraordinario. Sin costas. ROBER-
TO E. CHUTE — MARCO AURELIO RISOL{A — LUIS CARLOS CABRAL — JOSE F.
BIDAU.

Marcas- Nombre Comercial

Los Gobelinos S.A.C.1. A. ¢/ Los Gobelinos. 20/12/1968 — Fallos: 272:275.
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@ Antecedentes

La parte actora tiene registrado su nombre como marca en todas las clases del nomencla-
dor y por ello demandé a Los Gobelinos para que se le prohiba el uso de dicho nombre
como denominacién comercial.

La sentencia de primera instancia fue confirmada por la Camara y contra dicho pronun-
ciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario. La Corte confirmo la sentencia
apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Nombre Comercial.

B Estandar aplicado por la Corte

- Si bien son de distinta naturaleza juridica los derechos a la marca y al nombre comercial,
ya que el primero nace con el registro y el segundo con el solo uso, el art. 43 de la ley
3975 no sélo contempla la posible confusion entre nombres comerciales sino también los
conflictos entre un nuevo nombre y una marca preexistente.

- No hay derecho a usar una designacion comercial idéntica a una marca registrada por
otro comerciante, sin que a ello obste que dicha designacion se haya inscripto, pues la ley
no le confiere a tal registro efectos que impidan al titular de una marca igual a obligar a
la cesacidn del uso del nombre. No interesa que exista o no perjuicio econémico para el
titular de la marca.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracidén General de la Nacién

Suprema Corte:

Las consideraciones expuestas tanto en la sentencia de primera instancia como en el fallo
en recurso -que la confirma- son decisivas, a mi juicio, y se ajustan a la jurisprudencia
constante del Tribunal.

En efecto, V.E. tiene decidido que en los conflictos entre marcas y nombres —como sucede
en el caso sometido a dictamen- el fundamento de la doctrina que considera aplicable el
art. 43 de la ley 3975 reside en la necesidad de evitar que merced a la identidad y ana-
logia entre unas y otros, el consumidor pueda ser inducido a engafio en lo que hace a la
procedencia de los productos que adquiere, por la posibilidad de que algun comerciante
aproveche ilegitimamente los frutos de la actividad y prestigio ajenos (Fallos: 243:537;
245:287), porque dicha ley protege tanto las buenas practicas comerciales como el interés
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del ptblico consumidor (Fallos: 261:62 y sus citas).

A ello cabe afiadir que la solucidon acordada en el sub lite satisface consideraciones de
justicia que son también propias de la correcta interpretacion y aplicacion de la ley de
marcas (Fallos: 248:479; 255:209). Porque la sola argumentacion de que el nombre de
comercio debe amparar las distintas actividades licitas de un comerciante —ha dicho la
Corte- no es razon suficiente para la prescindencia de las precauciones adecuadas a fin de
evitar las posibles confusiones con la marca del actor y el error en lo referente al origen,
de los terceros compradores (Fallos: 249:696).

En cuanto al agravio del apelante en el sentido de que lo resuelto constituye un despojo de
su derecho de propiedad al nombre impugnado, en razoén del titulo n°® 18.880 otorgado a
su parte por la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial, pienso que no puede consi-
derarse que el titulo en cuestion le haya concedido un derecho “definitiva e irrevocable-
mente incorporado a su patrimonio”, como equivocadamente pretende. Por el contrario,
como no se trata de un derecho absoluto —no existe tal categoria de derechos en nuestra
legislacion- nada se opone a que por decision judicial se establezca la preferencia de un
derecho anterior, como en el presente caso, a pesar del titulo expedido por la autoridad ad-
ministrativa. Ello asi, por cuanto dentro de nuestro ordenamiento legal, desde el momento
en que se adquiere la propiedad de una marca su titular puede validamente oponerse a que
se registren a favor de terceros marcas idénticas o confundibles, como asi también a que,
con posterioridad a su registro, se usen nombres idénticos a simplemente similares (Fa-
llos: 244:363 y otros). Por ello considero que también cabe admitir que lo decidido resulte
violatorio de la garantia constitucional de ejercer un comercio licito.

Se sostiene también la nulidad absoluta de la sentencia por haberse pronunciado sobre
cuestiones no comprendidas en la demanda ni objeto de la litis contestatio.

A tal respecto, V.E. tiene reiteradamente decidido que lo relativo a la determinacion de los
puntos comprendidos en la litis, asi como el alcance de las peticiones de las partes es ma-
teria propia de los jueces de la causa y, como principio, ajena a la instancia extraordinaria
(Fallos: 266:267 y sus citas, entre otros).

Asimismo se afirma que al resolver el a quo, sobre la base de las probanzas de autos,
que el derecho del demandado al uso del nombre impugnado se extinguié por abandono,
quedo vulnerada la garantia constitucional de transitar libremente por todo el territorio na-
cional. La sola enunciacion del agravio basta para demostrar que dicha garantia no guarda
relacion inmediata ni directa con la materia del pronunciamiento en recurso.

Con respecto a la prescripcion anual a que se refiere el art. 44 de la ley 3975 (fs. 635),
estima el apelante que a la fecha de la interposicion de la demanda la accion ya estaba
prescripta, pero observo que no ha advertido que aquélla ya ha sido desestimada por sen-
tencia firme de fs. 413, tal como acertadamente lo pone de manifiesto el a quo. Por ello,
no cabe volver sobre el particular.

En cuanto a la valoracion de la prueba rendida por las partes, es jurisprudencia corriente
de V.E. que los jueces no deben considerar necesariamente la totalidad de los elementos
de juicio allegados al proceso, sino sélo los que estimen pertinentes para la correcta solu-
cion del diferendo (Fallos: 250:744; 253: 461 y otros), ni estan obligados a ponderar una
por una las distintas pruebas ofrecidas, bastando que hagan mérito de aquéllas conside-
radas suficientes para sustentar sus conclusiones (Fallos: 263:549; 265:252, entre otros).
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Por lo demas, la circunstancia de que el tribunal de la causa haya acordado preferencia a
determinados elementos probatorios, respecto de los invocados por el apelante, no confi-
gura arbitrariedad (Fallos: 262:432 y sus citas).

En lo que hace a la alegada prescindencia de la doctrina establecida por la Corte en juicios
distintos, V.E. tiene decidido en numerosas oportunidades que ella no sustenta el remedio
federal con base en la tacha de arbitrariedad (Fallos: 261:199 y sus citas; 262:101, 158 y
427, entre otros).

Por ultimo, en lo que respecta al ofrecimiento de prueba que hace el recurrente —que no es
otra cosa que las probanzas ya ofrecidas y rendidas por su parte, asi como el contenido de
sus escritos de fs. 347,474 y 557 y demas constancias de autos- de antiguo tiene declarado
el Tribunal la improcedencia de tal ofrecimiento en la instancia de excepcion.

A mérito de lo expuesto, y toda vez que, por estar suficientemente fundado, no cabe desca-
lificar como acto judicial al pronunciamiento recurrido, pienso que corresponde declarar
que el recurso extraordinario interpuesto a fs. 106 es improcedente y ha sido mal concedi-
do por el a quo. Buenos Aires, 22 de noviembre de 1968. EDUARDO H. MARQUARDT.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1968.

Vistos los autos: “Los Gobelinos S.A.C.I.A. ¢/ Los Gobelinos s/ uso indebido de desig-
nacion comercial”

Considerando:

1°) Que el recurso extraordinario interpuesto por la demandada es procedente, por hallarse
en tela de juicio diversas disposiciones de la ley n® 3975 y ser la decision apelada contra-
ria al derecho que la recurrente funda en ellas.

2°) Que la actora tiene registrado su nombre como marca en todas las clases del nomen-
clador, y entabl6 la demanda de autos para que se prohiba a la demandada el uso de dicho
nombre como denominaciéon comercial.

3°) Que esta Corte tiene reiteradamente decidido que son distintos los derechos a la marca
y al nombre; el primero nace con el registro y el segundo con el solo uso (Fallos: 244:363;
245:287; 247: 71, entre otros). Pero también ha dicho que el art. 43 de la ley 3975 no
solo contempla la hipdtesis de posibles confusiones entre dos nombres o designaciones
comerciales, sino también los conflictos que puedan surgir entre un nuevo nombre y una
marca preexistente (Fallos: 243:537; 247:71). Ademas, es asimismo doctrina reiterada
que los derechos que acuerda el registro son independientes del uso de la marca, que es
facultativo, segun el art. 7 de la misma ley, como se dijo en el ultimo precedente citado.

4°) Que, aplicando tales principios, no puede dudarse que la demandada carece del dere-
cho a persistir en el uso de una designacion comercial idéntica a la marca que su contraria
tiene registrada, sin que interese la existencia o no de perjuicio econdmico para la actora,
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con arreglo a la doctrina expuesta en el considerando anterior.

5°) Que la recurrente hace especial hincapié en la constancia expedida por el Registro de
Marcas, bajo el numero 18.880, en el sentido de que viene usando el nombre desde antes
de extenderse el acta de que trata. Pero la sola inscripcion del nombre comercial en el
registro que lleva a tal fin la Direccion de la Propiedad Industrial no produce el efecto que
aquélla pretende, ni siquiera en el aspecto publicitario, puesto que ni la ley se lo confiere,
ni se exige a tal fin hacer saber por edictos ese uso. De manera que no se trata, como parece
entender la apelante, de discutir el cardcter de instrumento publico de ese documento, ni
es necesario argiiirlo de falso para descartar su valor como titulo para el uso del nombre.
Baste con decir que la ley no se lo confiere y, por otra parte, resulta demasiado claro que
mal puede tal constancia enervar los derechos que tiene actora, derivados del registro de
su marca, maxime ante su imposibilidad de oponerse a la entrega de la constancia de que
se vale la demandada, teniendo en cuenta la falta de toda publicidad previa a que se hizo
referencia. El informe obrante a fs. 148, emanado de la respectiva oficina, recuerda que
el registro de nombres comerciales se cred por simple resolucion ministerial y confirma
que la inscripcion en el mismo no confiere derecho al nombre, pues éste nace con el uso.

6°) Que, frente a los argumentos antes expuestos, no se advierte al relacion que pueda
tener el caso de autos con las garantias de los arts. 14, 16 y 17 de la Constitucion Nacional
que invoca el apelante. No se explica, en efecto, por qué el hecho de que se le prohiba usar
como denominacion la marca de un tercero le trabe en algiin modo su derecho de traba-
jar, en cualquier punto de la Republica, lo que implica que tampoco se le veda el cambio
de domicilio o residencia. Ya se vio que no tiene ningin derecho de propiedad sobre su
denominacion, cuando ésta restringe las legitimas facultades del titular de la marca. La
garantia de la igualdad s6lo se dice vulnerada porque, segun la recurrente, se permitio a la
actora contestar los agravios en segunda instancia después de hallarse vencido el término
respectivo; pero se trata, entonces, de un simple problema de caracter procesal, ajeno a
recurso del art. 14 de la ley 48, que nada tiene que ver con la garantia que se invoca.

7°) Que la cuestion que vuelve a plantear la demandada sobre el computo del plazo para
la prescripcion del art. 44 de la ley 3975, ha sido ya resuelta en forma definitiva por el
pronunciamiento dictado a fs. 413/416, revocatorio del de primera instancia, que admitio
tal defensa.

8°) Que asimismo se queja la apelante porque, segun afirma, el fallo en recurso resuelve
cuestiones ajenas a la relacion procesal; pero, como dice el precedente dictamen del Sefior
Procurador General, lo relativo a la determinacion de los puntos comprendidos en la litis,
asi como el alcance de las peticiones de las partes, es materia propia de los jueces de la
causa y, como principio, no abre la instancia extraordinaria.

9°) Que, en cuanto a la valoracion de la prueba y a la pretendida prescindencia de anterior
jurisprudencia de esta Corte, basa remitirse al referido dictamen y precedentes que ¢él cita,
para rechazar el recurso.
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10°) Que, sobre la Conferencia de las Republicas Americanas celebrada en Méjico y las
obligaciones que establecid para las naciones signatarias, que también invoca la deman-
dada, el a quo ha prescindido de considerarla, por no hallarse ratificada por nuestro pais,
sin que el apelante se agravie, en el escrito de interposicion del recurso, contra tal aserto;
de manera que la cuestién no puede considerarse mantenida.

Por ello, y lo dictaminado por el Sefior Procurador General, se confirma la sentencia ape-
lada, en cuanto fue materia del recurso extraordinario, con costas. ROBERTO E. CHUTE-
MARCO AURELIO RISOLIA - LUIS CARLOS CABRAL- JOSE F. BIDAU.

Legislacion marcaria — Designaciones.

Franze, Francisco ¢/ Ciervo S.A., Com., Ind. e Inmobiliaria s/ nulidad de marca.-
24/04/1967 — Fallos: 267:360

@ Antecedentes

La camara resolvié que la palabra “oro” fue correctamente registrada como marca, por-
que no es de uso comun ni evocativa, respecto a los articulos a que se aplica. El apelante
interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirm¢ la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Vocablos registrables.
b) Objeto de la ley de marcas

B Estandar aplicado por la Corte

- El “uso general” de la locucion empleada debe estar referido al producto al que ha de
aplicarse la marca, pues lo importante es que el término o vocablo utilizado no tenga
relacion con el articulo que esta destinado a distinguir, o con su naturaleza u objeto, de
modo que no se provoque el engafio al consumidor acerca de la sustancia o calidad de
dicho producto.

- La ley de marcas tiende a proteger las buenas practicas comerciales y el interés del pu-
blico consumidor.
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Texto del fallo

Dictamen de la Procuraciéon General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=120854

Marcas- Signos registrables - Oposicion al registro de marca.

Café Bonafide S.A. ¢/ The Nestlé C° s/ oposicion al registro de la marca Bonacafé
(502.040) - 03/12/1965 — Fallos: 263:411.

@ Antecedentes

La actora solicitd la marca “Bonacafé” para café soluble a cuyo registro se opuso la
demandada. En autos se discutié si la combinacion de la palabra de uso comun “café”
puede ser registrada como marca, en combinacion con el vocablo “bona” para formar la
marca “Bonacafé¢”, frente a la marca ya registrada “Nescafé” cuyo titular se opuso a su
registro.

Contra la sentencia de camara la demandada interpuso recurso extraordinario sosteniendo
que la marca “Bonacafé” no es registrable por dos razones: a) la falta de novedad y es-
pecialidad (art. 3, incs. 4° y 5°, de la ley 3975) y b) por estar constituida por un vocablo
perteneciente a un idioma extranjero vivo, el catalan, infringiendo asi el art. 5 de la ley
11.275 y su decreto reglamentario, art. 24, con la modificacion del decreto 4945/45.

La Corte Suprema confirmé la sentencia que admitié la demanda que declara infundada
la oposicion del titular de la marca “Nescafé” al registro del vocablo “Bonacafé” para
igual producto.

El juez Carlos Juan Zavala Rodriguez —en disidencia- revocoé el pronunciamiento recu-
rrido por cuando consideré que la ley 11.275 persigue la finalidad de impedir que se bus-
que en el campo de la fantasia una palabra de otro idioma, en combinacidén con nombres
propios o con denominaciones de uso comun, a fin de confeccionar con ellos una marca,
maxime cuando se puede cubrir asi una competencia irregular u ocasionar confusion entre
los consumidores

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Cese de oposicion al registro.
b) Signos registrables.
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B Estandar aplicado por la Corte

- En términos de idioma nacional, ha de estarse a la significacion de ellos en la lengua
vernacula y no a la que tengan en el lenguaje foraneo a que también pertenecen. Esta con-
clusion, posible respecto de palabras de origen extranjero, castellanizadas por el uso, es
pertinente en caso de vocablos castellanos admitidos por la Real Academia que, aunque
anticuados o poco usuales, son susceptibles de registro aunque también tengan sentido en
alguna lengua extranjera viva.

-La posibilidad semantica de que se agregue un prefijo a un nombre de uso comun no
puede constituir privilegio de quien asi constituyo su marca, si no hay confusion con la
configurada de manera analoga por terceros.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracidén General de la Nacion:

Suprema Corte:

Abierta la queja a fs. 129 por V.E., de acuerdo con mi dictamen, corresponde ahora exami-
nar el fondo del asunto. Y en mérito a las breves consideraciones siguientes, pienso que,
acogiendo las pretensiones del apelante, la sentencia debe ser revocada.

La ley 11.275 establece en su art. 5 que las marcas de fabrica nacionales, aun cuando
sean nombres de fantasia, no podran llevar palabras sino en idiomas muertos o del idioma
nacional, salvo que se trate de nombres de personas. Y el art. 24 de su decreto reglamen-
tario —modificado por el decreto 4945/45- aclara que a los efectos de dicho articulo 5,
“establécese que la prohibicion de registrar marcas con palabras pertenecientes a idiomas
extranjeros vivos alcanza a los vocablos creados por unién o combinacion, con o sin me-
taplasmo, de otros vocablos, cuando resulte perceptible que entre ellos uno o mas tengan
ortografia o pronunciacion con significado o sentido en tales idiomas”, agregando a con-
tinuacion que dicha norma se aplicara “aunque se trate de conjuntos o combinaciones de
letras o de silabas que provengan, ya del nombre propio o comercial o de la razén social
del titular de la solicitud de la marca, ya de los vocablos sobre los que éste posea cualquier
derecho”.

A pesar de las claras y terminantes disposiciones citadas —que resultan de estricta apli-
cacion al caso de autos- el tribunal a quo, sobre la base de considerar que las marcas no
pueden desmembrarse y s6lo deben ser estudiadas en su conjunto y no en sus partes inte-
grantes, declara infundada la oposicion de la demandada al registro de la marca BONA-
CAFE (acta n° 502.040), no sélo con criterio no sustentado en norma legal alguna, sino
haciendo caso omiso de lo que expresamente dispone la ley que rige el punto. Y contra-
riamente a lo aseverado en la sentencia, en el sentido de que “no hay ninguna razén para
entrar a considerar lo que quiere decir BONA en castellano o en catalan” considero que es
de absoluta necesidad el estudio de la existencia y significado de la palabra en cuestion,
ya que de ser exacto que se trata de un vocablo proveniente de un idioma extranjero vivo,
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la prohibicion del art. 5 de la ley 11.275 y su decreto reglamentario impediria el registro
de la marca solicitada. Y demostrado que BONA es palabra que pertenece al catalan -ver
constancias de fs. 51- que no es una lengua muerta, ni a nuestro idioma nacional, va de
suyo que el conjunto BONACAFE no es susceptible de ser registrado como marca.

Por todo lo expuesto, considero que corresponde revocar el pronunciamiento recurrido en
cuanto ha podido ser materia de apelacion extraordinaria. Buenos Aires, 25 de febrero de
1965. RAMON LASCANO.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1965.

Vistos los autos: “Café Bonafide S.A. ¢/ The Nestlé¢ C° s/ oposicion al registro de la marca
Bonacafé (502.040)”.

Y Considerando:

1°) Que es jurisprudencia reiterada que cuando esta Corte conoce por la via del art. 14 de
la ley 48 debe limitar su pronunciamiento a los agravios expresados al deducir el recurso
extraordinario, de entre las cuestiones oportunamente propuestas en la causa y manteni-
das en la instancia —Fallos: 259:173 y 224 y otros.

2°) Que es también principio admitido que las cuestiones de hecho no son, por lo comun,
susceptibles de decision por esta Corte en instancia extraordinaria, aun en juicios que ver-
san sobre materia marcaria —Fallos: 258:82 y otros-. De esta manera, ni en lo atinente a la
novedad y especialidad de la marca reivindicada, ni a la posible confusién de ella con la
del oponente, ni a la existencia o inexistencia de mala fe en la conducta de las partes, son
susceptibles de decision por el Tribunal —doctrina de Fallos: 227:393; 251:130; 256:548
y otros-.

3°) Que ocurre asi que la cuestion a decidir por esta Corte es la atinente a la circunstancia
alegada de que la marca “Bonacafé” no es registrable, por estar constituida por un vocablo
perteneciente a un idioma extranjero, el catalan, infringiendo asi el art. 5 de la ley 11.275
y el art. 24 de su decreto reglamentario.

4°) Que a este respecto el Tribunal estima aplicable la doctrina establecida en Fallos:
205:475, donde se dejo establecido que en materias de términos del idioma nacional, ha
de estarse a la significacion de ellos en la lengua vernacula y no a la que tengan en el
lenguaje foraneo a que también pertenecen.

5°) Que a una idea semejante pueden referirse los precedentes de Fallos: 202:270 y 193:
205 y aun el de 235:797, incluso respecto de términos no comprendidos en el diccionario
de la Real Academia.

6°) Que si esta conclusion es posible respecto de palabras de origen extranjero, naciona-
lizadas por el uso, no parece dudoso que sea pertinente para los supuestos de vocablos
castellanos admitidos por la Real Academia, aun cuando anticuados o poco usuales, los
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que son , por consiguiente, susceptibles de registro, sin que obste que igualmente tengan
sentido en alguna lengua extranjera viva.

7°) Que la posibilidad admitida en Fallos: 211:130 de la division de las palabras compues-
tas por un nombre comun, limitando al agregado la indagacion de su confundibilidad, no
es Obice para la conclusion que llegan los anteriores considerandos. No impide, en efecto,
que la aplicacion del art. 5 de la ley 11.275 no sea pertinente al supuesto de autos.

8°) Que, por ultimo, el Tribunal no encuentra que la posibilidad semantica de la agrega-
cion de un prefijo a un nombre de uso comun pueda constituir privilegio de quien de este
modo constituy6 su marca, en ausencia de confusion de la configurada de manera analoga
por terceros.

Por ello, habiendo dictaminado el Sefior Procurador General, se confirma la sentencia
apelada de fs. 101, en lo que ha podido ser objeto de recurso extraordinario. PEDRO
ABERASTURY -RICARDO COLOMBRES- ESTEBAN IMAZ — CARLOS JUAN ZA-
VALA RODRIGUEZ (en disidencia) - AMILCAR A. MERCADER.

DISIDENCIA DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS JUAN ZAVALA
RODRIGUEZ.

Considerando:

1°) Que el recurso extraordinario fue interpuesto por la demandada, expresando que “su
parte ha sostenido que la marca “Bonacafé” pedida no es registrable por dos razones: a)
falta de novedad y especialidad (art. 3, inc. 4° y 5°, de la ley 3975) y b) por estar consti-
tuida por un vocablo perteneciente a un idioma extranjero vivo, el catalan, infringiendo
asi el art. 5 de la ley 11.275 y su decreto reglamentario, art. 24, con la modificacion del
decreto 4945/45 (fs. 105).

2°) Que para considerar si se han violado o no las condiciones de “novedad” y “especia-
lidad”, previstas en el art. 3, incs. 4° y 5°, de la ley 3975, es indispensable analizar en el
caso los numerosos hechos invocados por la recurrente y que han sido objeto de prueba.

3°) Que la Corte ha declarado “que no impide la procedencia del recurso la naturaleza de
hecho de la cuestion central de que trata la sentencia ni la conclusion a que llega la misma.
Porque ella tiene dependencia y conexion tan estrechas con los puntos de derecho federal
materia del pleito, que la decision de la primera es, también, la de los tltimos™ (Fallos:
189:170; 177:373; 181: 418 y 423. La Corte cita en andlogo sentido, 223 U.S. 573; 266
U.S. 389).

4°) Que precisamente éste es un juicio en que para resolver si son aceptables o no los
argumentos de la recurrente acerca de la violacion por la sentencia de los requisitos que
establece, con respecto a las marcas, la ley 3975, deben valorarse esas circunstancias de
hecho, inseparables de la situacion legal.
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5°) Que, en tales condiciones, lo que el Tribunal debe resolver no es solamente la circuns-
tancia también alegada, de que la marca “Bonacafé” no es registrable por estar constituida
por vocablo extranjero, sino la cuestion principal de si la marca “Bonacafé” retine los
requisitos exigidos por los incisos 4° y 5° del art. 3 de la ley 3975.

6°) Que dentro de este orden de ideas cabe sefialar que la palabra “café” es la denomina-
cion necesaria o comun del producto, desde que indica la naturaleza del mismo y la clase
a que pertenece (art. 3, inciso 5°, ley 3975), por cuya causa carece de “novedad y espe-
cialidad”, que constituyen las condiciones esenciales para el otorgamiento de una marca
(art. 3, inc. 4°).

7°) Que, en consecuencia, debe establecerse si la combinacion de esa palabra de uso co-
mun “café” puede ser registrada como marca, en combinacion con el vocablo “bona”,
para formar la marca “Bonacafé”, frente a la marca ya registrada “Nescafé” cuyo titular
se opone a su registro.

8°) Que la actora, “Café Bonafide S.A.”, invoca para sustentar su derecho la circunstancia
de que “Bona” forma parte de su nombre comercial y que, en consecuencia, no se la pue-
de privar de la facultad de usar la combinacion “Bonacafé”, que esta integrada por Bona
(parte de su nombre) y “café”, palabra de uso comun y que puede, como tal, ser utilizada
por cualquier persona.

9°) Que la ley de marcas se propone: a) proteger a los titulares de marcas registradas
frente a la posible competencia ilegitima (arts. 6 y 21) y b) al mismo tiempo, evitar la
confusion entre los productos (arts. 1 y 3, inc. 4°)

10°) Que el primordial propdsito de evitar la competencia ilegitima no puede desapare-
cer porque el solicitante invoque el uso o incorporacion de su nombre comercial a la mar-
ca. De ahi que, con respecto a las sociedades, la ley ordena que su razén social “debera
ser claramente distinguida de cualquier otra” (arts. 300, Codigo de Comercio; ver art. 17
del decreto del 27 de abril de 1923).

11°) Que, con respecto al segundo propdsito, no puede, 16gicamente, admitirse el registro
de una marca en la que el vocablo de uso comun —que todas personas pueden utilizar- sea
empleado de manera que pueda producir confusion entre los consumidores.

12°) Que laley 11.275, al disponer que las marcas, cuando sean un nombre de fantasia, no
podran llevar sino palabras de idiomas muertos o de idioma nacional, salvo que se tratare
de nombres de las personas (art. 5) persigue, precisamente, la finalidad de impedir que
se busque en el campo de la fantasia una palabra de otro idioma, en combinacién con
nombres propios o con denominaciones de uso comun, con el objeto de confeccionar con
ellos una marca, que pueda desnaturalizar los propdsitos de la ley y la veracidad, que es
otro de los fundamentos del derecho marcario.
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13°) Que esa disposicion de la ley 11.275 fue ratificada por el decreto 4945/45 en forma
expresa, al prohibir el registro de “palabras pertenecientes a idiomas extranjeros vivos” en
la que se utilicen vocablos creados por “unidén o combinaciéon” -con o sin metaplasmo”-
de otros vocablos. ..Dicho nombre se aplicara aunque se trate de conjuntos o combina-
ciones de letras o silabas que provengan ya del nombre propio o comercial o de la razon
social del titular” (art 24).

14°) Que esa disposicion es bien precisa en cuanto a los propositos que se han sefialado
precedentemente e impide se invoque, para registrar una marca, ni el nombre comercial,
ni una palabra de idiomas vivos, maxime cuando ello puede cubrir una conducta de com-
petencia irregular y ocasionar confusion entre los consumidores.

15°) Que, frente a esas conclusiones, la actora sostiene que la palabra “Bona”, ademas de
ser vocablo de idioma catalan que significa “buena”, también es un término de nuestro
idioma que significa “trigo de Polonia” o “Bienes de Hacienda” (fs. 73 vta.), y que, en
consecuencia, no se trata, en el caso, de la situacion prevista por el art. 24 del decreto
4945/45, reglamentario de la ley 11275, sino de una situacion regida por otros principios.
Cabe senalar al respecto, que la propia actora, por el acta n® 256.967 solicité la marca:
“Bonafide quiere decir buena fe”, que le fue denegada, de donde resulta inadmisible su
actual pretension de que “Bona” tenga, o sea, empleada como palabra de fantasia con el
significado que se le atribuye a fs. 73 vta.

16°) Que tampoco resulta de relevancia el antecedente que se menciona de que estan
inscriptas numerosas marcas ‘“Bonafide” y, también, “Bonafide- Buen Café”, desde que
el problema aqui discutido es si esa expresion “Bona” —que quiere decir “buena” en el
sentido que lo viene utilizando desde hace tantos afios la actora- puede combinarse no con
“fide” o “fe” o “buena fe”, sino con una palabra descriptiva del producto como “café” para
formar la marca “Bonacafé”.

17°) Que, con esos antecedentes, “Bonacafé” no resulta de fantasia. Tan es asi que la pro-
pia actora aparece ahora invocando el hecho nuevo de su adquisicion de la marca “Bo-Na”
registrada hace mas de 30 afios, para sostener que puede agregarse a esa marca “Bo-Na”
que ya es de su propiedad, la palabra CAFE —que es vocablo indicativo de la bebida tan
conocida- para formar “Bonacafé”. Pero “Bo-Na” no es “BONA” desde que aquélla esta
constituida por dos silabas separadas por un guion, que nada aparentemente significan, y
“BONA” es “Buena”, en el idioma catalan y en la interpretacion que a través del uso le
ha dado la propia actora.

18°) Que, por otra parte, cabe indicar que el dbice al registro de la marca no esta en el
empleo, en combinacion, de la palabra “CAFE”, que por ser indicativo no puede ser a
nadie vedado, sino por la ubicacion de este vocablo dentro de una marca, por encontrarse
en un lugar en que produce una similitud con la marca “Nescaf¢”, registrada y difundida
ampliamente por la demandada.
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19°) Que es evidentemente distinto colocar en la marca: 1°) BONA y 2°) CAFE para for-
mar “BONACAFE”, que primero “CAFE” y segundo “BONA”, para componer la marca
“CAFE-BONA”. También seria distinta la pretension al registro de la marca “CAFE BO-
NA”.

20°) Que, como se ha sefialado, la discusion no se reduce so6lo a la procedencia del registro
de la marca “BONACAFE” en la clase 22, sino a establecer si esa marca es confundible
con la marca “NESCAFE”, que registré y difundié la demandada.

21°) Que, aunque ha quedado eliminada la defensa de cosa juzgada que invoco la de-
mandada y sobre lo cual no corresponde pronunciamiento de esta Corte al resolver este
recurso, no pueden dejar de gravitar las circunstancias: 1°) que la actora solicit6 por acta
n° 426.378 la marca “Bonacafé” que habia adquirido de un tercero y desistio de la misma
ante la oposicion de la demandada; 2°) que registro y utiliza para el café soluble, instan-
taneo, de su fabricaciéon -que fue un invento de la demandada que luego caducd, cubierto
con la marca “NESCAFE” que atn persiste — la marca “BONAFIDE”; 3°) que no obstan-
te ello , pretende, ahora, la marca “BONACAFE” para el mismo café instantaneo, cuyo
otorgamiento se discute en estos autos; 4°) que a pesar de tener registradas numerosas
marcas “BONAFIDE” (FS. 74 vta.), el 12 de abril de 1962 adquiri6 la marca “BO-NA”,
operacion que es indicacion clara del insistente proposito de la actora demostrado también
a través del acta n° 426.378 y de este juicio, de lograr el registro de una marea que, con
relacion a este producto: “CAFE” instantaneo, produzca una asociaciéon de ideas con la
actividad y clientelela que atrae la marea “NESCAFE”.

22°) Que el uso de la palabra “café”, al final de una marca de la indole de la que se pre-
tende registrar: “BONACAFE”, cotejada con una marca como “NESCAFE”, produce
confusion y competencia inaceptable. La consonancia “NESCAFE” es parecida a la con-
sonancia “BONACAFE” desde que la palabra “café”, en esta colocacion, aparece como
una rima perfecta, que sirve para confundir al consumidor.

23°) Que ante un derecho adquirido y otro en espectativa, debe protegerse al primero, si
ese titulo ha servido para difundir un producto y ello se ha hecho a base del afan, esfuerzo
y gastos de su titular. El que aspira a una marea puede y debe introducir variantes, con
respecto a las mareas en uso, para alejar cualquier peligro de competencia ilegitima o de
confusion.

Las palabras comunes tienen lo que los norteamericanos llaman “secondary meaning”
(segundo significado) que, precisamente, lo que les da caracter distintivo. Con estos prin-
cipios no solo se busca evitar la confusion directa, sino, atin, la confusion indirecta que
resulta a veces mas peligrosa que la primera, para lo cual ha de hacerse —segtin las reglas
establecidas por la jurisprudencia- un analisis de conjunto, examinando las marcas suce-
sivas y no simultdneamente, y considerando las semejanzas y no las diferencias.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Sefior Procurador General, se revoca
la sentencia apelada, con costas. CARLOS JUAN ZAVALA RODRIGUEZ.
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Marcas — Nombre comercial — Prescripcion.

Carrizo de Massut, Petrona ¢/ O.FE.R.A. (Organizacion Fabricas Banvil Argentina) y
otras —26/02/1965 — Fallos: 261:62

@ Antecedentes

Se plante6 una accién por cese de uso de nombre comercial.

Se cuestiond si adquirido por la empresa demandada, en virtud de la prescripcion esta-
blecida por el art. 44 de la ley 3975, el derecho al uso del nombre comercial “Dofia Pe-
trona” en un local situado en la Ciudad de San Miguel de Tucumaén, aquélla podia utilizar
el mismo nombre en un local instalado en la Capital Federal menos de un afio antes de la
fecha en que dedujo la demanda de autos la titular del nombre y marca caracterizadas por
la mencionada designacion.

La camara llego a la conclusion de que la actora tomo6 conocimiento en el mes de diciem-
bre de 1956, por comprobacion personal, que el negocio de la demandada ostentaba ya
la ensefia a cuyo uso se oponia ahora; y que toda vez que la accion recién se promovio
con fecha 11 de agosto de 1958, debia prosperar la prescripcion de un afio opuesta por la
demandada, con arreglo a lo que establece el art. 44 de la ley 3975.

La Corte Suprema revoco la sentencia.

El juez Luis Maria Bofi Boggero, en su voto, sefial6 que el art. 42 de la ley 3975 se refiere
al uso efectivo del nombre con respecto a determinada actividad, no al uso potencial que
pueda surgir por el hecho de encontrarse la aludida actividad comprendida en el objeto
social.

PO Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas de fibrica — Nombre comercial — Utilizacion del mismo nombre comercial en dos
locales situados en lugares diferentes- Prescripcion.
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industrial o agricola. De ello no se sigue, que la adquisicion, por la empresa, del derecho
al nombre comercial como consecuencia de su uso en un local determinado, autorice a
aquélla para distinguir con el mismo nombre a cualquiera de sus locales, con prescinden-
cia del lugar en que se encuentren situados.

-El derecho al uso extensivo del nombre debe condicionarse a la prueba de que el cono-
cimiento publico de aquél ha trascendido los limites de la zona en que originariamente
se lo us6 y llegado a alcanzar difusion suficiente contra los posibles consumidores que
residan en el lugar donde también se lo pretenda utilizar con las mismas finalidades. De
tal manera que se contemplan adecuadamente las buenas practicas comerciales y el interés
del ptblico consumidor, protegidos también por la ley 3975.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Informacion complementaria

Marcas — Marca extranjera.

En el caso “Fromageries Bel ¢/ Ivaldi, Enrique” (Fallos; 253:267) la Corte sefial6o que
la copia meramente servil de una marca extranjera, no registrada en el pais, con posibili-
dad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella, no es licita.
Expreso que el caracter territorial de las marcas, la especialidad y el ambito atributivo de
laley 3975, no son dbice a la vigencia de los principios de derecho que hacer a la invalidez
de los actos juridicos contrarios a la moral y a las buenas costumbres.

B Lstindar aplicado por la Corte

-La ley de marcas de fabrica protege las buenas practicas comerciales y el interés del
publico consumidor.

- La funcién del nombre comercial, consiste en su aptitud para individualizar a un esta-
blecimiento en su actividad econdmica, de manera tal que él pueda distinguirse adecuada-
mente de cualquier otro que explote similares actividades.

-Debe entenderse por “establecimiento” a la correspondiente empresa o razon social, y
no al local o locales en los que circunstancialmente se desarrolle su actividad comercial,

Marcas- Nombre comercial- Cese de uso

Laboratorios Glaxo S.A. ¢/ Acilac S.R.L. s/ cese de uso de nombre social. 27/11/1959
— Fallos: 245:287.

@ Antecedentes
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La actora demandd a Acilac SRL el cese en el uso del nombre comercial adoptado, en
razon de la identidad total existente entre éste y el correspondiente a la marca de su pro-
piedad oportunamente registrada. La demandada reconvino solicitando que se declare
infundada la oposicion de la actora a su pedido de registro de la marca “ACILAC” para
productos de la clase 23 y se anule la obtenida por su oponente —n° 263.207- para la clase
22 por tratarse de una locucion de uso general. El juez de primera instancia hizo lugar a la
demanda y rechaz6 la reconvencion, la camara confirmo el fallo. La demandada interpuso
recurso extraordinario y la Corte confirmo6 el pronunciamiento recurrido.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas preexistente -Nombre comercial- Homonimos- Cese de uso.
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adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algiin comerciante o industrial aproveche
ilegitimamente los frutos de la actividad y el prestigio ajenos.

-Si bien el sistema de especialidad adoptado por la ley 3975 impide al titular de un registro
oponerse al de una marca igual o semejante destinada a distinguir articulos distintos, tal
principio resulta inaplicable cuando concurren circunstancias especiales que demuestran
la posibilidad de confusion entre los productos.

B Estdindar aplicado por la Corte

- La mera “evocacion” o “sugerencia” que un nombre es capaz de despertar sobre el ob-
jeto o la naturaleza de un producto determinado, no constituye obice a su registro como
marca con arreglo al sentido de las prohibiciones contenidas en el art. 3° (incs. 4° y 5°)
de la ley 2975.En consecuencia, el vocablo “Acilac” -resultante del apocope de las pa-
labras “acido” y “lacteo”- no es de aquéllos que, segun el art. 3°, inc. 4° han pasado al
“uso general”, entendido como utilizacion del término por todos o por la mayoria de los
comerciantes con relacion a los productos del tipo de los protegidos con esa marca, que
tampoco resulta necesariamente indicativa de la naturaleza del producto o de la clase a
que pertenece.

-El art. 43 de la ley 3975 no s6lo contempla la hipotesis de posibles confusiones entre dos
nombres o designaciones comerciales sino también los conflictos eventuales que pueden
surgir entre un nuevo nombre y una marca preexistente. En consecuencia, la demandada
no pudo adquirir el derecho de propiedad consagrado por el art. 42 de esa ley, si la primera
exteriorizacion referente al uso del nombre “Acilac” por su parte, consistio en la publica-
cion del contrato social el 20 de febrero de 1951-sin que exista prueba de que lo utilizara
con anterioridad -, en tanto que la marca homonima habia sido concedida a la actora el 24
de enero de 1949.

No obsta a ello la circunstancia de que la demandada no haya comenzado a comerciar
efectivamente en los renglones cuestionados, si de los autos resulta evidente su propdsito
de utilizar el nombre para proteger actividades que coinciden, directa o indirectamente,
con el objeto de la marca.

-El fundamento de la doctrina que considera aplicable el art. 43 de la ley 3975 en los
conflictos entre un nuevo nombre y una marca preexistente, reside en la necesidad de
evitar que, merced a la analogia o a la identidad entre nombres o marcas, o viceversa, el
publico pueda ser inducido a engafio sobre la procedencia o el origen de los productos que

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracidén General de la Nacién

Suprema Corte:

El recurso extraordinario concedido es procedente toda vez que el apelante cuestiona la
inteligencia e interpretacion de disposiciones federales, como son los arts. 3°, 8°, 42, 46
y 47 de la ley 3975.

En cuanto al fondo del asunto se trata de lo siguiente: Laboratorios Glaxo S.A. Com. e
Ind. inicia demanda contra Acilac S.R.L. a efectos de que se condena a ésta a cesar en
el uso del nombre social adoptado, en razon de la identidad total existente entre éste y el
correspondiente a la marca de su propiedad oportunamente registrada.

La demandada contesta la accion, y luego de una negativa general de los hechos y de la
pertinencia de aplicar el derecho invocados por la contraparte, reconviene solicitando que
se declare infundada la oposicion de la actora a su pedido de registro de la marca “ACI-
LAC” para productos de la clase 23 y se anule la obtenida por su oponente -n° 263.207-
para la clase 22 por tratarse de una locucion de uso general. El juez dicta sentencia a fs.
188 haciendo lugar a la demanda y rechazando la reconvencion, todo con costas. Apelado
el fallo, el tribunal de alzada confirma lo resuelto por el Inferior en todas sus partes.

De las constancias de autos surge que la marca “ACILAC” que se opone al mismo nombre
comercial “ACILAC”, ha sido otorgada por la Oficina de Patentes y Marcas el 24 de enero
de 1949, mientras la publicacion del contrato social de la firma demandada -constituida
por instrumento privado en el afio 1950- recién se hizo en el Boletin Oficial con fecha 20
de febrero de 1951; la mera confrontacion de fechas demuestra acabadamente que la mar-
ca ha sido registrada por su titular con sensible anterioridad al presunto uso del nombre
comercial idéntico.

En tales condiciones, considero que el precedente jurisprudencial que cita el apelante en
apoyo de su pretension, en el sentido de que cabe oponer un nombre comercial a una mar-
ca cuando existe posible confusién de vocablos o locuciones, ain cuando el oponente no
sea titular de una marca idéntica o analoga a la que se pretende registrar (Fallos: 224:463),
no mejora precisamente su situacion, toda vez que por aplicacion “a contrario sensu”
de tal doctrina, si nombre comercial es oponible a marca, con mayor razon sera posible
oponer marca a nombre comercial, cuando, como sucede en el caso de autos, aquélla ha
sido registrada con muchos meses de anticipacion , no so6lo al uso del nombre de que se




76 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

trata, sino a la propia constitucion de la sociedad demandada que lleva dicho nombre. Por
lo demas la publicacion del contrato social en el Boletin Oficial, es como se ha visto, atin
posterior.

“La prioridad de la marca y su derecho a defenderse contra toda utilizacion de la misma
ya sea marcaria o en denominacion comercial, hacen que el derecho de la actora sea in-
discutible en cuanto a la validez de su marca”. Asi lo expresa el a quo y acertadamente a
mi juicio.

En cuanto a la nulidad de la marca “Acilac”, registrada bajo el n° 263.207, tanto el juez
como la Camara manifiestan que no estando probado que el vocablo en cuestion indique
concretamente un producto determinado, o la composicion del mismo, es perfectamente
admisible como marca. Tal conclusion, por su naturaleza, es irrevisible en la instancia
extraordinaria.

Por ultimo, en lo que respecta al alcance que debe darse al art. 8° de la ley 3975, V. E.
tiene resuelto en forma reiterada que el sistema de especialidad adoptado por nuestra le-
gislacion como regla general no impide, al titular de una marca registrada para una clase
determinada, a oponerse con €xito a la concesion de otra para una clase distinta siempre
que la semejanza de ambas, la difusion de la primera, el hecho de vender los respectivos
productos en los mismos tipos de negocio u otras circunstancias especiales, pueden in-
ducir en confusién al publico consumidor acerca de la procedencia de los articulos, atun
cuando éstos no sean confundibles entre si (Fallos: 189:378; 187:131 y 205; 193:92 y 97
; 237:163).

Por las particularidades del caso sometido a dictamen, estimo que tal doctrina es de estric-
ta aplicacion a sub lite. La oposicion de la actora, por lo tanto, resulta ajustada a derecho,
de conformidad con la jurisprudencia de V.E.

En consecuencia, considero que corresponderia confirmar la sentencia apelada en cuanto
ha podido ser materia de recurso. Buenos Aires, 4 de junio de 1958. RAMON LASCANO.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1959.

Vistos los autos: “Laboratorios ‘Glaxo’ S.A. c./Acilac S.R.L. s./ cese uso nombre comer-
cial”, en los que a fs. 231 se ha concedido el recurso extraordinario contra la sentencia de
la Camara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contenciosoadministrativo de fecha
2 de mayo de 1958.

Considerando:

Que, como lo sefiala el dictamen precedente del Sefior Procurador General, el recurso
extraordinario concedido es admisible con arreglo a lo dispuesto en el art. 14, inc. 3°, de
la ley 48, en razon de haberse cuestionado en autos la inteligencia de los arts. 3 (incs. 4°
y 5°), 8, 42, 46 y 47 de la ley 3975, y ser la sentencia recurrida de caracter definitivo y
contraria al derecho que el apelante funda en esas normas federales.

Que Laboratorios Glaxo S.A. Comercial e Industrial, propietaria de la marca de comercio
“Acilac”, concedida con el numero 263.207 para distinguir los articulos comprendidos
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en la clase 22 de la respectiva nomenclatura, demandé a Acilac Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada para que se la condenara a cesar en el uso del nombre social “Acilac” o
a modificarlo de tal manera que resulte inconfundible con la denominacién de la marca
homonima de que es titular. Como fundamento de su accidén adujo que el objeto social de
la demandada, comprensivo de “todo lo referente a productos alimenticios en general y
lacteos en especial ““ (fs. 17), y coincidente, por lo tanto, con el rubro protegido por el titu-
lo n® 263.207, es susceptible de crear confusiones de procedencia u origen, en cuanto los
adquirentes eventuales de los productos elaborados y expendidos bajo el nombre “Acilac”
pueden entender que se trata de productos amparados por la marca del mismo nombre. La
demandada, tras negar esa posibilidad, expres6 que habia solicitado el registro de la marca
“Acilac” para distinguir los articulos comprendidos en la clase 23 “bebidas en general, no
medicinales, alcohdlicas 0 no”- y que en la respectiva solicitud recayd una oposicion de la
actora, fundada en el registro anterior de la misma marca en la clase 22. En la inteligencia
de que no media superposicion entre los renglones respectivamente cubiertos por la refe-
rida solicitud y la marca registrada, reconvino a la actora para que se declarase infundada
la oposicion interpuesta, agregando el pedido de que se declarase la nulidad de la marca
“Acilac” en la clase 22 por haber sido concedida en contravencion a lo dispuesto en el
art. 3° (incs. 4° y 5°) de la ley 3975. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la
demanda y rechaz6 la reconvencion (fs. 188/191), pronunciamiento luego confirmado por
la Camara a fs. 225/226 y contra el cual la demandada interpuso recurso extraordinario
que fue concedido a fs. 231.

Que el recurrente somete al conocimiento de este Tribunal las siguientes cuestiones: 1°)
La nulidad de la marca “Acilac” n°® 263.207, concedida a la actora para proteger los ar-
ticulos comprendidos en la clase 22 de la némina oficial; 2°) Su derecho de propiedad al
nombre comercial “Acilac” (art. 42 de la ley 3975), y las consiguientes facultades de uti-
lizarlo con exclusividad, registrarlo como marca y hacerlo valer contra nombres o marcas
confundibles con él; 3°) La incompatibilidad de la oposicion formulada por la demandada
con el principio de “especialidad” que consagra el art. 8° de la ley de la materia.

Que la mera “evocaciéon” o “sugerencia” que un nombre es capaz de despertar sobre el
objeto o la naturaleza de un producto determinado, no pudo constituir dbice a su registro
como marca con arreglo al sentido de las prohibiciones contenidas en el art. 3° (inc. s 4°
y 5°) de la ley 3975. Desde ninglin punto de vista, en efecto, resultaria legitimo afirmar
que el vocablo “Acilac” —resultante del apdcope de las palabras “acido” y “lacteo”- es
de aquéllos que, segun el inc. 4°del art. 3°, han pasado al “uso general”, entendido el
concepto como utilizacion del término por todos o por la mayoria de los comerciantes
con relacion a los productos del tipo de los que la sociedad actora protege con su marca.
Tampoco resulta dicho término necesariamente indicativo de la naturaleza del producto o
de la clase a que pertenece; por lo que corresponde desestimar el pedido de nulidad de la
marca “Acilac” formulado por la demandada, y asi se declara.

Que en cuanto al segundo agravio, mal puede la demandada atribuirse e invocar la pro-
piedad del nombre comercial “Acilac” para oponerlo al incuestionable derecho adquirido
por la actora, con anterioridad, sobre la marca homénima. De autos surge, en efecto, que
mientras esta ultima fue concedida a la actora el 24 de enero de 1949 (ver titulo de fs. 10),
la primera exteriorizacion referente al uso del nombre “Acilac”, por parte de la deman-
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dada, consisti6 en la publicacion del respectivo contrato social en el “Boletin Oficial” de
fecha 20 de febrero de 1951 (ver fs. 13), no existiendo prueba ninguna de que la citada
denominacion se viniese utilizando con anterioridad a esa fecha.

Que en esas condiciones, no resulta dudoso el derecho de la actora a oponerse al uso del
nombre comercial “Acilac”, pues no obstante las diferencias de régimen juridico que se-
paran al nombre y a la ensefia de la marca, esta Corte Suprema tiene decidido que el art. 43
de la ley 3975 no s6lo contempla la hipdtesis de posibles confusiones entre dos nombres
o designaciones comerciales, sino también los conflictos eventuales que pueden surgir
entre un nuevo nombre y una marca preexistente. Esta doctrina ha sido reiterada en la
causa “Compania General de Comercio e Industria S.A. ¢/ Confiteria Plaza S.R.L. s./ uso
indebido de marca y ensefia” (Fallos: 243:537) y su fundamento reside en la necesidad de
evitar que, merced a la analogia o a la identidad entre nombres y marcas, o viceversa, el
publico pueda ser inducido a engafio sobre la procedencia o el origen de los productos que
adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algiin comerciante o industrial aproveche
ilegitimamente los frutos de la actividad y el prestigio ajenos. Cabe concluir, en conse-
cuencia, que la demandada no pudo adquirir el derecho de propiedad consagrado por el
art. 42 de la ley 3975, pues a ello se oponia el derecho anterior y preferente de la parte
actora sobre la marca “Acilac”.

Que no obsta a la conclusion precedente, la circunstancia de que la demandada no haya
comenzado a comerciar efectivamente en los renglones cuestionados, pues de los elemen-
tos de juicio que obran en la causa se desprende, con evidencia, el inequivoco proposito
de aquélla de utilizar el nombre “Acilac” para proteger actividades que coinciden, directa
o indirectamente, con el objeto de la marca n°® 263.207. Son indices elocuentes de ello,
ajuicio del Tribunal, tanto los explicitos términos en que se halla redactado el art. 4° del
contrato de sociedad , excluyentes de todo otro ramo que no sea el de “productos alimen-
ticios en general y lacteos en especial”, cuanto el posterior pedido de la marca “Acilac”
para proteger un renglon estrechamente vinculado a aquél.

Que corresponde rechazar, asimismo, el agravio consistente en la erronea interpretacion
del art. 8° de la ley de marcas. Esta Corte tiene decidido, con reiteracion, que si bien el
sistema de especialidad adoptado por la ley 3975 impide al titular de un registro oponerse
al de una marca igual o semejante destinada a distinguir articulos distintos, tal principio
resulta inaplicable cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibi-
lidad de confusion entre los productos (Fallos: 181:378; 187:131; 193:92; 237:163) Y en
el sub iudice, las conclusiones de hecho a que arriben las instancias inferiores acerca de
la vinculacion existente entre los productos respectivamente protegidos por la solicitud de
la demandada y por el registro de la actora -irrevisibles en instancia extraordinaria- , per-
miten encuadrar la hipotesis de autos en el margen excepcional establecido por la citada
jurisprudencia.

Por ello, y habiendo dictaminado el Sefior Procurador General, se confirma la sentencia
de fs. 225/226 en lo que ha podido ser materia de recurso extraordinario. BENJAMIN
VILLEGAS BASAVILBASO - ARISTOBULO D. ARAOZ DE LAMADRID- LUIS
MARIA BOFFI BOGGERO —JULIO OYHANARTE.
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Informacion complementaria?

Marcas — Designacion.

La Corte en la causa “J. y E. Atkinson Ltd. —apelando de una resolucion denegatoria
de la Comisaria de Marcas, referente a la inscripcion de la Comisaria de Marcas,
referente a la inscripcion de la marca “Gold Medal” (Fallos:223:130) expreso que el
sentido de la expresion “palabras o nombres de fantasia”, empleada en el art. 1° de la ley
3975, debia ser tal que no admitiera otras acepciones que escapando del concepto corrien-
te y normal que la locucion sefialaba, y por tanto tnico que por su significado permitiera
considerarlo encuadrado en el vocablo “fantasia”, fueran susceptibles de sugerir otra idea
distinta al mismo por lo que la expresion “Gold Medal” no configuraba un nombre de
fantasia que, autorizara a suponer solo el objeto a que esas denominaciones aludieran,
sino que también era claramente comprensivo de calidad superior, involucrada por la lo-
cucion en otra de sus acepciones, 0 sea reconocimiento o atribucion de méritos efectuados
por persona o entidad que no fuera meramente el productor y esta ultima acepcion era la
que indudablemente dejaba de ser de fantasia y podia inducir en error a los adquirentes
del producto, entendiendo que éste ha sido objeto de la distincion que la medalla de oro
comportaba.

Registro de marcas —Direccion de la Propiedad Industrial.

Welpmann y Cia s/ apela resolucion de la Direccion de la Propiedad Industrial —
19/06/1952 — Fallos: 223:27.

@ Antecedentes

Welpmann y Cia solicitaron el registro de la marca de comercio“RWé& CO”. La Oficina
de Marcas denego el registro. El juez de primera instancia revoco la resolucion de la
Direccion de la Propiedad Industrial. La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso Administrativo revoco la sentencia. Los
actores interpusieron recurso extraordinario. La Corte confirmo la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Designaciones- Idioma extranjero.
b) Aplicacion de la ley — Idioma extranjero.

2 N de S.: El fallo completo puede consultarse en www.csjn.gov.ar
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B Estandar aplicado por la Corte

- Prohibido por el art. 5° de la ley 11.275 el uso de palabras pertenecientes a idiomas ex-
tranjeros vivos en las marcas nacionales, admitir como licitas la substitucion de aquellas
palabras por las correspondientes abreviaturas extranjeras importaria legitimar un arbitrio
tendiente a violar la aludida prohibicion legal, toda vez que no es razonable, establecer,
por una parte una prohibicidon expresa y categoérica y dejar abierta, por la otra, la via que
permita eludirla.

- El art. 24 del decreto 12.837/32 reformado por el decreto 49445/45, excluyo el empleo
de combinaciones de vocablos que tuvieran ortografia o pronunciacion con significado o
sentido en idiomas extranjeros vivos, norma que mandaba aplicar aunque se tratara de
combinaciones de letras o de silabas que provinieran, ya del nombre propio o comercial
o de la razon social del titular de la solicitud de marca, ya de los vocablos sobre los que
ésta posea cualquier derecho.
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L Algunas cuestiones planteadas

a) Nombre comercial — Marca — Naturaleza juridica.
b) Facultades sobre el nombre comercial y la marca.
¢) Registro de marcas — Derecho de propiedad.

d) Caducidad o extincion de marcas.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Nombre comercial — Marcas de fabrica

Ferrum S.A. de Ceramica y Metalurgia ¢/ Duramds s/ uso indebido de nombre comer-
cial. - 17/09/1951 — Fallos: 220:1412

@ Antecedentes

Ferrum Sociedad Anonima de Ceramica y Metalurgia se presentd expresando que era
titular de la marca “Durasmalt” y que la denominacion comercial de la firma demandada,
“Duramas” era confundible con su marca. El juez de primera instancia rechazé la deman-
da entablada por el actor sobre modificacion de nombre comercial. La Camara Nacional
de Apelaciones confirma el fallo. La actora interpuso recurso extraordinario. La Corte
revoco la sentencia.

B Estandar aplicado por la Corte

- El nombre comercial de una casa y el de la marca son de distinta naturaleza juridica. El
derecho al primero surge de su uso, manteniéndose por la explotacion del negocio y no
requiere que sea registrado. El uso de una marca carece de valor legal alguno, mientras
que el del nombre funda un derecho para quien lo emplea. La ley es atributiva de derechos
respecto a la marca y s6lo declarativa con relacion al nombre salvo que éste forme parte
de la marca en cuyo caso debe registrarsele.

- El empleo de la marca registrada es facultativo de donde se infiere que la propiedad
exclusiva de la misma asi como el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que
pueda producir, directa o indirectamente, confusion entre los productos, correspondera
al industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por ella.
El mismo principio se aplicara a quien use un nombre comercial que produzca analogas
consecuencias.

- Es tnicamente el registro de la marca y no su uso lo que da nacimiento al derecho de
defender la propiedad de la misma (art. 12 ley 3975).

- Una vez obtenido por el comerciante, industrial o agricultor el certificado respectivo, la
ley 3975 s6lo reconoce como causas legitimas de caducidad o extincion las siguientes: 1°
solicitud del interesado; 2° cuando ha dejado transcurrir el plazo de diez afios sin efectuar
una renovacion y 3° cuando promovida una cuestion sobre la validez de una marca el fallo
haya declarado que ella no pudo ser concedida, porque pertenecia a otra persona o por
cualquier otra circunstancia de las enumeradas en la ley.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp
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REGISTRO DE MARCAS

TRAMITE DEL REGISTRO

OPOSICION

Marcas- Cese de oposicion- Mediacion.

Instituto Sidus S.A. ¢/ Astra Aktiebolag s/ cese de oposicion al registro de marca.
23/09/2003 — Fallos: 326:3582.

@ Antecedentes

La Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial revoco la sen-
tencia de primera instancia que declar6 que la instancia judicial no se hallaba habilitada
y que traia como consecuencia el abandono de la solicitud de registro de la marca “LE-
NOMAX?”. Contra dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario y la
Corte revoco por arbitraria la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas —Cese de oposicion- Mediacion.

B Estandar aplicado por la Corte

-Aunque se haya producido la caducidad de la marca de la demandada que sirvio de base
para la oposicion a la que la actora pretende registrar, ello no acarrea obstaculo para un
pronunciamiento sobre la cuestion traida en el remedio federal, pues se encuentra en de-
bate la legitimacion del demandante para solicitar el registro que pretende, y la sancion
de abandono declarado por la alzada le haria perder definitivamente la prioridad sobre el
término que pretende registrar.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacién

Suprema Corte:

MARCAS Y PATENTES DE INVENCION 83

La Cémara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala 1), revocé la
decision de grado (fs. 285/288), declarando que la instancia judicial no se hallaba habilita-
day que la actora incurrié en abandono de la solicitud de registro de la marca “Lenomax”,
actan©1.987.539, para la clase 5. Para asi decidir, en suma, aprecio que: i) el articulo 11 de
la Acordada n° 11/96, en la redaccion de la n°16/97, era aplicable a la relacion trabada a
partir de la notificacion de la oposicion que la demandada dedujo a la solicitud de registro;
ii) la actora promovio el pleito en la

misma fecha en que formaliz6 el pedido de mediacion, con lo que tratdé de cumplir con
lo, previsto en el articulo 16 de la ley n® 22.362, sin haber agotado la instancia previa de
la ley n° 24.573; iii) la actora omitié cumplir una acordada sin expresar las razones que
le impedian satisfacerla y citando una prevision -art. 11, acordada 11/96- modificada por
una norma posterior; iv) las facultades reglamentarias de la Camara no fueron objetadas
en el plano legal o constitucional por la solicitante; y, v) la omision de deducir el planteo
con arreglo a la acordada n°16/97, torn¢ ineficaz la presentacion ante el INPI, importando
el abandono de la solicitud de registro, con lo que la actora carece de legitimacion para
obrar en funcioén del citado pedido (v. fs. 327/328).

Contra dicha decision, la actora dedujo recurso extraordinario (v. fs. 336/367), que fue
contestado (fs. 373/87) y concedido con base en el articulo 14 de la ley n°48 (fs. 400).

11-
La quejosa aduce que el pronunciamiento incurre en arbitrariedad, conculca derechos
fundados en la Constitucion Nacional y en la ley n°® 22.362, soslaya la invalidez de la
acordada n°16/97 y omite tratar la falta de legitimacion activa opuesta por la demandada.
En concreto, dice que se excede en el rigor formal desde que, tras admitir que no se ha vul-
nerado el derecho de defensa de la contraria, acoge el planteo de la oponente, prescindien-
do del interés puesto de manifiesto por la actora en actuaciones judiciales y extrajudiciales
ajustadas, en substancia, a las leyes n° 22.362 y 24.573 y a la acordada n°® 11/96, vigente
al tiempo en que se notificaron las oposiciones a la solicitud de registro. Afiade que la me-
diacion, en definitiva, se llevo a cabo; halldindose concluida al tiempo de la radicacion del
proceso; y que la alzada aplicd una sancion -el abandono- no prevista en la ley de fondo
ni en la propia acordada n°16/97; emitida, a su turno, por la Camara Federal en exceso de
sus facultades reglamentarias e incursionando en el plano legislativo.

Pone de resalto, igualmente, la indole desproporcionada de la pena -inferida analégica-
mente, por la Sala, del articulo 16, inciso a), de la ley n°® 22.362-; que la accidn judicial
se inici6 dentro del plazo de un afio a que se refiere la ley de fondo; y que el decisorio
le irroga la pérdida del derecho prioritario sobre una marca vehiculizado en la solicitud,
encuadrable -aun cuando en expectativa- en la disposicion del articulo 17 de la Norma
Fundamental.

Aduce, asimismo, que la alzada, mediante el dictado de la acordada n°16/97, incurri6
en un déficit de constitucionalidad, en tanto que la misma transgrede los principios de
legalidad y division de poderes, excediendo el marco de las leyes n® 22.262 y 24.573 y
demads preceptos reglamentarios, al establecer un requisito para el inicio de la demanda
no contemplado por el articulo 16 de la ley n® 22.362, a saber, la finalizacion del proceso
de mediacion.
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Por ultimo, acusa que la alzada soslay6 que el “tema decidendum” del recurso de apela-
cion era la procedencia de la falta de legitimacion activa “manifiesta” de la demandante y
no lo relativo al cumplimiento de la acordada n® 16/97 (cfse. fs. 336/ 367).

-111-

De la causa emerge que la solicitante, al deducir la demanda ante el Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial el 08.10.97, no acompaii6 el acta final de mediacidon a que se
refiere la acordada n°16/97, instancia que recién se concreto6 el 05. 11.97. Vale recordar al
respecto, que la oposicion al registro marcario fue notificada a la actora el 07.10.96.

Pese a lo anterior, el juez de grado entendié que la acreditacion del cumplimiento del
tramite de mediacion, habilito la via judicial y en tanto que ello acaeci6 con anterioridad
a la recepcion de las actuaciones en la sede, no perjudicé el derecho de la reclamada.
En ese marco considerd que la presentacion cumplimentd con el articulo 16 de la ley n°
22.362, cuyo tenor -adujo- no pudo validamente ser alterado por la acordada n°16/97 (fs.
285/288).

La resolucion anterior -segun se reseild- fue revocada por la a quo mediante el decisorio
en crisis.

V-
Es claro que la conclusion de la Sala de que la solicitud de la actora resultd abandonada
en razon de la extemporaneidad de la mediacion, es cuestionada por la quejosa tanto so
pretexto de arbitrariedad como de asunto federal estricto. Procede, en consecuencia, con
arreglo al criterio sentado, entre otros precedentes, en Fallos: 323:35; examinar en primer
término la primera tacha.

A ese respecto, advierto que la resolucion de la Juzgadora aparece precedida de la admi-
sion expresa de que -como lo anoté el inferior (fs. 286)- la promocion de la accion en las
condiciones de marras, ninguna desventaja procesal significo para la accionada ni con-
culcoé su derecho de defensa, limitandose a sefialar la Sala que la actora omitié cumplir la
acordada respectiva sin dar razones para ello e invocando simplemente otra ya sustituida
(fs. 328).

A mi juicio, las razones indicadas traducen un rigor formal excesivo, revelandose insu-
ficientes al tiempo de justificar una sancién como el abandono; méxime en ausencia de
una disposicion expresa y cuando en modo alguno se hacen cargo de los sefialamientos
puestos de resalto por el inferior en orden a que, finalmente, se satisfizo el tramite de la
ley 24.573 y, con ello, los propositos tenidos en vista por la norma, a los que centralmente
alude su articulo 1° (No es ocioso referir, incluso, que, amén del mecanismo formal, las
partes llevaron adelante negociaciones extrajudiciales previas infructuosas -v. fs. 378 y
380 vta.).

La indole de solucién propuesta -que, por cierto, no anticipa opinion sobre el fondo del
asunto- me exime de considerar los restantes agravios propuestos por la recurrente.

V-
Por lo expresado, considero que corresponde declarar procedente la apelacion y restituir
los autos al tribunal de origen para que, por quien proceda, se dicte un nuevo fallo con
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arreglo a lo indicado. Buenos Aires, 16 de agosto de 2002. FELIPE DANIEL OBARRIO

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2003.

Vistos los autos: “Instituto Sidus S.A. ¢/ Astra Aktiebolag s/ cese de oposicion al registro
de marca”.

Considerando:

1°) Que la sentencia de la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Co-
mercial Federal —al revocar la de la instancia anterior- estim6 que la instancia judicial no
se habia habilitado correctamente por lo que la demanda era ineficaz, y traia como conse-
cuencia el abandono de la solicitud de registro de la marca “LENOMAX”.

Contra el pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario federal que fue
concedido mediante el auto de fs. 400.

2°) Que no obstante que se ha producido -segtin surge de la documentacion obrante a fs.
408/411 y contestacion de fs. 415/416 vta.- la caducidad de la marca de la demandada que
sirvid de base para la oposicion a la que la actora pretende registrar, esa circunstancia no
acarrea obstaculo para un pronunciamiento sobre la cuestion traida en el remedio federal.
Ello es asi, pues se encuentra en debate la legitimacion del Instituto Sidus S.A. para so-
licitar el registro que pretende, y la sancion de abandono declarado por la alzada le haria
perder definitivamente la prioridad sobre el término que pretende registrar.

3°) Que entrando ya a considerar los agravios expuestos en el recurso de fs. 336/367, el
Tribunal comparte y hace suyos los argumentos expuestos en el dictamen del sefior Pro-
curador Fiscal, obrante a fs. 406/407 vta., a cuyos fundamentos y conclusiones se remite
por razon de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada.
Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se
dicte nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Con costas (art. 68 del Codigo Procesal Civil
y Comercial de la Nacion). Notifiquese y remitase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO
- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - EDUARDO MOLINE O’CONNOR — ANTO-
NIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Marcas — Registro de marcas - Oposicion — Propiedad intelectual.

La Casa del Café S.A. ¢/ D.C. Comics Inc. —03/10/1983 — Fallos: 305:1589

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaré fundada la
oposicion deducida por DC Comics Inc. al registro de la marca “Superboy”, con dibujo,
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solicitada por “La Casa del Café S.A.” para distinguir productos de la clase 22 del anterior
nomenclador destinado a distinguir cacao y alimentos a base de cacao

La actora interpone el recurso extraordinario.

La Corte confirma la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Ley de Marcas: Oposicion - Interpretacion de la ley — Aplicacion de otras normas

B Estandar aplicado por la Corte

- Es adecuada la interpretacion de la ley de marcas que no contraria sino que integra las
disposiciones de dicha ley con los otros preceptos del ordenamiento juridico vigentes
aplicables.

- Es admisible la oposicion deducida contra el registro de una marca por los titulares de
derechos de propiedad artistica e intelectual sobre un personaje de historieta.
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A tal efecto interpret6 el art. 3 del decreto-ley 12.025/57 (ley 14.467), reglamentario de
la ley de marcas 3975, sosteniendo que el plazo de 365 dias establecido por dicha norma
para iniciar un juicio de oposicion al registro de marca en realidad se refiere a un afio y
como tal debe computarse (art. 25 del Cédigo Civil), en hipdtesis de excepcion, como la
del caso, por tratarse de un afo bisiesto. Estimo aplicable también el beneficio establecido
en el art.124 del Codigo Procesal, teniendo por valida la presentacion dentro de las dos
horas habiles del dia siguiente al vencimiento del plazo que reputara legal.

Contra ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario que fue con-
cedido.

La Corte Suprema revoco la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas — Oposicion — plazo.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=85084

Marcas — Juicio de oposicion - Plazo.

Chamo, Mario y Zimerman, Mario ¢/ Porthos Soc. An. Com. Ind. Fin. Inmm. -
01/07/1980 — Fallos: 302:664

@ Antecedentes

La Camara Nacional en lo Federal y Contenciosoadministrativo, Sala Civil y Comercial
N° 1 (F. 537/544), consider¢ interpuesta dentro del término legal la oposicion formulada
por Porthos S.A.C.LF. e . al registro de la marca “Portos” declardndola procedente, sal-
vo respecto a uno de los rubros.

B Estandar aplicado por la Corte

-Estando expresamente determinado en el art. 3° del decreto-ley 12.025/57, reglamentario
de la ley de marcas 3975, el término de 365 dias, no cabe sino aplicar para su computo las
reglas de los arts. 23, 24,y 27 del Codigo Civil, sin que pueda aceptarse que el juez trans-
forme la voluntad legislativa menoscabando el principio de la seguridad juridica mediante
una interpretacion que no es exigida para integrar o armonizar la norma ni para corregir
alguna iniquidad.

Texto del fallo

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 1° de julio de 1980.

Vistos los autos: “Chamo, Mario y Zinerman, Mario ¢/ Porthos Soc. An. Ind. Fin. Inm. s/
ord. Oposicion Rég. Marca “Portos”

Considerando:

1°) Que la Camara Nacional en lo Federal y Contenciosoadministrativo, Sala Civil y
Comercial N° 1 (F. 537/544), considero interpuesta dentro del término legal la oposicion
formulada por Porthos S.A.C.LF .e L. al registro de la marca “Portos” declarandola pro-
cedente, salvo respecto a uno de los rubros.

A tal efecto interpret6 el art. 3 del decreto-ley 12.025/57 (ley 14.467), reglamentario de
la ley de marcas 3975, sosteniendo que el plazo de 365 dias establecido por dicha norma
para iniciar un juicio de oposicion al registro de marca en realidad se refiere a un afio y
como tal debe computarse (art. 25 del Codigo Civil), en hipotesis de excepcion, como la




88 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

del caso, por tratarse de un afo bisiesto. Estimo aplicable también el beneficio establecido
en el art.124 del Codigo Procesal, teniendo por valida la presentacion dentro de las dos
horas habiles del dia siguiente al vencimiento del plazo que reputara legal.

2°) Que contra ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario a fs.
547/548, concedido a fs. 549, el que es procedente por estar cuestionada la interpretacion
y alcance del art. 3 del decreto-ley 12.025/57 (ley 14.467), disposicion de caracter federal.
Alega que la sentencia no s6lo hace caso omiso de la exactitud normativa sino que crea
incertidumbre respecto de los plazos y de la manera de contar los intervalos en derecho
establecida claramente en los arts. 24 y 27 del Codigo Civil.

3°) Que estando expresamente determinado en la ley el término de 365 dias, no cabe
sino aplicar para su computo las reglas de los arts. 23, 24 y 27 del Cddigo Civil, sin que
pueda aceptarse que el Juez transforme la voluntad legislativa menoscabando el principio
de seguridad juridica, mediante una interpretacion que no es exigida para interpretar o
armonizar la norma ni para corregir alguna iniquidad. Por consiguiente, en la especie, el
vencimiento del plazo se operd el 31 de marzo de 1976 y ni aun haciendo lugar la toleran-
cia que prevé el art. 124 del Codigo Procesal puede tenerse por valida la presentacion de
la oposicion formulada en las dos primeras horas del 2 de abril.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Sefior Procurador General, se revoca
la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de su procedencia a fin de que por quien
corresponda se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo aqui expuesto. Con costas. Notifi-
quese. ADOLFO R. GABRIELLI - ABELARDO F. ROSSI - PEDRO J FRIAS - ELIAS
P. GUASTAVINO.

Marcas - Marcas de hecho.
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de la clase 22 en cuanto a la totalidad de los articulos comprendidos en la clase, pero con
excepcion de las “pre pizzas”, aspecto parcial a cuyo respecto la nulidad fue acogida favo-
rablemente; b) mantener el rechazo de la demanda enderezada a remover la oposicion de-
ducida al registro de marcas “P.R.E. Pizza Lozano” y “Manuel J. Lozano”, con excepcion
del rubro “pre-pizzas”, respecto del cual podran registrarse; c) mantener en lo substancial
el rechazo de las restantes pretensiones, pero condenando a la demandada a cesar en el
uso de la marca “Lozano”, y en la publicidad, utilizacion de envases, etc., con relacion a
las “pre-pizzas” de la clase 22, confirmando integramente el rechazo de la indemnizacion
de dafios y perjuicios, incluido el dafio moral; d) mantener el rechazo de la reconvencion,
admitiéndola s6lo en cuanto a un eventual uso del nombre “Lozano” en calidad de nombre
comercial para productos de la clase 22 distintos de las “pre-pizzas”; e) impuso las costas
de ambas instancias en el orden causado.

Contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario que fue
concedido. La Corte confirmo6 la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas de hecho.
b) Anadlisis e interpretacion de la ley de marcas.

Lozano, Hugo Osvaldo y otroc/ S.A. Panificadora Lozano - 10/06/1980 — Fallos:
302:519.

@ Antecedentes

El juez de primera instancia rechaz6 la demanda de nulidad de marca, con costas a los
actores; desestimo la accidon promovida para que se declararan infundadas las oposiciones
deducidas por Lozano S.A. al registro de las marcas pretendidas por las demandantes e
hizo lugar a la reconvencion en cuanto perseguia el cese del uso del nombre Lozano por
parte de los actores, rechazdndola en sus demds aspectos, con costas en un 50% a cada
parte.

La Camara resolvid: a) mantener el rechazo de la accion de nulidad de la marca “Lozano”

B Estandar aplicado por la Corte

- El ambito atributivo de la ley de marcas no es obstaculo a la vigencia de los principios
de derechos y de la regla moral reconocida en el Codigo Civil (arts. 21, 953, 954, 1071,
1198, 2514 y otros).

- Se ajusta a precedentes de la Corte y exigencias de Justicia con fundamento en los arts.
953, 1071, 2514 y concordantes del Codigo Civil el fallo basado en la solucion de con-
tinuidad operada en la vigencia del registro de la marca, sefialando, al tratar la nulidad
alegada con apoyo en el art. 4 de la ley 3975, que los actores no podian prevalecerse de
ello para hacer valer sus derechos, porque importaria ejercicio abusivo de éstos y claro
agravio a la regla moral consagrada en los arts. 21, 1071, 1198 y 2514 y otros del Codigo
Civil, asi como que los actores hicieron uso del apellido “Lozano”, no como nombre sino
como marca, aplicandola a su principal producto lo que la demandada conocio6 y consintié
quedando constituida como marca “de hecho”, merecedora de proteccion judicial.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacién
Suprema Corte:
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El Tribunal de la causa resolvid rechazar la accion de nulidad de la marca Lozano en los
productos comprendidos en la clase 22 salvo respecto de las “pre pizzas”, rubro respecto
del cual se acogi6 la accion y se condend en consecuencia a la demandada a cesar en el
uso de la marca antes mencionada, en la publicidad, utilizacion de envases y, en general,
en todo lo atinente a la comercializacion de dicho producto.

El fundamento medular de la mencionada sentencia fue el de que los actores tenian res-
pecto de producto “pre-pizzas” una marca de hecho a la cual cabia reconocerse prioridad
al derecho de la demandada -quien tenia conocimiento del uso y difusion de la misma-;
“conforme a los principios que amparan la buena fe, la moral, las buenas costumbres, la
lealtad comercial y el ejercicio regular de las prerrogativas propias” (v. fs. 229).

Contra tal pronunciamiento se alz6 el ahora recurrente mediante la via que autoriza el art.
14 de la ley 48 para lo cual invocd que en el sub lite se encuentra controvertida la inteli-
gencia de normas federales.

Ello asi pues, dice, el fallo contraviene los arts. 14, 17 y 18 de la Constitucion Nacional y
especialmente los preceptos de la ley 3975 en cuanto reconocen la propiedad exclusiva de
la marca cuando se cumplen los requisitos en ella establecidos, que su empleo es faculta-
tivo por parte del titular de la misma, que la propiedad exclusiva de adquiere con relacion
al objeto para el que se solicit6 y, finalmente, que el cesionario de una marca tiene los
mismos derechos que tenia su antecesor sin otras restricciones que las que sean impuestas
expresamente en el contrato de venta o cesion (arts. 6, 7, 8 y 10, ley cit.).

II
Entiendo que el recurso extraordinario concedido a fs. 246 es procedente, por hallarse en
tela de juicio del alcance de normas federales como son las mencionadas ut supra de la ley
975 y ser la decision apelada contraria al derecho que el recurrente funda en ellas(Fallos:
271:163,219; 272:395; 276:111;278:46; 279:179,281: 288 entre otros).
No dejo de observar, que dadas las caracteristicas especiales del caso en analisis, no es del
todo claro que el tema remita en definitiva a la inteligencia de aquéllas disposiciones pues
el a quo funda primordialmente su fallo en normas de derecho comin como son los arts.
21,953, 1071, 1198, y 2514 del Cédigo Civil.
Ello no obstante, entiendo que dado que el estricto cardcter federal de dicha ley (arts.
67, inc. 12 y 16, Gondra, Jorge M. “Jurisdiccion Federal” Bs. As., 1944; pag. 79, Fallos:
116:30; 182:62; 211:455; 226:309; 238:571 y 279: 152 entre muchos otros) y que el tema
remite al alcance del derecho de propiedad de la marca que ella ampara, resulta apta la via
del art. 14 de la ley 48 para el analisis del caso en esta instancia .
En tal sentido, V.E. se ha pronunciado que corresponde el fuero federal ratione materiae
aun cuando se hayan invocado preceptos de derecho comun, si paralela y principalmen-
te los derechos de las partes estdn directamente fundados en las disposiciones de la ley
de marcas (Fallos:129:360; 145:116, doctrina mas recientemente por V. E. en Fallos:
273:363; 276: 351).

111
En cuanto al fondo del asunto, descartadas las cuestiones de hecho y prueba, materia irre-
visable en esta oportunidad, y respecto de las cuales ha quedado firme el pronunciamiento
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del a quo, considero que el punto federal controvertido se circunscribe a los limites dentro
de los cuales puede ejercerse el derecho de propiedad a una marca de fabrica que ampara
la mencionada ley 3975.

Antes de entrar pues el analisis de la inteligencia de las normas cuestionadas, creo del
caso recordar algunas pautas generales elaboradas en tal sentido por la Corte que resultan
particularmente aplicables a las cuestiones marcarias, segin lo tiene resuelto en Fallos.
248:479; 250:467; 283:239.

En punto a la interpretacion de la ley , ha dicho V.E. que la mision judicial no se agota con
la sola consideracion indeliberada de su letra, no solo porque, sin mengua de ella, es inelu-
dible funcion de los jueces, en cuantos 6rganos de aplicacion del ordenamiento juridico
vigente, determinar la version , técnicamente elaborada, de la norma aplicable al caso,
tarea a la que la Corte se ha referido aludiendo al establecimiento del sentido juridico de
la ley como distinto de su acepcion semantica o vulgar (Fallos: 244: 129; 241: 227) sino
también porque los jueces son servidores del derecho para la realizacion de la justicia que
puede alcanzarse con resoluciones positivamente valiosas derivadas razonadamente del
ordenamiento juridico vigente (Fallos: 236:27; 238:550; 243:80; 249:37; 263:227 entre
otros).

Es asi pues que, como la funcidn judicial no se agota en la letra de la ley con olvido de la
eficaz y efectiva realizacion del derecho (Fallos: 248:291; 249:37), para ello es menester
atender, antes que a un criterio formalista, a la vigencia de los principios que ampara la
Constitucion Nacional y que surgen de la necesidad de proveer al bien comin (Fallos:
296:65 considerando 3° y precedentes alli citados) y dicho fin establecido por una gene-
racion del pasado “como derecho recibe su fuerza y efecto de la presente generacion, por
lo que debe ser interpretado a la luz de las condiciones del presente y con la mira puesta
en los problemas del presente) (Edward S. Corvin, “The Constitution and what it means
today”, dictado en Fallos: 289:430), ya que no es acertada una interpretacion estatica
de la Carta pues ello dificulta el adecuado progreso de la comunidad nacional que debe
acompafiar y promover la Constituciéon Nacional (Fallos: 256:588; 264:416, considerando
6°, entre otros).

v

La ley 3975 fue sancionada y promulgada en el mes de noviembre del afio 1900 y sus
decretos reglamentarios se dictaron el 5 de diciembre del mismo afio y el 30 de julio de
1912 (Las modificaciones del decreto- ley 12.025/57) no afectaron los temas que se dis-
cuten en autos). Desde entonces, se ha ido poniendo cada vez méas de resalto, y asi ha sido
reiteradamente declarado por el Tribunal, que los derechos y garantias individuales que la
ley Fundamental consagra no tienen caracter absoluto y se ejercen con arreglo a las leyes
que las reglamentan (Fallos: 255:293; 262:205;263:28,71; 289:200, entre otros).
Entiendo pues acertada la tesis elaborada por los jueces de la causa —a la cual dadas
las particularidades del caso no encuentro obice en los precedentes de Fallos: 120:80;
270:474-en cuanto interpretan los articulos pertinentes de la ley de marcas a la luz de los
principios generales emanados de los articulos 21, 953, 1071, 1198 y 2514 del Cddigo
Civil dotando asi a aquel afiejo y valioso cuerpo legal (la ley 3975) de un vivificante ele-
mento de la realidad actual.
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Establecidos asi los limites dentro de los cuales debe ejercerse la propiedad de una marca
conforme a lo estatuido por los articulos 6,7, 8,9, 10 y 11 y concordantes de la ley 3975,
la valoracion acerca de si los mismos fueron o no traspasados —como lo hizo el tribunal-
constituye una cuestion de hecho que resulta irrevisable en esta instancia excepcional
(Fallos: 277:216; 279:140; 280:279; 281:312 entre otros).

\Y

Por lo demas, observo que el a quo en su fallo hizo mérito de diversos elementos de juicio
mediante los cuales llegd a la conclusion de que la demandada habia consentido el uso del
nombre Lozano con respecto a pre-pizzas y que como consecuencia de ello habia quedado
constituida una marca de hecho que merecia proteccion judicial.

Teniendo en cuenta que segtn la doctrina de los precedentes Fallos: 184:361; 186:523;
187:44; 275:235, las garantias que la Constitucion Nacional acuerda en defensa de los
derechos de propiedad de los habitantes de la Nacion pueden ser renunciadas, estimo que
aquél consentimiento- punto irrevisable por la via ahora intentada- import6 una renuncia
al derecho marcario respecto del subproducto “pre-pizza” de la clase 22 y por tanto con-
valido la “marca de hecho” que, segun el fallo, habian formado los actores y en torno de la
cual se habia desarrollado una importante clientela (v. Fallo C.N. Fed., Sala Civ.y Com. ,
junio 15 de 1966 in re: “Scaltritti Hnos. ¢/ Fode S.R.L. , P1. 1967-117, ntim. 601, sumario
publicado en El Derecho, T. 41, pag. 153, N° 118).

VI

Por ultimo, no observo que lo decidido respecto de la denegatoria de los dafios y perjui-
cios reclamados por su parte, a mas de insustancial en orden a las conclusiones de este
dictamen, tengan relacion directa e inmediata con las garantias constitucionales que el
recurrente invoca como vulneradas (art. 18 Constitucion Nacional) motivo por el cual
este agravio tampoco puede ser aceptado.

Por todo ello, considero que el fallo de fs. 225:234 debe ser confirmado en cuanto pudo
ser materia de recurso extraordinario. Buenos Aires, 28 de setiembre de 1979.MARIO
JUSTO LOPEZ.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 10 de junio de 1980.

Vistos los autos: “Lozano, Hugo Osvaldo y otro ¢/ Panificadora Lozano S.A. s/ oposicion
al registro de marca”.

Considerando:

1°) Que los actores pretendieron mediante estas actuaciones: a) se declarara la nulidad de
la marca “Lozano” registrada por Lozano S.A. en la clase 22; b) se declararan infundadas
las oposiciones deducidas por Lozano S.A. en sede administrativa, contra el registro por
parte de los actores de las marcas “Manuel J. Lozano” y “P.R.E. Pizza Lozano”; y c) se
condenara a la demandada a modificar su designacion comercial, excluyendo la palabra
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Lozano; a cesar en el uso ella para identificar directa o indirectamente a la sociedad de-
mandada o a su fondo de comercio; a abstenerse de usar la voz Lozano para identificar
articulos de la clase 22, como también en cualquier tipo de publicidad o envase que se
refiera a articulos de panaderia; y a pagar dafios y perjuicios, incluido el dafio moral cau-
sado a los demandantes.

A su vez, mediante la reconvencion, Panificadora Lozano S.A. persigui6 que los actores
fueran condenados a cesar en el uso indebido de la expresion Lozano en funcion de marca
para distinguir productos de la clase 22, y a pagar dafios y perjuicios materiales y morales,
restituir frutos, abonar intereses, destruir elementos y publicar a su costa la parte disposi-
tiva de la sentencia en diversos periodos.

Llegados los autos a sentencia, el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial Federal, a fs. 135/150, resolvio: 1) rechazar la demanda por nulidad de marca, con
costas a los actores; 2) desestimar, también con costas, la accidn promovida para que se
declararan infundadas las oposiciones deducidas por Lozano S.A. al registro de las marcas
pretendidas por los demandantes; 3) rechazar las pretensiones indicadas en el primer para-
grafo bajo la letra c), con costas los vencidos; 4) hacer lugar a la reconvencion en cuanto
perseguia el cese del uso del nombre Lozano por parte de los actores, rechazandola en sus
demas aspectos e imponiendo las costas en un 50% a cada parte.

Recurrido el fallo, a fs. 225/234 la Sala 2 Civil y Comercial de la Camara Nacional de
Apelaciones en lo Federal y Contenciosoadministrativo resolvio: a) mantener el rechazo
de la accion de nulidad de la marca “Lozano” de la clase 22 en cuanto a la totalidad de
los articulos comprendidos en la clase, pero con excepcion de las “pre-pizzas”, aspecto
parcial a cuyo respecto la nulidad fue acogida favorablemente; b) mantener el rechazo de
la demanda enderezada a remover la oposicion deducida al registro de la marcas “P.R.E.
Pizza Lozano” y “Manuel J. Lozano”, con excepcion del rubro “pre-pizzas”, respecto del
cual podran registrarse ; ¢) mantener en lo sustancial el rechazo de las restantes preten-
siones, pero condenando a la demandada a cesar en el uso de la marca “Lozano”, y en
la publicidad, utilizacion de envases, etc., con relacion a las “pre-pizzas” de la clase 22,
confirmando integramente el rechazo de la indemnizacioén de dafios y perjuicios, incluido
el dafio moral; d) mantener el rechazo de la reconvencion, admitiéndola sélo en cuanto
a una eventual uso del nombre “Lozano” en calidad de nombre comercial para productos
de la clase 22 distintos de las “pre pizzas™; e) imponer las costas de ambas instancias en
el orden causado.

Contra ese pronunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs.
238/245, concedido a fs. 246.

2°) Que en el fallo que se cuestiona el tribunal a quo considerd que las circunstancias del
caso imponian adoptar una solucidon de especie.

Tuvo en cuenta, para ello, en primer lugar , la soluciéon de continuidad operada en la
vigencia del registro de la marca “Lozano” de la demandada, correspondiente a la clase
22, la cual, concedida originariamente en el afio 1954, bajo el N° 335.475 , caducé en
mayo de 1964, siendo concedido el nuevo registro en junio de 1966, bajo el N° 574.037.
Sefialo, al respecto, al tratar la nulidad alegada con apoyo en el art. 4 de la ley 3975, que
los actores no podian prevalerse de tal circunstancia para hacer valer sus derechos, porque
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ello importaria un ejercicio abusivo de éstos y un claro agravio a la regla moral consagra-
da en los articulos 21, 953, 954, 1071, 1198, 2514 y otros del Cédigo Civil (confrontar el
considerando IV de la sentencia).

Por otro lado, tuvo también en miras el a quo, segln su valoracion de las pruebas alle-
gadas: a) que los actores hicieron intenso uso del apellido “Lozano”, no en funcion de
nombre sino de marca, aplicandolo con caracter designativo al principal producto que
fabricaban, o sea, a las “pre pizzas”; b) que la demandada conoci6 y consintié dicho uso;
¢) que, como consecuencia del mismo, quedo constituida una marca “de hecho”, merece-
dora de proteccion judicial, puesto que en torno de ella se formd una importante clientela;
y d) que los sucesivos titulares de la marca “Lozano”, que abarcaba la clase 22, jamas
la habian aplicado a los productos de panaderia y mucho menos a las “pre-pizzas” que
fabricaba la actora, hasta que s6lo en 1973 cambiaron de nombre y actividad, creando un
aproximacion —calificada de grosera por el Tribunal- con la marca de hecho de los accio-
nantes, poniendo en evidencia su mala fe.

Teniendo en cuenta tales extremos, y inicamente con respecto a “pre-pizzas”, el tribunal
de la causa reconocio prioridad al derecho de los actores “conforme a los preceptos que
amparan la buena fe, la moral y las buenas costumbres, la lealtad comercial y el ejercicio
regular de las prerrogativas propias (arts. 21, 953, 1071, 1198 y 2514 Cddigo Civil)”
(confrontar considerando V).

3°) Que los aspectos facticos del caso no son, como principio, revisables en la instancia
extraordinaria, sin que se configure en el sub examine un supuesto de excepcion, habida
cuenta que el fallo recurrido se apoya en fundamentos idoneos para sustentarlo como acto
judicial (doctrina de Fallos: 256:548; 257: 45; 264:117 y muchos otros).

4°) Que la interpretacion y aplicacion de la ley de marcas, de modo que consagre solu-
ciones acordes con inequivocas exigencias de justicia y con fundamento en los articulos
953, 1071, 2514 y concordantes del Codigo Civil, se ajusta a los precedentes de esta Corte
(Fallos: 177:91; 255:209, 249; 258:249, sus citas y otros).

5°) Que en el sub examine, el fallo del a quo arriba a una solucion de especie que armo-
niza satisfactoriamente las pretensiones de las partes, haciéndose eco de la regla moral
reconocida por el Cédigo Civil (confrontar, especialmente, los citados considerandos IV
y V). En consecuencia, las normas de la ley de marcas de cuya aplicacion se trata, no
constituyen, en las especiales circunstancias del caso, impedimento inexcusable para la
confirmacion del fallo apelado, por cuanto del &mbito atributivo de aquella ley no es obs-
taculo a la vigencia de los principios de derecho que sustentan la solucion acordada por
los jueces de la causa.

6°) Que en tales condiciones, lo resuelto no causa agravio constitucional.

Por ello, y lo dictaminado en sentido concordante por el sefior Procurador General, se
confirma la sentencia de fs. 225/234 en lo que pudo ser materia del recurso extraordinario.
Con costas por su orden, atento las particularidades del caso. ADOLFO R. GABRIELLI-
ABELARDO F. ROSSI- ELIAS P. GUASTAVINO.
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Marcas- Oposicion al registro

Italtextil S.R.L. ¢/ Manuel Atan s/ op. reg. marca ¢/ 15-12/11/1971 — Fallos: 281:158.

@ Antecedentes

La Sala Civil y Comercial n° 1 de la Cdmara Nacional de Apelaciones en lo Federal
confirmo la sentencia de primera instancia que admitié la demanda y declaré infundada
la oposicidon deducida por Manuel Atan al registro por Italtextil S.R.L. de la marca “Dino
Ferrari” en las clases 1 y 16 del nomenclador.

Contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario y la Corte
confirmo la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Oposicidn al registro de marca: nombre o retrato- alcance.

B Estandar aplicado por la Corte

- El derecho que confiere el art. 4° de la ley 3975 a oponerse al registro de un nombre o re-
trato como marca comercial, s6lo compete al titular de ellos y, en su caso, a sus herederos,
hasta el cuarto grado inclusive. No corresponde, en consecuencia, admitir la oposicion
formulada por un tercero a la utilizacion de un nombre del cual no es titular.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=125776

Marcas —-Nombre Comercial

Rivetta, Francisco E. ¢/ Gil, Jorge s/ oposicion al registro de marca Bugatto. 05/06/1968
— Fallos: 271:18.
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@ Antecedentes

La Corte Suprema confirmo la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Nombre comercial- Marcas.
b) Derecho de prelacion.
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Nombre comercial — Marca — Oposicion.

Fibras Celulosicas S.A.1.C.A.F.e I. ¢/ Raul Héctor Hawtrey s/ oposicion registro de
marcas (clase 20) - 28/09/1962 — Fallos: 253:475

B Lstandar aplicado por la Corte

- El titular de un nombre comercial puede oponerse al registro de ese nombre como mar-
ca.

-El derecho de prelacion legislado por el art. 22 de la ley 3975, no puede ser aplicado
extensivamente al caso de conflicto entre un nombre comercial y una marca idéntica o
confundible. Desde que son dos instituciones de naturaleza juridica distinta, no procede la
aplicacion extensiva de este derecho de preferencia al caso de conflicto entre un nombre
comercial y una marca idéntica o confundible.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=125770

@ Antecedentes

La actora inici6 demanda contra Raul Héctor Hawtrey a fin de que se declare infundada la
oposicion que éste habia deducido al registro de la marca FICESA por ser titular de marca
PRINCESA por considerar que eran confundibles.

El juez de primera instancia hace lugar a la demanda y la cdmara, pronunciandose a favor
de dicha oposicion, revoca la sentencia.

El apelante interpone recurso extraordinario.

La Corte, con remision al dictamen del sefior Procurador Fiscal, confirma la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

Marcas de fabrica — Titularidad — Confusion — Consumidores.
Nombre comercial.

Informacion complementaria
Oposicion — Confusion.

La Corte en un caso de oposicion de registro de marcas, “Rossi, Franco ¢/ Fiore, Paniza
y Torra S.A. s/ oposicion al registro de marca “Alpino” y “Moto Alpino” (Fallos:
255:104), sostuvo que la enunciacion de los objetos enumerados en la clase respectiva
del nomenclador cumple la exigencia legal de la indicacion de la “clase de objetos a que
estan destinados” la marca o el emblema reivindicados. Afiadidé que la confundibilidad
declarada permite la oposicidon aun respecto de clases distintas del nomenclador oficial
y que la falta de uso actual de una marca registrada no empece a la oposicion formulada
por su titular.

B Estdandar aplicado por la Corte

- La titularidad anterior de una marca de fabrica autoriza la oposicion al registro de otra
confundible con aquélla’, porque si bien el nombre comercial puede amparar las distintas
actividades licitas de su titular, ello no basta para prescindir de las precauciones adecuadas
a fin de evitar posibles confusiones con otra marca y el error de los terceros compradores.*

- La existencia de derechos marcarios legalmente establecidos es eficaz aun respecto del
nombre del solicitante para oponerse al registro de éste como marca.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacién:

1. Abierta la queja a fs. 93 por V.E., corresponde ahora considerar el fondo del asunto. Y
a tal respecto entiendo que el punto a resolver se reduce al siguiente: (tiene derecho el
titular de una marca registrada a oponerse validamente a la concesion de otra marca —la

3 N de S. Ver también “Meyer Emilio ¢/ Bottaro, Santiago” (Fallos: 30:367)
4 N de S. Ver también “Vazquez, Eduardo ¢/ Galerias Witcomb S.R.L.” (Fallos: 253:424); “Le6n Rik e hijos ¢/ Hodgson y Simpson Ltd. s/
oposicion marca Leonrik” (Fallos: 248:471)
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sigla del nombre comercial del solicitante- cuando ha sido declarada confundible por la
justicia?

2. El caso es el siguiente: la firma “Fibras Celulosicas S.A. Industrial, Comercial, Agro-
pecuaria e Inmobiliaria” inicia demanda contra don Raul Héctor Hawtrey a efectos de que
se declare infundada la oposicion que éste ha deducido al registro de la marca FICESA
—sigla de su nombre comercial en uso- para la clase 20 del nomenclador oficial en razén
de ser titular de la marca PRINCESA (acta n® 295.611), la que considera confundible con
la que se pretende registrar. Y si bien a fs. 52 el juez de primera instancia hace lugar a la
demanda, declarando indebida la oposicidon de la demandada, el tribunal de alzada —revo-
cando el fallo del Inferior- se pronuncia a favor de dicha oposicién a fs. 74, por entender
que las marcas en cuestion son confundibles desde el doble punto de vista fonético y
grafico. Y es contra tal decision que el apelante interpone recurso extraordinario, sobre la
base de que la sentencia, al desestimar sus pretensiones, vulnera el derecho de propiedad
que tiene respecto de su nombre y que consagra el art. 42 de la ley 3975, nombre que, de
acuerdo con lo resuelto por el a quo, no puede registrar como marca, pese a la autorizacion
expresa que el art. 1° de dicha ley otorga a su favor.

3. Recordemos el texto del art. 42 de la Ley de Marcas “El nombre del agricultor, comer-
ciante o fabricante y el de la razén social, el de la muestra o la designacion de una casa
establecimiento que negocia en articulos o productos determinados, constituye una pro-
piedad para los efectos de esta ley”. En precisamente tal disposicion ;cabe admitir que el
fallo impugnado haya desconocido el derecho de propiedad del apelante sobre su nombre
comercial, por el mero hecho de resolver que aquel no pueda registrar como marca, no ya
su nombre (que es “Fibra Celuldsicas S.A. Industrial, Comercial, Agropecuaria e Inmobi-
liaria) sino una sigla del mismo —por lo demas, arbitrariamente formada- por considerar
que la marca registrada y que se pretende registrar son confundibles?

Es obvio que la pregunta no puede ser contestada sino en forma negativa, toda vez que lo
decidido en autos en manera alguna significa privar a la firma actora del derecho de conti-
nuar usando su nombre comercial como hasta el presente. Pero a lo que no tiene derecho
—y eso es lo que ha resuelto el tribunal- es a registrar como marca dicho nombre o su sigla,
por la tnica razén de que con anterioridad ha sido concedida la marca PRINCESA, de la
que es legitimo titular el demandado, y que el a quo ha considerado confundible, lo que
constituye una cuestion de hecho que, por su naturaleza, es insusceptible de revision en
esta instancia extraordinaria.

En lo que hace a la norma que consagra el art. 1° de ley 3975, me parece claro que cuando
establece que “podra usarse como marca de fabrica, de comercio o de agricultura, las de-
nominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular...”
—y que indudablemente incluye a los nombres comerciales- no ha querido significar sino
la posibilidad de que quienes se presenten a la autoridad administrativa solicitando el
registro de una marca puedan pedir que su propio nombre les sea concedido en tal ca-
racter. Pero de ahi no puede sacarse la consecuencia, como equivocadamente pretende el
apelante, de que necesariamente todo aquel que desee registrar como marca su nombre, lo
consiga, dada la existencia de requisitos legales que deben ser cumplidos, sea por exigen-
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cia de la oficina respectiva, sea por decision judicial, como sucede en el caso sometido a
dictamen. Y toda vez que la Ley de Marcas tiene por objeto fundamental no sélo defender
al fabricante, comerciante o agricultor, que tenga una marca registrada a su favor, sino
también proteger al publico consumidor, evitando que sea inducido en error en cuanto al
origen, calidad, etc. de los productos o mercaderias que adquiere, nada se opone a que
llegada una controversia de indole marcaria a los estrados judiciales, el tribunal resuelva
denegar la concesion de una marca constituida por el nombre comercial de quien la pide, o
como ocurre en autos, declare legitima la oposicion del propietario de otra —debidamente
registrada- que resulta confundible con la solicitada.

4. Concordantemente con lo expresado, V.E. tiene repetidamente declarado que la titulari-
dad anterior de una marca de fabrica autoriza la oposicion al registro de otra confundible
con aquélla (Fallos: 244:363 y 249:696, entre otros), porque si bien el nombre comercial
puede amparar las distintas actividades licitas de su titular, ello no basta para prescindir de
las precauciones adecuadas a fin de evitar posibles confusiones con otra marca y el error
de los terceros compradores (Fallos: 243:537;245:287 y 249:696); tal solucion satisface
consideraciones de justicia que son también propias de la correcta interpretacion y aplica-
cion de la Ley de Marcas (Fallos: 243:80 y 247:479).

5. En consecuencia, y toda vez que lo resuelto por el tribunal concuerda en definitiva con
la jurisprudencia de V.E. sobre el punto en discusion, considero que corresponde confir-
mar la sentencia recurrida en cuanto ha podido ser materia de apelacion extraordinaria.
Buenos Aires, 27 de junio de 1962. RAMON LESCANO.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1962.

Vistos los autos: “Fibras Celulosicas S.A.I.C.A.F. e I. ¢/ Raul Héctor Hawtrey s/ oposicion
registro de marcas (clase 20)”.

Y considerando:

Que el Tribunal comparte las conclusiones del dictamen precedente del Sefior Procurador
General, que se ajustan a la doctrina de los precedentes que en él se citan.

Que a ello cabe anadir que esta Corte ha admitido que la existencia de derechos marcarios
legalmente establecidos es eficaz aun respecto del nombre del solicitante, seglin resulta de
consideraciones acogidas en Fallos: 192:292; 193:53 —como también doctrina de la causa
V. 35 “Vazquez Eduardo ¢/ Galerias Witcomb S.R.L”, sentencia del 12 de setiembre de
1962-.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Sefior Procurador General, se confir-
ma la sentencia de fs. 74 en que ha podido ser objeto de recurso extraordinario. BENJA-
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MIN VILLEGAS BASAVILBASO — PEDRO ABERASTURY — RICARDO COLOM-
BRES — ESTEBAN PAZ.

Informacion complementaria

Marcas — Oposicion - Confusion.

En el caso “Mariano Hnos. y Cia S.R.L. ¢/ Baracco, José A. (Fallos 251:177) la Corte
Suprema sefiald que la marca de fabrica protege, ademads del interés de su titular, el que
asiste a los consumidores respecto de la entidad de los productos que adquiere y quien es
titular de una marca debidamente registrada puede oponerse al registro de otras suscep-
tibles de inducir confusion respecto de los productos. Asimismo considerd que si bien el
derecho de oponerse al registro de una marca puede generar abusos, en cuyos casos la so-
lucion a dictarse debe respetar las exigencias de la justicia, ello no basta para descartar el
principio de que el titular de una marca puede deducir oposicion al registro de otras con-
fundibles, cuando no se dan los extremos de hecho que configuran el abuso o la injusticia.
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- Aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a
distinguir articulos distintos, corresponde, hacer lugar a la oposicion cuando concurren
circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusion entre los productos,
lo que debe evitarse es que el publico pueda ser inducido a engaiio sobre la procedencia
o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algun
comerciante o industrial aproveche ilegitimamente los frutos de la actividad y prestigio
ajenos. Estos principios son aplicables tanto a la proteccion de la marca como del nombre
de comercio debiendo el nombre ser protegido por el solo hecho de la prioridad en el uso.

Nombre comercial — Marcas de fabrica - Oposicion

Garcia Reguera S.A. Com., Ind., Financ. e Inmob. ¢/ Galver S.R.L. s/ exclusividad de
nombre. 28/12/1960 — Fallos: 248:819.

@ Antecedentes

La actora demanda a Galver S.R.L. por exclusividad del uso del nombre “Galver” en
razon de ser la primera propietaria de las Grandes Tiendas Galver y de la marca registra-
da para varias clases del nomenclador. La demandada contesta la demanda y promueve
reconvencion, el juez de primera instancia rechaza esta ultima y hace lugar a la accion. El
tribunal de alzada confirma la sentencia. La demandada interpuso recurso extraordinario.
La Corte confirma la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Proteccion de marcas- Registro — Consumidores.

B LEstandar aplicado por la Corte

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Términos — Industria nacional — Industria extranjera — Legislacion aplicable-.

Flandes S.R.L. ¢/ Ministerio de Agricultura de Dinamarca s/ marcas -24/05/1957 — Fa-
llos: 237:753

@ Antecedentes

Flandes (S.R.L) solicit6 el registro de la marca “La Danesa”, el Ministerio de Agricultura
de Dinamarca se opuso al tener registrada la marca “Danmark 00”, la actora inicié deman-
da pidiendo se declare infundada la oposicion.

Primera instancia rechazé la demanda y el tribunal de alzada revoco la sentencia.

El demandado interpuso recurso extraordinario. La Corte confirmé la sentencia.

En disidencia los jueces Orgaz y Villegas Basavilbaso revocaron la sentencia al sostener
que las denominaciones que denotaban procedencias no podian ser registradas como mar-
cas, pues podian producir confusion en cuanto a su origen, si era notorio o se probara en
juicio que el pais pueblo o lugar de los que provenian era productor en gran escala de los
mismos productos cuya marca se pretendia registrar.

L Algunas cuestiones planteadas

Registro de marcas — Términos.
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Confusion — Origen de la industria.
Productos nacionales — Ley aplicable.
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Oposicion — Nombre comercial.

B Estandar aplicado por la Corte

- No existe obstaculo legal para la concesion de la marca “La Danesa” pues el parrafo
final del art. 5° de la ley 3975 establece que podran emplearse como marcas los nombre
de lugares o pueblos sin mas limitacion que la derivada del inc. 4° del art. 3°, la referente
a los términos o luciones que hayan pasado al uso general, circunstancia que no concurre
en el caso para la locucion cuyo registro se impetra.

-La supuesta confusion ideoldgica que podria ocasionar un eventual perjuicio a una na-
cion extranjera respecto de su industria no es posible en presencia de lo dispuesto en los
arts. 1°y 3° delaley 11.275 de su reglamentacion dada la obligacion de precisar el origen
de los productos estampando la expresion “Industria Argentina” para los fabricados en el
pais o el nombre del pais de origen para los provenientes del extranjero; cabe agregar que
la ley citada “es ampliatoria de la n® 3975 sobre marcas de fabrica comercio y agricultura
por cuanto ello se desprende de sus propositos, de su discusion legislativa y aun de sus
propias disposiciones que comprenden no solo a fabricantes, sino también a vendedores
e introductores.’

- La competencia que los productos argentinos con la marca “La Danesa” podrian hacer
a los productos dinamarqueses en el mercado exterior es una cuestion ajena a la aplica-
cion e interpretacion de la ley 3975 que rige dentro del territorio nacional; cuestion que
estaria regida por las leyes del pais donde los hechos se produjeran y justiciable ante los
tribunales del mismo.

Soc. An. Concha y Toro ¢/ Bodegas y Vifiedos Giol, Soc. An. s/oposicion infundada al
reg. de marca — 04/07/1951 — Fallos: 220:609°

@ Antecedentes

En el caso la actora inicia demanda contra Bodegas y Vifiedos Giol, Sociedad An6énima
Industrial y Comercial a fin de que se declare infundada la oposicién que la demandada
entabl6 contra el registro de la marca “Vina Concha y Toro S.A.” solicitada por la socie-
dad actora. El juez de primera instancia hace lugar a la demanda. La Camara Federal de
Apelaciones revoca la sentencia. La actora interpone recurso extraordinario. La Corte
revoca la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Prescripcion — Marcas de fabrica.

b) Registro — Nombre comercial — Marcas de fabrica.
¢) Nombre comercial — Uso.

d) Fin de la ley de marcas.

e) Transferencia.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

™ Estindar aplicado por la Corte

- La prescripcion de la accion que “el damnificado por el uso de un nombre de fabrica, de
comercio o ramo de agricultura” tiene derecho a promover, opera al afo, contado desde
el dia en que “el nombre” se empezo a usar por otro, no puede ser invocada cuando de lo
que se trata no es del “uso” del “nombre” sino del registro de una marca, por mas que la
marca consista en el nombre comercial, teniendo como tiene el registro de las marcas un
régimen legal propio y distinto. Lo que la demanda no puede hacer después del afio del
art. 44 es oponerse al uso del nombre comercial de la actora.

- El derecho de un comerciante o industrial de registrar su propio nombre comercial como
marca (arts. 1°y 47 de la ley 3975) esta subordinado a los mismos requisitos de las ins-
cripciones de marcas’ . De lo contrario, habria una categoria de “marcas” colocada en
una condicion de privilegio o, el nombre comercial quedaria legalmente equiparado a la
marca y ni uno ni otro es compatible con un sistema legal que distingue el régimen de

5N. de S.: Ver también “Societé “Pommery y Greno” y otros ¢/ S.A. Vitivinicola y Comercial Gutiérrez y de la Fuente Ltda s/ nulidad de
marca” (Fallos: 248:385), en el cual agregd que designar determinados productos con nombres extranjeros era corriente entre los indus-
triales argentinos y debia verse en ello una manifestacion de practicas comerciales ilicitas y no una tentativa de inducir a engafio al publico
consumidor.

6 N de S.: Ver también “Marinelli, Humberto y Juan S.R.L. ¢/ Motores Marinelli S.A”. (Fallos: 229:577).

7N de S.: Ver también “Quiroga, Ali Héctor ¢/ Soc. para la Industria Quimica en Basilea.” y “Ferro, Emilio J. ¢/ Soc. Ferro y Cia”
(Fallos: 183:228) en el que se considerd que no tiene derecho para exigir el registro de una marca de fabrica quien no es comerciante y
fabricante de productos que desea distinguir con aquélla.
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las marcas del de los nombre de fabrica y comercio y establece la sujecion del nombre
al procedimiento del registro cuando “forma parte de la marca” haciendo excepcion al
principio general de que “no es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos
acordados por la ley” (art. 47).

- Si bien el uso del nombre comercial no esta supeditado al cumplimiento de requisitos
formales (art. 47), la ley no lo permite cuando el comercio a que se va a dedicar su titular
es ya explotado por otra persona con la misma designaciéon convencional.

- La ley 3975 previene primordialmente la posibilidad de confusion entre dos nombres o
designaciones comerciales (art. 42) pero comprende también la confusion posible de un
nombre nuevo con una marca preexistente. No seria conforme con su finalidad de pre-
venir la deslealtad en la competencia comercial y el engafio de los consumidores, dejar
de considerar la significacion que puede tener la prolongada coexistencia de un nombre
comercial y una marca entre los que cupiera considerar posible la confusion si el duefio
de la marca consintid esa coexistencia.

- Lo que puede hacerse con la marca puede hacerse con el nombre comercial. Lo mismo
cabe para la transferencia posible de la marca cuyo registro se obtenga toda vez que tam-
bién era transferible el nombre comercial que “constituye una propiedad para los efectos
de la ley”.

MARCAS Y PATENTES DE INVENCION 105

derecho con motivo de sucesivas transferencias, tuvo que pedirla como nueva resultando
que ya habia sido solicitada por la demandada. Pidi6 que se declarara la nulidad de la so-
licitud presentada y que también se resolviera que la oposicion formulada por Saeta S.A.
Elaboracion y Transformacion de Alambres a la solicitud de registro de la marca Saeta.
El juez de primera instancia no hizo lugar a la demanda y rechaz6 la reconvencion. La
Camara confirm¢ la sentencia. La actora interpuso recurso extraordinario. La Corte revo-
c6 la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

Registro de marcas —Renovacion.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Registro de marcas — Oposicion.

B Estandar aplicado por la Corte

- El hecho de tratarse de una marca efectivamente usada en operaciones propias de su giro
comercial por una sociedad que la tenia registrada a su favor, puede justificar que se haga
lugar a la renovacion tardiamente gestionada a pesar de mediar un pedido de inscripcion
con el mismo nombre que no debia ser considerado contrario a “las buenas costumbres”
comerciales (art. 953 del Codigo Civil) si lo que el nuevo solicitante procuraba era el am-
paro de un mero derecho en potencia, que era lo que las marcas de defensa se proponen.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Sociedad Anonima Industrias Textiles y Anexos S.A.1.TA. ¢/ S.A.E.TA., S.A. Elabo-
racion y Transformacion de Alambre s/ nulidad y oposicion indebida al registro de la
marca “Saeta”- 27/07/1950 — Fallos: 217:559.

@ Antecedentes

La actora que por olvido no solicito la renovacion de la marca Saeta sobre la cual no tenia

Informacion complementaria

Marcas — Oposicion.

En el caso “Chissotti Hnos Soc. y Cia. ¢/ Baron de Rio Negro. Soc. de Resp. Ltda. (Fa-
llos 193:97) la Corte Suprema sefialo que el titular de una marca registrada para distinguir
uno de los productos de una clase determinada, tiene derecho a oponerse a la concesion
de una marca confundible con aquélla para distinguir otros articulos de la misma clase,
distintos de la especialidad de aquél, cuando concurren circunstancias especialisimas que
pueden originar confusiones acerca de la procedencia de los productos.
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Informaciéon complementaria
Marcas — Oposicion - Uso - Plazo.

En el caso “Corona Héctor S. ¢/ Corona Juan E”. (Fallos 192:197) sefal6 que la ley
3975 distingue entre el nombre de la marca, que requiere su registro o uso de otra igual o
semejante, y el nombre de la fabrica comercio o ramo de la agricultura , que no lo necesita
pues basta el uso del mismo para oponerse a que otro pueda usarlo posteriormente Asi-
mismo que el derecho a oponerse al uso del nombre de la fabrica, comercio o ramo de la
agricultura por un tercero, se pierde por el transcurso de un afio desde que este lo us6 sin
reclamo del titular, y en tal caso ambos nombres pueden coexistir.

Marcas — Plazo.

En el caso “Klotz, Victor Klotz ¢/ Gutierrez, Lamar y Cia (Fallos: 62:144) la Corte
sefalo que lo dispuesto por el art. 36 de la ley sobre marcas de fabrica y de comercio se
refiere a los plazos dentro de los cuales puede iniciarse la accion, y una vez presentada la
demanda, cualesquiera que sean las actuaciones que se produjeren en el juicio, bastan para
excluir el abandono a que se refiere el art. 174, Cddigo de Procedimientos en lo Criminal.
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El juez Fayt, en su voto, considerd que cuando la ley expresa “los mismos productos” se
refiere a productos notoriamente vinculados entre si por su funcién, aplicacion o desti-
no conforme a lo que se desprende de las notas explicativas contenidas en el anexo del
Decreto 558/81 reglamentario de la ley 22.362. Tal interpretacion tiende a alcanzar una
aplicacion nacional del precepto adecuado a su ratio legis.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Ley de Marcas - Régimen legal vigente - Interpretacion de la ley.
b) Similitud de marcas - Nomenclatura — Confusion.

CONFUSION

Marcas —Registro de marcas — Oposicion — Confusion.

El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificacion y Crédito Limitada ¢/ Liggett
Group Inc. — 16 /05/1985 — Fallos: 307:696

B Estdandar aplicado por la Corte

- A los fines de hacer efectiva la prohibicion contenida en el inc. “b”, del art. 3, de la
ley 22.362, no es necesaria una identidad absoluta entre los elementos portadores de las
marcas en cuestion y es factible extender la proteccion marcaria a otros supuestos pues
de restringirse el ambito de aplicacion de dicha norma podrian verse afectados no solo
los derechos de los titulares de marca sino la buena fe del publico consumidor, que la ley
tiende a proteger especialmente.

-Los sustantivos comunes o “Palabras de clase” que suelen utilizarse en las nomenclatu-
ras marcarias para designar genéricamente los productos o servicios alcanzados por cada
categoria, no son ajenos a la ambigiiedad o vaguedad que caracterizan a los lenguajes
naturales. Ello hace dificil demarcar el area de significado de cada vocablo, de manera
que no resulta conveniente la adopcion de criterios excesivamente rigurosos que habria de
chocar con no pocos frecuentes casos de sinonimia, homonimia, polisemia, anfibologia u
otras dificultades de orden semantico.

@ Antecedentes

El Hogar Obrero Cooperativa habia solicitado el registro de la marca “GRANJERO” en
todas las clases del antiguo nomenclador y en otras del mas reciente fijado por decreto
558/81. En la clase 21 hall6 oposicion de la accionada, quien sostuvo la confundibilidad
con su marca “GRANGER?”, registrada en la misma clase para la identificacion de “taba-
cos”.

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmé la sen-
tencia que rechazo6 la demanda que por oposicidon infundada a la inscripcion de marca
dedujera la actora.

La actora interpuso recurso extraordinario, que fue concedido.

La Corte, por mayoria confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacién

Suprema Corte

Llegan estas actuaciones a conocimiento de V.E. en virtud del recurso extraordinario de-
ducido a fs. 251/258 por la parte actora, contra la sentencia dictada a fs. 241/244 por la
Cémara Nacional en lo Civil y Comercial Federal que confirmo la de primera instancia en
cuanto habia rechazado la demanda.

La entidad actora habia solicitado el registro de la marca “GRANJERO” en todas las cla-
ses del antiguo nomenclador y en otras del mas reciente fijado por decreto 558/81. En la
clase 21 hall6 oposicion de la accionada, quien sostuvo la confundibilidad con su marca
“GRANGER?”, registrada en la misma clase para la identificacion de “tabacos”.
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La actora sostuvo en autos que, limitandose su pedido a los restantes productos de la clase
21 con exclusion del que identifica la marca de la firma oponente, ya no habria posibili-
dad de confusion. La demandada, por su parte, respondid que, no obstante el principio de
especialidad, existia posibilidad de superposicion entre todos los productos de la mencio-
nada clase. Esta tltima comprendia: “tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y articulos para
fumadores. Tales como...” ( decreto del 30 de julio de 1912).

En ambas instancias tuvo acogida la posicion de la firma accionada. Para resolver asi la
Camara tuvo en cuenta, entre otras argumentaciones, que “en el régimen de la actual ley
de marcas no cabe concebir posible la coexistencia de signos idénticos o similares para
distinguir productos notoriamente vinculados entre si por su funcion, aplicacion, destino
etc., y aun cuando el titulo marcario haya sido expedido limitadamente para uno de esos
productos, su titular tiene derecho a oponerse al registro de otra marca semejante aunque
no identifique “los mismos” articulos, si es que se configura, claro esta la situacion men-
cionada precedentemente.” (fs. 242).

La apelante centra sus agravios en esa inteligencia que adopto el tribunal a quo, a la que
cuestiona desde diversos dngulos. Sostiene en esencia que se aparta de lo normado por
el art. 3°, inc. “b”, de la ley 22.362, pues entiende que la prohibicion alli establecida de
registrar marcas semejantes, se circunscribe al caso que ellas identifiquen “los mismos”
productos o servicios, sin que pueda admitirse una interpretacion extensiva respecto de
productos “distintos”.

El recurso extraordinario fue concedido por la Camara a fs. 269, con cita del art. 14, inc.
3°, de la ley 48. Comparto ese criterio, pues se ha puesto en tela de juicio la interpretacion
de una norma federal y la decision es contraria a la pretension sustentada por la recurrente,
lo que hace procedente el recurso desde el punto de vista formal.

En cuanto al fondo del asunto, no ignoro la vinculacion con aspectos facticos que presenta
el tema en estudio —como apunta la parte apelada a fs. 263/264-, por lo que cabe ceiiir el
analisis a las apreciaciones del tribunal acerca del régimen legal actualmente vigente en
la materia.

En esa tesitura, no parece irrazonable admitir —como lo hizo el a quo- que a los fines de
hacer efectiva la prohibicion contenida en el inc. “b”, del art. 3, de la ley 22.362, no es
necesaria una identidad absoluta entre los elementos portadores de las marcas en cuestion,
y que es factible extender la proteccion marcaria a supuestos como los que se enuncian
en la sentencia.

Pienso que de restringirse el &mbito de aplicacion de la norma citada del modo como pro-
pone la apelante podrian verse afectados no so6lo los derechos de los titulares de marcas
sino la buena fe del publico consumidor, que la ley tiende a proteger especialmente (ver:
exposicion de motivos respecto del art. 3°).

Cabe acotar que los sustantivos comunes o “Palabras de clase” que suelen utilizarse en
las nomenclaturas marcarias para designar genéricamente los productos o servicios alcan-
zados por cada categoria, no son ajenos a la ambigiiedad o vaguedad que caracterizan a
los lenguajes naturales. Ello hace dificil demarcar el area de significado de cada vocablo,
de manera que no resulta conveniente la adopcion de criterios excesivamente rigurosos
-como los que sugiere el apelante- que habria de chocar con no pocos frecuentes casos
de sinonimia, homonimia, polisemia, anfibologia u otras dificultades de orden semantico.
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En el caso sub iudice, por ejemplo, no seria razonable ignorar que algunas de las palabras
utilizadas para definir la antigua clase 21, como “tabacos”, “cigarrillos”, presentan un
nucleo significativo comun, en tanto aluden a una misma sustancia, destinada a ser consu-
mida en la misma forma, aunque con variantes de preparacion o presentacion. Es por eso
que la actual clasificacion emergente del decreto 558/81, en la clase 34, incluye: “Tabaco
en bruto o/ manufacturado; articulos de fumador; fosforos”.

Creo, en fin, que la inteligencia de la norma legal adoptada por la Camara, que utiliza
como standar interpretativo la “notoria vinculacion de los productos entre si por su fun-
cion, aplicacion, destino etc.”, no puede descalificarse en abstracto, pues tiende a alcanzar
una aplicacion racional del precepto, adecuada a su ratio legis y que permita superar difi-
cultades semanticas como las ya aludidas.

Por otra parte, estimo del caso observar que la apelante no ha invocado siquiera que fuese
su proposito fabricar o comercializar ciertos productos, que aun encontrandose compren-
didos en la misma clase (vgr: la 21 de la vieja nomenclatura o la 34 del decreto 558/81),
no fueses susceptibles de la asimilacion que formula el tribunal, lo que compromete la
existencia de un gravamen que sustente concretamente su pretension.

Por las razones expuestas, opino que corresponde confirmar la sentencia en cuanto ha sido
materia de recurso. Buenos Aires, 5 de diciembre de 1984. JUAN OCTAVIO GAUNA.

Sentencia de la Corte Suprema.
Buenos Aires, 16 de mayo de 1985.

Vistos los autos: “El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificacion y Crédito Li-
mitada ¢/ Liggett Group Inc. s/ oposicion infundada al registro de marca”.

Considerando:

Que esta Corte comparte los argumentos expuestos por el sefior Procurador General en su
dictamen, los que dan por reproducidos por razones de brevedad.

Por ello, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso, con costas.
JOSE SEVERO CABALLERO —AUGUSTO CESAR BELLUSCIO — CARLOS S FAYT
(seglin su voto) — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

VOTO DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT.

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
confirmo la sentencia de la anterior instancia que rechazé la demanda que por oposicion
infundada a la inscripcién de marca dedujera. El Hogar Obrero Cooperativa. Para asi
decidir el a quo considerd, en lo esencial, que en el régimen de la actual ley de marcas no
cabe concebir como posible la coexistencia de signos idénticos o similares para distinguir
productos notoriamente vinculados entre si por su funcion, aplicacion, destino etc.; y aun
cuando el titulo marcario haya sido extendido limitadamente para uno de esos productos,
su titular tiene derecho a oponerse al registro de otra marca semejante aunque no identifi-
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que los mismos articulos, si es que se configura la situacion mencionada precedentemente.

2°) Que contra dicho fallo, la actora interpuso el recurso extraordinario concedido a fs.
269. La recurrente se agravia por la inteligencia que el a quo asign¢ al articulo 3, inc. b),
de la ley 22362, a la que considera extensiva, entendiendo que la prohibicion alli esta-
blecida se circunscribe al registro de marcas semejantes destinadas a identificar “los mis-
mos” productos o servicios, por los que no podria amplidrsela respecto de los productos
distintos.

3°) Que como destaca el sefior Procurador General en su dictamen, el recurso fue correc-
tamente concedido por la Camara, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpre-
tacion de una norma federal y la decision es contraria a la pretension que en ella funda la
apelante (art. 14, inc. 3°, ley 48).

4°) Que a los fines de una adecuada hermenéutica de las leyes resulta conveniente tener
presente que la primera regla para su interpretacion es dar pleno efecto a la intencion
del legislador (Fallos: 302:973), y la primera fuente para rastrearla es su letra. Por ello,
asi como los jueces no debe sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la
concibio, las leyes deben ser interpretadas conforme al sentido propio de las palabras que
emplean sin violentar su significado especifico cuando aquél concuerde con la acepcion
corriente en el entendimiento comun.

5°) Que cabe asimismo recordar que, por debajo de lo que las leyes parecen decir lite-
ralmente, es licito indagar lo que quieren decir juridicamente, es decir, que no hay que
prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco hay que atenerse rigurosamente a ellas
cuando una interpretacion sistematica asi lo requiera (Fallos 301:489), pues las leyes de-
ben interpretarse teniendo en cuenta su contexto general y los principios y garantias cons-
titucionales que dan forma al conjunto normativo (Fallos: 301:1149).

6°) Que la norma en examen expresa “...art. 3°: No pueden ser registrados:... b) las
marcas similares a otras a registradas o solicitadas para distinguir los mismo productos o
servicios”.

No corresponde analizar, en la especie, la existencia o no de similitud por tratarse de una
cuestion de hecho ajena a esta instancia (sentencia del 5 de julio y 28 de agosto de 1984
recaidas en las causas “Messe- Undaussetellungs-Ges mhh ¢/ Photokina S.R.L .s/ cese uso
de nombre comercial” y “Burda, VerlagAenne ¢/ Vergel, Hector s/ uso indebido de marca”
y respecto de la cual no ha traido agravios la recurrente.

7°) Que a la luz de lo expuesto, no parece irrazonable entender que la intencion del
legislador, el espiritu de la ley, se encuentra en la proteccion no so6lo del interés del fabri-
cante, industrial o comerciante sino también la buena fe del consumidor, justificandose
en consecuencia la limitacion al registro en razon de la imposibilidad en que se encuentra
la autoridad marcaria para contemplar, en el examen previo a la concesion, la diversidad
de supuestos en que la marca, una vez registrada, pueda ser empleada por su titular en la
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rotulacion o publicidad de los productos.

Dentro de este espiritu, parece razonable la conclusion del a quo de estimar que cuando
la ley expresa “los mismos productos” se refiere a productos notoriamente vinculados
entre si por su funcion, aplicacion o destino conforme a lo que se desprende de las notas
explicativas contenidas en el anexo del Decreto 558/81 reglamentario de la ley 22.362.
Tal interpretacion, como destaca el sefior Procurador General, tiende a alcanzar una apli-
cacion nacional del precepto adecuado a su ratio legis

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el sefior Procurador General se confirma
la sentencia apelada. CARLOS S. FAYT.

Marcas — Cese de fabricacion y venta — Confusion.

C. Matarazzo S.A.1. y C ¢/ Adelina S.A.1.C - 15/03/1983 — Fallos: 305:291.

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contenciosoadministrativo, hizo lu-
gar a la demanda entablada por C. Matarazzo S.A.l. y C contra Adelina S.A.I.C., y con-
deno a esta tltima a cesar en la fabricacion y venta de sus productos bajo la denominacion
“Adelina” en la clase 22, por ser confundible con la marca “Villa Adelina”, registrada por
aquélla.

La demandada interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte Suprema revoca la sentencia y ordena que se dicte un nuevo pronunciamiento,
debiendo reconocerse a la demandada el derecho a tal uso respecto de los productos que
la actora no produce.

R Algunas cuestiones planteadas

a) Derechos a la marca y el nombre.
b) Marca — Confundibilidad.
¢) Justicia — Buena Fe — Lealtad comercial — Abusos.

B Estdndar aplicado por la Corte

- Si bien son distintos los derechos a la marca y el nombre, el art. 43 de la ley 3975 no
solo contempla la hipdtesis de posibles confusiones entre dos nombres o designaciones
comerciales, sino también los conflictos que puedan surgir entre un nuevo nombre y una
marca preexistente. Ello se justifica en “la necesidad de evitar que, merced a la analogia
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o0 a la identidad entre nombres y marcas, o viceversa, el publico pueda ser inducido a en-
gafio sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere” dicha doctrina es de
aplicacion también al caso inverso, o sea, al que pueda suscitarse con motivo del conflicto
entre una nueva marca y un nombre comercial cuya propiedad fue adquirida, mediante el
uso correspondiente, con anterioridad al registro de aquélla.

- Los términos del art. 14, inc. 3°, de la ley 3975 otorgan firme fundamento a la conclu-
sion que la validez de una marca registrada es susceptible de cuestionarse con base en
causales distintas a las que menciona el art. 6° de dicho texto legal, siendo una de ellas la
propiedad adquirida sobre un nombre comercial que, por razones de coincidencia gréfica,
fonética o ideoldgica pueda confundirse con la marca.

- Las exigencias de justicia requieren atender no so6lo a la buena fe y lealtad comercial en
la registracion marcaria, sino también a los limites del ejercicio de los derechos que vedan
su abuso, con fundamento en los arts. 953, 1071 y 2514 y concordantes del Codigo Civil.

Texto del fallo

Sentencia de la Corte Suprema
Buenos Aires, 15 de marzo de 1983

Vistos los autos: “C. Matarazzo S.A.I. y C. ¢/ Adelina S.A.I.C. s/ cese fabricacion y venta”
Considerando:

1°) Que la sentencia dictada por la Sala 2 Civil y Comercial de la entonces Cdmara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Federal y Contenciosoadministrativo, revocatoria de la inferior,
hizo lugar a la demanda entablada por C. Matarazzo S.A.L. y C. contra Adelina S.A.1.C.,
y condend a esta ultima a cesar en la fabricacion y venta de sus productos bajo la deno-
minacion “Adelina” en la clase 22, por ser confundible con la marca “Villa Adelina”,
registrada por aquélla.

2°) Que contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario,
que fue concedido., fundandolo en que pese a no estar inscripta su marca, el hecho de ser
titular de un nombre comercial preexistente al registro de la marca por parte de la con-
traria, el uso del mismo durante largo tiempo y la fama y clientela que de ello se deriva,
constituyen un derecho adquirido que debe encontrar amparo en los términos del art. 17
de la Constitucion Nacional. La contraparte presento memorial.

3°) Que el recurso extraordinario es procedente por hallarse en tela de juicio diversas dis-
posiciones de la ley 3975 y ser la decision apelada contraria al derecho que la recurrente
funda en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

4°) Que si bien esta Corte ha decidido que son distintos los derechos a la marca y el nom-
bre (Fallos 244:363; 245:287; 247:71), también ha dicho que el art. 43 de la ley 3975 no

MARCAS Y PATENTES DE INVENCION 113

solo contempla la hipdtesis de posibles confusiones entre dos nombres o designaciones
comerciales, sino también los conflictos que puedan surgir entre un nuevo nombre y una
marca preexistentes (Fallos: 243:537; 247:71; 272:275).

5°) Que habida cuenta de las razones enunciadas por el Tribunal en apoyo de esa doctri-
na, justificada en “la necesidad de evitar que, merced a la analogia o a la identidad entre
nombres y marcas, o viceversa, el pubico puede ser inducido a engafio sobre la proceden-
cia o el origen de los productos que adquiere”, no resulta dudoso que ella es de estricta
aplicacion al caso inverso, o sea al que pueda suscitarse con motivo del conflicto entre
una nueva marca y un nombre comercial cuya propiedad fue adquirida, mediante el uso
correspondiente, con anterioridad al registro de aquélla (Fallos: 248:278).

6°) Que los términos del art. 14, inc. 3°, de la ley 3975 otorgan firme fundamento a la
conclusion que la validez de una marca registrada es susceptible de cuestionarse con base
en causales distintas a las que menciona el art. 6° de dicho texto legal, siendo una de
ellas la propiedad adquirida sobre un nombre comercial que, por razones de coincidencias
grafica, fonética o ideologica, pueda confundirse con la marca, hecho éste ultimo que los
jueces de la causa han tenido por acreditado.

7°) Que también ha quedado establecido como cuestion de hecho y prueba irrevisable en
esta instancia extraordinaria, que la demandada adquirio6 el derecho de propiedad sobre
el nombre “Adelina” con anterioridad al registro de la marca “Villa Adelina”, y la inexis-
tencia real y actual de enfrentamiento entre los productos amparados por una y otra mar-
ca, toda vez que la demandada pretende el uso del nombre en cuestion solo para ciertos
productos de panaderia y pasteleria (alfajores, budines, tortas de coco y pasta frola) que
la actora no produce.

8°) Que, en las condiciones sefialadas, habida cuenta el derecho de propiedad de la de-
mandada sobre su denominacion, y que éste no restringe las legitimas facultades del titu-
lar de la marca en cuanto concierne a los productos que son exclusivamente elaborados
por aquélla, no cabe sino concluir que el fallo del a quo no arriba a una solucién que armo-
nice satisfactoriamente las pretensiones de las partes con arreglo a exigencias de justicia,
pues éstas requieren atender no so6lo a la buena fe y lealtad comercial en la registracion
marcaria, sino también a los limites del ejercicio de los derechos que vedan su abuso, con
fundamento en los arts. 953, 1071 y 2514 y concordantes del Codigo Civil (doc. de Fallos:
177:91; 255:209, 249; 258:249; 302:519).

9°) Que, en consecuencia, corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto condena a
Adelina S.A. a cesar en el uso de la marca “Adelina” con relacion a los articulos pertene-
cientes a la clase 22 del nomenclador, debiendo reconocerse a aquélla el derecho a tal uso
respecto de los productos sefialados en la ultima parte del Considerando 7°. Asimismo a
tal directiva se adecuara la decision sobre las restantes pretensiones involucradas en la
litis.

Por ello, habiendo dictaminado el Sefior Procurador General, se revoca la sentencia ape-
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lada, debiendo volver los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda,
se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo decidido en el considerando 9°. Con Costas por
su orden. Notifiquese. ADOLFO R. GABRIELLI — ABELARDO F. ROSSI — ELIAS P.
GUASTAVINO — CARLOS A. RENOM.

Marcas — Registro de marcas - Confusion.

S.A. The Diners Club Inc. ¢/ Club Internacional del Disco S.A.C.1. — 15/11/77- Fallos:
299:162
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de nulidad puede fundarse tanto en la existencia de un perjuicio cierto y actual como
eventual.

-La muestra, rétulo o emblema que sirven para distinguir establecimientos comerciales
son también objeto de proteccion ley (art. 42 de la ley 3975), en este supuesto ha de de-
fenderse de modo especial el interés del publico consumidor, que también cuenta con el
amparo de la ley.

-El art. 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial sélo
admite la impugnacion de marcas que constituyen reproduccion, imitacion o traduccion
de marcas notorias.

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital declar6 la
confundibilidad entre el logotipo de la marca registrada The Diner’s Club Inc y, la ensefia
que integra el nombre comercial del Club Internacional del Disco y, en consecuencia hizo
lugar a la nulidad solicitada por este tltimo respecto de las marcas n® 611.682 y 611.683
que comprenden la totalidad de las clases 6 y 7 de la nomenclatura marcaria creada por el
decreto 30 de julio de 1912.

La actora interpuso recurso extraordinario, que denegado por el a quo fue declarado pro-
cedente por la Corte en la queja.

La Corte Suprema revoca la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Confusion - Nulidad.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=78013

Registro de marcas — Oposicion.

Rapaport, Jacobo ¢/ Miss Universe, Inc. s/ oposicion indebida al registro de la marca
“Miss Universo”, acta 587.855, C. 15— 14/11/1966 — Fallos: 266:167

B Estdindar aplicado por la Corte

- Si bien es cierto que la ausencia de oposicion en sede administrativa obliga a ser mas
estricto en cuanto a la apreciacion de los extremos exigibles para declarar la nulidad de
una marca ya registrada, tal conclusion se vincula en forma primordial con la compara-
cion de las semejanzas que traducen los signos o vocablos constitutivos de las marcas y
que dan origen a la cuestion, pero no se extiende a la imposicion de recaudos no previstos
por la ley.

-Si el uso de la marca resulta facultativo para su titular (art. 7, ley 3975) y los derechos
emergentes de su registro pueden ser ejercitados aunque no se la explote (art. 6, 7 y con-
cordantes, ley citada), resulta claro que el interés necesario para sustentar una peticion

@ Antecedentes

La actora dedujo la demanda a fin de que se declare infundada la oposicion de Miss Uni-
verse Inc. al registro de la marca “Miss Universo”. La Camara hizo lugar a la accion.

El demandado interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirm¢ la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Registro de marcas.
b) Designaciones — Palabras extranjeras.
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B Lstindar aplicado por la Corte

-Si bien las sociedades extranjeras tienen derecho a la proteccion de su nombre comercial
en el pais, ello es con respecto al uso real y efectivo de que haya sido objeto en el territorio
de la nacion.

- Las palabras extranjeras son registrables para productos nacionales cuando por su uso
pueden considerarse incorporadas a nuestro idioma.
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conquista” (334.833)” (Fallos: 320:272) sostuvo que si el registro de la marca para dos
clases contienen productos semejantes la oposicion es procedente porque sobre el princi-
pio de la especialidad prevalece el propdsito general y esencial de la ley de proteger a los
adquirentes evitandoles confusiones.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=120853

Confusion — Registro de marcas.’

Aktiengesellschaft, Ernst Heinkel ¢/ Calefones Heineken S.A. Ind. y Com. s/ oposicion
infundada registro de marca -01/03/1963 — Fallos: 255:41

Informacion complementaria®

Oposicion — Confusion — Consumidores.

En la causa “Casa Enrique Schuster S.A.I.C. ¢/ Schuster y Cia s/ oposicion nombre
comercial” (Fallos: 255:52) se habia demostrado la existencia de una zona de superpo-
sicion o interferencia en las respectivas actividades desarrolladas por las partes en litigio
y el apellido Schuster integraba el nombre comercial de ambas sociedades la conclusion
adoptada por el a quo que ello podia llamar a engafo al ptiblico consumidor era la solu-
cion correcta. La Corte confirmo la sentencia al sostener que la posibilidad de confusion
por parte del comprador, en cuanto al origen y calidad de los productos asi como la in-
terferencia en las buenas practicas comerciales es cuestion de hecho y prueba ajena a la
instancia extraordinaria. Lo que debe evitarse es que el publico pueda ser inducido en
error sobre la procedencia o el origen de los productos o articulos que adquiere, con la
posibilidad consiguiente de que algun comerciante o industrial aproveche ilegitimamente
los frutos de la actividad y prestigio ajenos, principios aplicables tanto a la proteccion de
la marca como del nombre comercial debiendo el nombre ser protegido por el s6lo hecho
de la prioridad de uso.

Oposicion — Confusion — Principio de especialidad.

En el precedente “Casa Enrique Schuster S.A. Industrial y Comecial ¢/ Telux Cia
de Lamparas Eléctricas S.R.L. s/ oposicion infundada al registro de la marca “Re-

@ Antecedentes

Ernst Heinkel Aktiengesellschaft inicia demanda contra “Calefones Heineken, Sociedad
Anoénima Industrial y Comercial” a fin de que se declarara infundada la oposicion dedu-
cida con motivo del pedido de registro de la marca “Heinkel”. La Camara confirmo6 la
sentencia de primera instancia que no habia hecho lugar a la demanda.

La actora interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirm¢ la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Derechos marcarios.
b) Marcas de fabrica — Oposicion — Confusion.
¢) Derecho de propiedad — Oposicion.

8 N. de S.: El fallo completo puede consultarse en www.csjn.gov.ar

B Estdndar aplicado por la Corte

- La existencia de derechos marcarios legalmente establecidos, es eficaz, aun respecto del
nombre del solicitante.'”

- La titularidad anterior de una marca de fabrica autoriza la oposicion al registro de otra
confundible con ella asi como que no es requisito para la tutela de la marca registrada su
efectivo empleo por el titular.

9 N de S.: Ver también causas “S.A. Casa Enrique Schuster ¢/ Schuster y Cia” (Fallos: 255:52) y “Franco Rossi ¢/ S.A. Fiore, Paniza y
Torra” (Fallos: 255:104)

10 N. de S.: Ver también causa “Vazquez, Eduardo ¢/ Galerias Witcomb” (Fallos: 253:424) en la cual sostuvo que de acuerdo al art. 4° de
la ley 3975 se requiere para el uso del nombre o retratos de personas como marca el consentimiento de aquéllos o de sus herederos hasta el
4° grado inclusive.
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- No menoscaba la garantia constitucional de la propiedad la sentencia que no hizo lugar
a la demanda que el actor inicid contra Calefones Heineken S.A. a fin de que se declarara
infundada la oposicion deducida con motivo del pedido de registro de la marca “Heinkel”.
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‘ aisladamente, se distinguen facilmente.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Fraude — Confusion — Consumidores.

La Americana S.R.L querella a Cavalli, Vicente s/ art. 48, ley 3975 (imitacion fraudu-
lenta de marca) — 28/11/1962 — Fallos: 254:349.

@ Antecedentes

La Camara Federa de La Plata rechazo la querella de “La Americana S.R.L.” contra Vi-
cente Cavalli —habia imitado completamente los envases con los cuales expendia sus pro-
ductos, reemplazado so6lo el nombre y marca de “La Americana” por la inscripcion “La
Italiana™- por violacion al art. 48 de la ley 3975.

El actor interpuso recurso extraordinario.

La Corte revoco la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

Imitacion fraudulenta — Consumidores.

B Estandar aplicado por la Corte

- La referencia que contiene el inc. 3° del art. 48 de la ley 3975 a “los que imiten frau-
dulentamente una marca”, contempla también el caso del comerciante que valiéndose de
la copia servil de los envases usados por otro competidor les agrega en letras su propia
marcay, en esa forma, induce evidentemente en confusion al publico consumidor respecto
de la marca registrada, tanto mas cuando las dos marcas registradas, si bien consideradas

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Marca - Nombre comercial - Confusion.

Dubarry y Cia, Sucesores de Miguel ¢/ Dubarry c/ Pasteleria Fémina S.R.L. y/o Casa
Fémina — 08/06/1960 — Fallos: 247:71.

@ Antecedentes

La actora demanda el cese de la caracteristica “Fémina” del nombre comercial de la de-
mandada, en cuanto se emplea para la venta de articulos para el hogar. Dice que tiene re-
gistrada la marca “Fémina” en casi todos los rubros del nomenclador oficial y que durante
aflos coexistio dicha marca con la designacion comercial “Peleteria Fémina”, sin que les
molestara esta ultima porque se usaba en relacion al negocio de pieles. Pero como en la
actualidad la demandada ha ampliado el radio de su comercio a la venta de heladeras, ven-
tiladores etc. y establecido otro negocio contiguo, con el nombre “Fémina para el hogar”
la actora se considera perjudicada por la confusion de sus marcas “Fémina” con el nombre
comercial, ya que ambas se relacionan con el mismo producto.

El Juez Nacional en lo Civil y Comercial Federal ordeno¢ el cese del uso del nombre “Fé-
mina para el hogar”

La Cémara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo confir-
mo la sentencia apelada.

Se interpone recurso extraordinario, el que resulta admisible en su aspecto formal y se
desestima, con respecto al fondo del asunto.

La Corte Suprema confirma la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas. Uso de la marca
b) Nombre comercial. Confusion.
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B Lstindar aplicado por la Corte

- El nombre comercial de la casa y el de la marca son de distinta naturaleza juridica. El de-
recho al primero surge de su uso, se mantiene por la explotacion del negocio y no requiere
que sea registrado (arts. 42, 46y 47 de la ley 3975), mientras que el derecho a la segunda
solo se adquiere por el certificado que acredita su registro (art. 6 y 12).

- El uso de una marca carece de valor legal alguno mientras que el del nombre funda el
derecho del que lo usa. La ley 3975 es atributiva del derecho respecto a la marca (art. 8°)
y s6lo declarativa con relacion al nombre (art. 42), salvo que éste forme parte de la marca,
en cuyo caso debe registrarsele (art. 47).

- La propiedad exclusiva de la marca y el derecho a oponerse al “uso de cualquiera otra
que pueda producir directa o indirectamente confusion correspondera al industrial, comer-
ciante o agricultor, que haya llenado los requisitos exigidos por la ley” (ley 3975, art. 6°)

- El empleo de la marca es facultativo (ley 3975, art. 7°) y sélo el registro de la marca, en
la forma que determina la ley y el reglamento, es suficiente para el ejercicio y titularidad
de los derechos.
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confirmo la sentencia. El demandado interpuso recurso extraordinario. La Corte revocd
la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

Derecho de propiedad — Marcas — Requisitos.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Oposicion - Registro de marcas.

B Estandar aplicado por la Corte

- Si por disposicion del art. 6° de la ley 3975 “la propiedad exclusiva de la marca corres-
pondera al industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos
por la ley” quien acredita ser propietario de una marca, sin que la regularidad o perfeccion
de su titulo sea contradicha, acredita con ello que estan llenados los requisitos a que la
ley subordina el reconocimiento de la propiedad, y por ende acredita que es industrial,
comerciante o agricultor.

- El gjercicio de los derechos que acuerda la propiedad de una marca no puede requerir
que se reitere en cada oportunidad la comprobacion de que quien lo ejercita retine las con-
diciones impuestas por la ley para ser titular de él. La excepcion tendria que ser probada
por quien la invocase oponiéndola a la presuncién que ampara al propietario.

Podestd, Juan S.R.L. ¢/ Thomas J. Williams s/ oposicion al registro de la marca “Segu-
rola” acta 311314 — 13/06/1951 - Fallos: 220:152

@ Antecedentes

La Sociedad Juan Podesta inicié6 demanda contra Thomas J. Williams a fin de que se
declarara infundada la oposicion de éste a la inscripcion de la marca “Segurola” pedida
por los primeros, por considerar que era confundible con la marca “Segurograph” de la
que era propietario. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda. La Camara

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Marcas — Nombre comercial - Confusion.

Quela Soc. de Resp. Ltda. ¢/ Quelac Soc. de Resp. Ltda. — 07/07/1948 — Fallos:
211:565.

@ Antecedentes

Se presenta Enrique Dufrante, por la actora. Indica que la Sociedad de Responsabilidad
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Limitada “Que la” se constituy6 el 9 de febrero de 1939, con el objeto principal de fabri-
car y vender envases de papel de toda clase, carton, impresos o no y sus similares y anexos
y articulos afines de uso comercial.

En el mes de junio de 1944 se enter6 de la actuacion en la plaza de la firma “Quelec”.
Soc. de Resp. Ltda. Compaiia, de productos lacteos, sefala que los nombres casi idén-
ticos y la circunstancia de tratarse de sociedades de responsabilidad limitada acentian
su semejanza y que la similitud de nombres induce a la clientela a considerar que los
negocios de “Quelac” pertenecen a la actora, usufructuando aquélla inmerecidamente el
créditos comercial de ésta.

La Camara Federal revoco la sentencia apelada y condend a la demandada a abstenerse de
usar “Quelac” ya sea como nombre, ensefia o0 emblema comercial, debiendo procederse a
la destruccion de todo papel donde figure dicha palabra.

La Corte Suprema revoco la sentencia de camara.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Nombre comercial. Exclusividad. Confusion.
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Marca — Falsificacion — Confusion.

Pini Hermanos ¢/ Colonnell, Egidio -30/11/1895 — (Fallos: 62:246).

B Estdandar aplicado por la Corte

- El nombre comercial “constituye una propiedad para los efectos de la ley” (art. 42 de
la ley 3975) y tiene por objeto distinguir una empresa como actividad econémica que ya
explota una industria, comercio o ramo de agricultura (art. 43), de otra empresa que ya
ejerce bajo la misma denominacion igual actividad, industria, comercio o ramo de agri-
cultura. Esta finalidad se manifiesta en el uso objetivo del nombre y genera un verdadero
derecho a éste y la consiguiente accion para oponerse a su uso por otro agricultor o co-
merciante, o industrial.

- La exclusividad del derecho al nombre tiende a proteger la funcion del nombre comer-
cial, mas que el nombre en si mismo, por lo cual, mientras el nombre comercial de una
empresa no impida o dificulte fundamentalmente la distincion de otra empresa en explo-
tacion y que gire bajo el mismo o parecido nombre porque sus ramos son diferentes, no se
invade la esfera de actividad de esta tiltima ni se viola su derecho ni puede considerarse
ilegitimo el uso que la nueva empresa hace del nombre adoptado por aquélla.

@ Antecedentes

Don Agustin Richieri, en representacion de los actores, exponiendo que sus represen-
tados tienen la concesidn para el uso exclusivo de la marca “Cok™ con que distinguen la
pintura blanca en pasta y al 6leo que introducen, inician la presente accidén para que se
condene a Colonnelli al méximun de la pena que marca la ley para los que falsifican o
adulteran la marca de fabrica, y que se les dejen a salvo las acciones de dafios y perjuicios.
El Juez Federal absolvio de culpa y cargo al demandado. Consider6é que la penalidad
de la ley de marcas de fabrica y de comercio no es aplicable ya que la confusion resulta
inocente, pues no pudiendo ella producir confusion entre los productos no causa lesion
alguna al derecho ajeno.

La Corte Suprema revocé la sentencia apelada, declarandose que Colonnelli no tiene de-
recho a usar de la vifieta registrada por Pini Hermanos como marca de fabrica, imponién-
dosele una multa.

El juez Abel Bazan, en disidencia, sefiald que no es posible que en el caso exista confu-
sion, porque la diferencia entre una y otra marca consiste en emblemas completamente
diferentes, que hacen el rasgo caracteristico de ambas.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marca — Confusion.

B Lstandar aplicado por la Corte

-La incorporacidn a una marca de los rasgos caracteristicos de otra que puedan determi-
nar en el comercio la confusion entre ambas marcas, deben ser eliminados de la de aquél,
a quien no le corresponde ni le han sido acordados en la concesion de la suya.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp
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Informacion complementaria

Marcas - Uso - Confusion.

En el caso “Juana Echemendi de Seminario ¢/ Carlos Seminario y otros s/ falsifi-
cacion de marcas de fabrica” (23/07/1895 -Fallos 60:231) sefialo que el que usa una
marca registrada a favor de otro, incurre en las penas establecidas por la ley sobre marcas
de fabrica y de comercio, la ley se ha propuesto evitar que algiin productor o comercian-
te, mediante el registro de letras, palabras, nombres o distintivos que use o deba usar el
Estado, se las apropie y haga que sus productos o mercancias adquieran con la imposicion
de la marca, un sello oficial, que en verdad no tendrian, al mismo tiempo que impedir la
posible confusion de los productos u objetos oficiales con los de fabricacion o propiedad
particular.
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Marcas - Uso indebido - Daiios y perjuicios — Competencia.

B Estindar aplicado por la Corte

- Si bien la relacion que unia a las partes en litigio era de caracter comercial, particular-
mente societaria, resulta claro que la accion de dafios y perjuicios derivados del incumpli-
miento contractual relativo al uso indebido de las marcas conduce al estudio de aspectos
vinculados preferentemente con la interpretacion, sentido alcance de temas regulados
por la ley 22.362 de Marcas y Designaciones, corresponde atribuir la competencia a la
Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal conforme a lo dispuesto por el art. 33
de la ley 22.362.

OTRAS CUESTIONES

Marcas — Uso indebido — Dafios y perjuicios - Competencia.

Gonzilez, Eusevi S.A. y otro ¢/ Rivera Villate, Gonzalo y otros — 26/3/2009 - Fallos:
332:672

@ Antecedentes

Los actores — sefiores Gonzalez Eusevi, como titular y Gonzélez Eusevi S.A. como ex-
plotadora de la marca en el servicio de lineas de encuentro- promovieron una demanda
de dafios y perjuicios por incumplimiento de contrato, contra Gonzalo Rivera Villatte y
Flexsys SRL, Mariano Rodriguez, Neotel SRL y Nisis SRL por el uso de la marca FO-
NOCHAT y NEOFONOCHAT. Fundaron su pretension en la Ley 22.362 y en el articulo
953 del Cdédigo Civil.

Los magistrados de la Sala II de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal y el sefor juez subrogante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 17 discrepan en torno a la competencia para entender en la presente causa.
La Corte Suprema con remision a los fundamentos y conclusiones de la sefiora Procura-
dora Fiscal declar6 la competencia del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal
n° 8 para entender en la presente causa.

L Algunas cuestiones planteadas

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacion

Suprema Corte:

-1-
-Los magistrados de la Sala II de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Co-
mercial Federal y el sefior juez subrogante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 17 discrepan en torno a la competencia para entender en la presente causa
(v. fs. 64/65y 71).
Surge de autos que la, magistrada a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial
Federal N° 8§ declar¢ la incompetencia del fuero (fs. 54). Apelada dicha decision, el tri-
bunal de alzada confirm¢é la sentencia de Primera Instancia por considerar que resulta
competente para entender en el caso la justicia comercial.
De su lado, el Juez Comercial, de conformidad con los argumentos sostenidos por la Sra.
Fiscal, considerd que resulta competente la justicia Federal en lo Civil y Comercial, en
virtud de lo dispuesto por el articulo 33 de la ley 22.362 de Marcas y Designaciones.
En tales condiciones, se suscita un conflicto negativo de competencia que corresponde
dirimir a V.E., en los términos del articulo 24, inciso 7°, del decreto-ley 1285/58, texto
segun ley 21.708.

-1I-
Cabe sefialar que V.E. tiene reiteradamente dicho que para resolver una cuestion de com-
petencia, hay que atender, en primer término, a los hechos que se relatan en la demanda,
y después, y so6lo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como
fundamento de la pretension (v. Fallos: 312:808; 324:2867; 325:905, entre otros).

Se desprende de las presentes actuaciones, que los actores — sefiores Gonzalez Eusevi,
como titular y Gonzalez Eusevi S.A. como explotadora de la marca en el servicio de li-
neas de encuentro- promovieron una demanda de dafios y perjuicios por incumplimiento
de contrato, contra Gonzalo Rivera Villatte y Flexsys SRL, Mariano Rodriguez, Neotel
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SRL y Nisis SRL por el uso de la marca FONOCHAT y NEOFONOCHAT. Fundaron su
pretension en la Ley 22.362 y en el articulo 953 del Codigo Civil (v. fs. 28/50).

En el caso, si bien la relacién que unia a las partes en litigio es de cardcter comercial,
particularmente societaria, resulta claro que la presente accion de dafios y perjuicios deri-
vados del incumplimiento contractual relativo al uso indebido, segtin alega la parte actora,
de las marcas aludidas, conduce al estudio de aspectos vinculados preferentemente con
la interpretacion, sentido y alcance de temas regulados por la Ley 22.362 de Marcas y
Designaciones.

En ese contexto, y dada naturaleza de la materia prima facie debatida en el sub-lite, estimo
que corresponde atribuir competencia a la justicia Civil y Comercial Federal, conforme a
lo dispuesto por el articulo 33 de la Ley 22.362.

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en
lo Civil y Comercial Federal N° 8 para entender en la presente causa. Buenos Aires, 29 de
diciembre de 2008.- Dra. MARTA A. BEIRO DE GONCALVEZ

Sentencia de la Corte Suprema
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por la sefiora Procuradora Fiscal, se declara que re-
sulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Federal n° 8, al que se le remitiran por intermedio de la Sala II
de la camara de apelaciones de dicho fuero. Hagase saber al Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial n° 17, por intermedio de la Sala B de la camara de apelaciones
de dicho fuero. RICARDO LUIS LORENZETTI - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI
- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.

Multas — Lealtad comercial.
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L Algunas cuestiones planteadas

- Lealtad comercial — Infraccion.
- Proteccion al consumidor — Buena fe.
- Marcas — Proteccion al consumidor.

B Estandar aplicado por la Corte

- La infraccion al art. 5° de la ley 22.802 no requiere comprobacion de un perjuicio con-
creto al consumidor, ya que basta con que se incurra en alguna de las conductas descriptas
en la norma, con aptitud para inducir a error, engafio o confusion, para que se configure la
infraccion, con prescindencia de la produccion de un resultado.

- No resulta relevante la defensa que atiende al menor precio de un producto incautado
pues el perjuicio ocasionado al consumidor es la afectacion de su buena fe en la adqui-
sicion de un producto que cree de determinada calidad o caracteristicas, y en realidad se
ve defraudado por la compra de uno diferente del elegido, error al que fue inducido por
el infractor.

- El ambito de proteccion legal al consumidor es completamente ajeno al derecho de pro-
piedad del titular de la marca que se emplea como referencia para inducir a la adquisicion
de un producto, lo cual no impide que aquél ejerza las acciones que considere pertinentes,
por la via adecuada.

Carrefour Argentina S.A. s/ ley 22.802 -26/06/2001 — Fallos: 324:2006.

@ Antecedentes

La Camara Nacional en lo Penal Econémico confirm¢é la multa impuesta por el Director
Nacional de Comercio Interior por infraccion al art. 5° de la ley 22.802!!,

La actora interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirmo¢ la sentencia.

11 N de S.: Ley de Lealtad Comercial.

Texto del fallo

Buenos Aires, 26 de junio de 2001.
Vistos los autos: “Carrefour Argentina S.A. s/ ley 22.802”.
Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econémico
que confirmé la multa impuesta por el Director Nacional de Comercio Interior por in-
fraccion al art. 5° de la ley 22.802, interpuso la afectada el recurso extraordinario que fue
concedido a fs. 458.

2°) Que el remedio federal fue concedido en lo concerniente a la interpretacion de la ley
federal y rechazado en lo relativo a la valoracion de la prueba y a la imputacion de arbi-
trariedad del fallo, sin que el recurrente acudiera en queja ante este Tribunal, por lo que
los agravios se examinaran con tal alcance, salvo en la medida en que los rechazados se
encuentren indisolublemente unidos con los de naturaleza federal.
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3°) Que la apelante sostiene que el a quo convalid6 un procedimiento seguido en forma
irregular por la Direccion Nacional de Comercio Interior, incurri6é en apartamiento de las
constancias de la causa y en errénea valoracion de la prueba. Afirma también que aplico
equivocadamente la ley federal 22.802, en orden a la sancion de la ley 24.425, que incor-
por6 al derecho argentino las normas del denominado Acuerdo Trip’s Gatt, relativo a los
derechos de propiedad intelectual. Afiade que la camara efectud una indebida extension
del tipo penal descripto en la norma para incluir a su parte en la comision de conductas
prohibidas y, finalmente, expresa que la multa afecta su derecho constitucional de pro-
piedad, por no guardar relacion con el valor de la mercaderia y no reflejar la ausencia de
perjuicio econdmico que derivo de la conducta sancionada.

4°) Que los agravios referentes a la presunta nulidad de las actuaciones seguidas ante la
Direccion de Comercio Interior se relacionan con circunstancias facticas que exceden
los términos en que fue concedido el remedio federal, sin perjuicio de destacarse que la
cuestion fue ponderada y resuelta por el a quo con fundamentos suficientes, que permiten
aventar la eventual tacha de arbitrariedad, por lo que el recurso no ha de prosperar en el
aspecto indicado.

5°) Que idéntica suerte corresponde a los agravios relativos a la valoracion de la prueba,
destinados a desvirtuar la posible confusion entre los envases de cerveza marca “Pryca” y
los de marca “Heineken”, debido a la similitud en su presentacion, color y disefio, que han
quedado fuera de debate en orden a los limites de concesion del recurso.

6°) Que, en cambio, corresponde examinar la alegacion de la recurrente referente a la
supuesta interpretacion erronea de la ley federal aplicada, en tanto reprocha al a quo no
haber considerado la ausencia de perjuicio a los consumidores, la inexistencia de quejas
o reclamos al respecto y, fundamentalmente, la falta de agravio de la titular de la marca
“Heineken”, con la cual se habria producido la confusion, ello dentro del marco fijado por
la ley 24.425 de proteccion a los derechos de propiedad intelectual.

7°) Que la infraccion al art. 5° de la ley 22.802 no requiere la comprobacion de un per-
juicio concreto al consumidor, ya que basta con que se incurra en alguna de las conductas
descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engafio o confusion, para que se
configure la infraccion, con prescindencia de la produccion de un resultado.

Menos relevante resulta aun la defensa que atiende al menor precio de la cerveza que fue
incautada, pues el perjuicio que se ocasiona al consumidor es la afectacién de su buena
fe en la adquisicion de un producto que cree de determinada calidad o caracteristicas, y
en realidad se ve defraudado por la compra de uno diferente del elegido, error al que fue
inducido por el infractor.

8°) Que el ambito de proteccion legal al consumidor es completamente ajeno al derecho
de propiedad del titular de la marca que se emplea como referencia para inducir a la adqui-
sicion de un producto, lo cual -como es obvio- no impide que aquél ejerza las acciones que
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considere pertinentes, por la via adecuada. Por ende, resultan estériles los esfuerzos de la
recurrente dirigidos a descalificar los fundamentos expuestos por el a quo al respecto, que
se asientan en la categorica afirmacion de que la ley 22.802 no protege derecho marcario
alguno, sino la fe publica ante el accionar desleal de los comerciantes.

9°) Que tampoco tienen asidero los agravios que atribuyen al a quo la ampliacion del
tipo legal para considerarla incursa en la infraccion, ya que la palabra “consignar” em-
pleada en el art. 5° de la ley se relaciona con los sujetos que, segun el art. 6°, pueden
cometer la infraccidon. En el caso, como bien lo destaca la cadmara de apelaciones, la
recurrente no s6lo es importadora sino también controlante de la firma “Pryca”, que
aparece como propietaria de la cerveza susceptible de confundirse con una de reco-
nocida marca, extremos que la apelante no ha desconocido y que tornan totalmente
inconsistente su alegacion.

10) Que los argumentos por los que intenta controvertir el importe de la multa, no sélo no
desvirtian el caracter de “reincidente” en que se funda la severidad de la sancidn, sino que
persiguen relativizar la trascendencia de una conducta violatoria de la ley, en funcion de
la dimension de su giro comercial, perspectiva que resulta inadmisible en tanto supondria
un desigual tratamiento ante la ley.

Por ello, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario deducido y se con-
firma la sentencia apelada. Notifiquese y remitase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO
MOLINE O’CONNOR - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI —
ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.

Tratados internacionales - Marca registrada — Titularidad — Competencia.

De Estrada, Martina Maria 13/09/2011- Fallos: 324:1010

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, confirmo el
fallo que declar6 la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en la medida
cautelar. Dijo que, dado que Argentina e Italia no cuentan con una regla internacional que
regule la materia, resulta adecuado acudir -por via analogica- al Tratado sobre Marcas de
Comercio y de Fabrica de Montevideo de 1889, el que establece que los ilicitos marcarios
seran perseguidos ante los tribunales y con arreglo a las leyes del pais en cuyo territorio
se cometio el fraude (art. 4°). Sobre dicha base, y puesto que la marca “La Martina” -y su
logo- fueron inscriptos con una supuesta mala fe del demandado por ante el Registro Ita-
liano de Patentes y Marcas, el caso es ajeno a la competencia de los tribunales nacionales.
Contra dicha decision la interesada interpuso recurso extraordinario, el que fue concedido.
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La Corte Suprema, con remision a los fundamentos y conclusiones de la sefiora Procura-
dora Fiscal dej6 sin efecto la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marca — Oposicion — Titularidad — Medida cautelar — Prohibicion de innovar.

b) Jurisdiccion internacional — Marca registrada en Argentina — Condominio. Registro en Ita-
lia — Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fabrica Montevideo 1889 — Convenio de Paris.
Acuerdo ADPIC:50.

B Estandar aplicado por la Corte

-Cabe revocar la sentencia que declar6 la incompetencia de los tribunales argentinos para
conocer en la medida cautelar promovida —en el marco del articulo 9 de la Ley de Marcas
n° 33.362- respecto de una marca y de su logo registrados ante el Registro Italiano de
Marcas y Patentes como Unico titular, como medio de precaverse de maniobras abusivas
y de mala fe del copropietario en Argentina en punto al registro y transferencia de dicho
bien en el extranjero, pues la legislacion nacional, que exige la constitucion de un do-
micilio especial en Capital Federal en la solicitud de registro marcario, privilegia dicho
domicilio para establecer la jurisdiccion (cf. arts. 10 y 11 de dicha ley).

-Los tribunales Argentinos son competentes para entender en la cautelar solicitada en el
marco de la reivindicacion de titularidad parcial de una marca y del reproche de un pro-
ceder registral de mala fe, pretensiones, prima facie, congruentes con otras ya radicadas
en el pais y que difieren substancialmente de los presupuestos de mala fe falsificacion y
adulteracion de marcas a que se refiere el art. 4 del Tratado Sobre Marcas de Comercio
de Montevideo de 1889. Dicha resolucion resulta coherente no s6lo con el Convenio de
Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, ratificado por la ley 17.011 sino con
el art. 50 del Acuerdo TRIPS-ADPIC -que autoriza la adopcion de medidas judiciales
provisionales cuando ello sea conveniente, en particular, cuando exista la posibilidad de
que el rechazo cause un perjuicio irreparable-, tratados internacionales ratificados tanto
por la Argentina como la Republica de Italia.

-La legislacion marcaria tiende a resguardar las buenas practicas comerciales y el interés
del ptblico consumidor, estd concebida en interés de productores y consumidores.

-Las marcas precisan el origen de los productos, estimulan la superacion y abonan el
crédito de quienes lo lanzan al mercado, protegiendo a sus titulares del aprovechamiento
legitimo del fruto de su actividad y prestigio, pues también es fin de la ley evitar que ellas
se conviertan en titulos de mera especulacion.
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Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacion

Suprema Corte:
-1-

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2”, confirmo el
fallo que declar6 la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en la medida
cautelar. Dijo que, dado que Argentina e Italia no cuentan con una regla internacional que
regule la materia, resulta adecuado acudir -por via analogica- al Tratado sobre Marcas, de
Comercio y de Fabrica de Montevideo de 1889, el que establece que los ilicitos marcarios
seran perseguidos ante los tribunales y con arreglo a las leyes del pais en cuyo territorio
se cometid el fraude (art. 4°). Sobre dicha base, y puesto que la marca “La Martina” -y su
logo fueron inscriptos con una supuesta mala fe del demandado por ante el Registro Ita-
liano de Patentes y Marcas, el caso es ajeno a la competencia de los tribunales nacionales
(v. fs. 57Y 91).

Contra dicha decision la interesada interpuso recurso extraordinario, el que fue concedido
por hallarse en tela de juicio un tratado internacional y por negarse el acceso a la jurisdic-
cion de los tribunales argentinos (v Fs. 98/114 y 118)

-1I-
La quejosa dice que la decision incurre en arbitrariedad y lesiona la garantia de los articu-
los 17, 18 y 116 de la Ley Fundamental, al preterir e interpretar incorrectamente normas
nacionales e internacionales aplicables, privandola irrazonablemente de la opcion de re-
querir ante el juez del domicilio del demandado.

Manifiesta que la medida cautelar peticionada no se apoya en una falsificacion o adulte-
racion marcaria, sino que persigue el dictado de una prohibicion de innovar en orden a
la titularidad parcial de la marca, registrada y explotada como de titularidad total en el
extranjero sin la autorizacion del conddémino. Puntualiza que no pretende el cese de uso
del bien ni reivindica su plena y total propiedad.

Destaca que tanto la aclara como el destinatario de la medida cautelar tienen sus domi-
cilios reales en la Argentina y que existen mas de veintisiete causas entre las partes en
torno al asunto radicadas ante el tribunal de mérito (acumuladas a “De Estrada, Martina ¢/
Simonetti, Lando s/ cese de uso de marca —dafios y perjuicios” extremos éstos ignorados
por la a quo.

Resiste la aplicacion analogica del articulo 4° del Tratado de Montevideo sobre Marcas de
Comercio de 1889 con sostén en que compete estar al articulo 56 del Tratado de Derecho
Civil Internacional de Montevideo del mismo afio, el que, coherente con el articulo 5,
Inciso 4°, del Codigo ritual, autoriza -a opcion del actor- la promocion de acciones perso-
nales ante los jueces del lugar del hecho o del domicilio del demandado.

Subraya que el hecho denunciado constituye un ilicito no legislado en el plano competen-
cial por los tratados vigentes en la materia y que resulta alcanzado por el articulo, culo 5,
incisos 2° Y 4°, del Cddigo Procesal. Destaca que se lo priva de su derecho a la jurisdic-
cion y del acceso a la justicia (v. fs. 98/114).
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- I1I-
La actora, situada en el marco del articulo 9 de la Ley de Marcas n° 122.362, promueve
una medida de no innovar respecto de la marca “La Martina” y de su logo, registrados
por el Sr. Simonetti ante el Registro Italiano de Marcas y Patentes como tnico titular. Lo
anterior es asi, con el proposito de evitar la concrecion de maniobras de mala fe dirigidas
a sustraer a su parte la posibilidad de explotar en el extranjero la marca de la que es co-ti-
tular con el demandado en Argentina, a partir de su transferencia a sociedades simuladas
y probablemente insolventes (v. fs. 45/56).
Acompaiia diversas constancias en respaldo de su pedido; en concreto copias de registros
marcarios expedidos por los organismos competentes de las Republicas Italiana, Urugua-
ya y Argentina y certificados emitidos por el I.N.P.1. (Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial) donde consta la co-titularidad de la marca “La Martina” y de su logo, para
todos los productos de las clases 03, 18 Y 25, en una proporcion de 66.66%, la actora, y
33.33~/0, el Sr. Simonetti (v. fs. 13/44).
Dice, no obstante, que a raiz de los serios perjuicios que la contraria le irrogara con su
conducta, cedi6 un porcentaje -que no precisa- de la titularidad de sus marcas a TIDY
S.A. (v. . 52)
De las constancias obrantes a fojas 75/86, por su lado se deriva la existencia de numerosos
pleitos conexos con el presente radicados ante el tribunal de mérito (v fs. 83) que, al decir
de la peticionaria, atafien a “una gran contienda judicial relacionada con el uso y titulari-
dad de las marcas “La Martina” (y logo) “...promovida “atento a la conducta disvaliosa
llevada a cabo por el Sr. Lando Simonetti” (V. fs. 102vta.)
El juez de grado deneg¢ el planteo basado, sustancialmente en el principio de territoria-
lidad, segtn el cual las marcas registradas en un pais no gozan de exclusividad sino en
su geografia por lo que el registro en otros paises no resulta apto —por si- para poner en
debate el derecho obtenido con arreglo a las leyes nacionales. Puntualizé que lo resuelto
en nuestro pais no provoca efectos mas alla de sus fronteras, ni lo que sucede en el extran-
jero, salvo circunstancias excepcionales, suscita consecuencias en el territorio argentino
(cftse fs. 57).
Cuestionada la decision, se expidio el Sr. Fiscal General ante la Alzada quien manifes-
td que el principio de territorialidad de las marcas no es absoluto y cede. Vgr., cuando
median actos juridicos contrarios a la moral y las buenas costumbres. Subrayd empero
que en el supuesto, no se encuentran cabalmente acreditados los extremos o situaciones
facticas que permitan tener por configurada una excepcion al temperamento general (cf.
58, 63/72 y 89).
A su turno, la a quo dict6 el fallo arribado en crisis a la instancia extraordinaria (¢ f91)

IV -

Si bien, por principio, las decisiones en materia de competencia son ajenas a la via en
razon de su indole no definitiva, cabe hacer excepcion a la regla cuando la impugnada,
importa privar al litigante de la jurisdiccion de los tribunales nacionales para hacer valer
sus derechos y posibilitar asi el eventual acceso a la instancia federal frente a agravios de
orden constitucional (v. Fallos: 327:4622 y sus citas).
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-V-
Cabe aclarar, como lo manifiesta la a quo, que se debate aqui si los tribunales argentinos
tienen jurisdiccion internacional para conocer en la pretension cautelar formulada(fs. 91),
extremo que impone atender de modo principal a la exposicion de los hechos que la ac-
tora efectua en el escrito inicial (Fallos: 324:2736, etc.).

En el sub lite -repito- la pretensora solicita “como medida cautelar la prohibicion de inno-
var respecto de la titularidad de la marca “LA MARTINA” (y lago), Registro n°® 921.671
(Renovacion de W 620.767) registrada por ante el Registro Italiano de Patentes por el
Sefior Lando Simonetti”, y que se notifique la medida al aludido Sr. Simonetti en su do-
micilio real de Capital Federal (v. item 11. OBJETO, fs. 45vta.; item IV, apartado c), fs.
52vta /53 y ANEXO I1,S.13/21)

Funda la competencia del tribunal en el articulo 5, inciso 4°, del Coédigo ritual y, més
tarde, también en el articulo 5, inciso 2°, y en el articulo 56 del Tratado de Derecho Civil
Internacional de Montevideo de 1889 (ley n® 3.192), si bien cita la ley n°® 7.771 que rati-
fica el Tratado de Derecho Civil Internacional suscripto en Montevideo en 1940 (cfse. fs.
45\1ta., 70, 108, etc.).

La Alzada, como se relato, sobre la sola base del articulo 4 del Tratado Sobre Marcas de
Comercio y de Fabrica de Montevideo de ‘1889, neg6 -por analogia- la jurisdiccion de [os
tribunales argentinos (v. fs. 91).

Dicho precepto prevé que: “Las falsificaciones y adulteraciones de las marcas de comer-
cio y de fabrica se perseguiran ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en
cuya jurisdiccion se cometa el fraude” (art. 4).

En el presente supuesto, empero, se persigue el dictado de una medida de no innovar res-
pecto de la titularidad de una marca y su logo, como medio de precaverse de maniobras
abusivas y de mala fe del co-propietario en Argentina en punto al registroy transferencia
de dicho bien en el extranjero (v. fs. 68).

En las condiciones antedichas, considero que la solucién de la Camara no se sostiene
como es menester pues, a lo controversia de la subsuncion analdgica practicada, se suma
que la Sala pretiri6 que el Sr. Simonetti habria inscripto en el Registro italiano, como
Unico titular, una marca -prima facie- solicitada nacionalmente con antelacion e inscripta,
mas tarde, en el marco del articulo 9 de la ley n°® 22.362 (cf. constancias de fs. 13/21 y
27/44; Y fs. 47vta., item IV., y 67vta.).

También se afiade que ninguna consideracion merecio por la a quo la supuesta existencia,
entre las mismas partes y en el fuero respectivo, de numerosos procesos anteriores en tor-
no a la titularidad y uso de la marca controvertida, asi como el hecho de que el destinatario
de la precautoria contraria con domicilio real en el pais, extremos todos explicitados por
la peticionaria al apelar (cfse. fs. 63/72) y ante los cuales se patentizan las omisiones en la
actividad analitica que la parte imputa al fallo de la Camara (cfr. fs. 110vta.- 111).
Recuérdese que, al decir de V.E., la legislacion marcaria tiende a resguardar las buenas
practicas comerciales y el interés del ptublico consumidor, estd concebida en interés de
productores y consumidores y consulta conveniencias publicas y privadas (Fallos: 255:26;
y :279:152; 292:319; 302:67, 768; 304:519; 310:735, entre otros), y que la preocupacion
por la justicia, propia de la funcién judicial, rige también, como orientadora, la hermenéu-
tica en esta materia (Fallos: 249:442, 696, 253:267; 258:249; 302:813; 305:1589; etc.).
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En ese marco es que ha enfatizado V.E. que las marcas precisan el origen de los productos,
estimulan la superacion y abonan el crédito de quienes los lanzan al mercado, protegiendo
a sus titulares del aprovechamiento ilegitimo del fruto de su actividad y prestigio pues
también es fin de la ley evitar que ellas se conviertan en titulos de mera especulacion (Fa-
llos: 290:150; 292:319; 302:519,768; 304:519; 310:735; 324:951; etc.).

Asimismo ha expresado, como lo recordo el Sr. Fiscal General ante la Alzada, que el
caracter territorial de las marcas no constituye obice a la vigencia de los principios que
hacen a la a la invalidez de los actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres (cft.
Fallos: 253:267; 302:519; 324:951; etc.), temperamento que deviene congruente con la
directriz que se deriva de los articulos 953 y 1.071 del Codigo Civil; 24, inciso b), de la
ley n° 22.662 y 6 quinquies, punto B, apartado 3., del “Convenio de Paris Para la Protec-
cion de la Propiedad Industrial”, ratificado por la ley n°® 17.011 (v. arto 2°, parrafo 1, del
Acuerdo TRIPS-ADPICC, ley n° 24.425).

Debatiéndose, luego, como ha sido descripto, la jurisdiccion para entender en la cautelar
solicitada en el marco de la reivindicacion de titularidad parcial de una marca y del repro-
che de un proceder registral de mala fe -pretensiones, prima facie, congruentes con otras
ya radicadas en el pais y que difieren substancialmente de los presupuestos de falsifica-
cion y adulteracion de marcas a que se refiere el articulo 4 del Tratado Sobre Marcas de
Comercio de Montevideo mencionado-, pondero que el fallo de la a quo no se sostiene y
debe invalidarse.

Lo explicitado es asi -reitero-, pues se ha omitido el estudio de conducentes elementos de
juicio, extremo que autoriza a descalificar el fallo (Fallos 327:3246; 329:6081), maxime.
en un supuesto como el de autos en que se deniega la jurisdiccion de los tribunales na-
cionales.

A lo expuesto se afiade que la solucidon propuesta resulta coherente no s6lo con el precep-
to referido del Convenio de Paris, sino con el articulo 50 del Acuerdo TRIPI-ADPIC -que
autoriza la adopcion de medidas judiciales provisionales cuando ello sea conveniente, en
particular, cuando exista la probabilidad de que el retraso cause un perjuicio irreparable-,
tratados internacionales ratificados tanto por nuestro pais como por la Republica de Italia.
La legislacion nacional, por lo demads, que exige la constitucion de un domicilio especial
en Capital Federal en la solicitud de registro marcario, privilegia dicho domicilio para
establecer la jurisdiccion (cf. arts. 10y 11, ley n® 22.362).

Y, en el caso, finalmente, la actora peticiona el dictado de una medida cautelar de no
innovar, si bien sobre un registro extranjero, en contra del co-propietario de un~ marca
nacional, por ende, con domicilio especial en el pais, extremo que torna referible al sub
lite la solucion jurisdiccional del articulo citado.

- VII-
Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente el recurso federal, revocar
la sentencia de la Sala en cuanto resolvid que la causa es ajena a la competencia de los
tribunales nacionales y disponer su restitucion a la Camara de origen para que, por quien
competa, se expida sobre el fondo del problema. Buenos Aires, 25 de octubre de 2010.
MARTA A. GONCALVEZ.
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Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
Vistos los autos: “De Estrada, Martina Maria s/ medidas cautelares”.
Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Sala II de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil
y Comercial Federal que, al confirmar la de la instancia anterior, declaro6 la incompetencia
de los tribunales de la Republica Argentina para conocer en la causa, la actora interpuso
recurso extraordinario, que fue concedido.

2°) Que si bien los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no cons-
tituyen sentencia definitiva a los fines del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepcion al
principio cuando la decision impugnada importa privar al apelante de la jurisdiccion de
los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos (arg. Fallos: 310:1861; 321:48;
322:1754 y 327:3701, entre otros).

3°) Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de
la sefiora Procuradora Fiscal, a los que cabe remitir por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar al recurso extraordinario y
se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que,
por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Notifiquese vy,
oportunamente, remitase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA 1. HIGHTON de
NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E.
RAUL ZAFFARONL.

Competencia - Ley de marcas — Ley de propiedad intelectual — Concurso de delitos!'?

Diarte, Ernesto A. y Retamal, Juan C. s/ defraudacion. 15/02/2000 — Fallos: 323:169.

@ Antecedentes

Entre los titulares del juzgado en lo Penal de Instruccion N° 1 de Rosario y el Juzgado
Federal n° 3 de la misma ciudad se suscitd una contienda negativa de competencia con
motivo del secuestro de casetes magnetofonicos de distintos autores, intérpretes y compa-
fiias, todos apdcrifos que ofrecian a la venta en un puesto ambulante.

12 N de S: En igual sentido ver Competencia n 717. XXXVI “Carru, Héctor Rubén y Martinez, Abel Armando” Fallos: 323:2232.
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La Corte con remision al dictamen del sefior Procurador Fiscal, declar6 la competencia
de la justicia federal.

L Algunas cuestiones planteadas

Propiedad intelectual — Marcas de fabrica — Concurso de delitos.

B Estandar aplicado por la Corte

- Corresponde a la competencia federal el caso que comprende la grabacion no autorizada
de temas musicales y la reproduccion mediante fotocopias de las portadas, al estar apre-
hendido por dos disposiciones penales —leyes 22.362 y 11.723- que concurririan en forma
ideal, pues ambas infracciones habrian sido cometidas simultineamente y mediante una
unica conducta.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacién

Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado en
lo Penal de Instruccion N° 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, y del Juzgado Federal N°
3, con asiento en la misma ciudad, se refiere a la causa instruida con motivo del secuestro,
en poder de Ernesto Antonio Diarte y Juan Carlos Retamal, de numerosos casetes magne-
tofonicos de distintos autores,intérpretes y compaiias, todos apocrifos, que ofrecian a la
venta en un puesto ambulante ubicado a la entrada de la ciudad de Alvear.

El tribunal local, al entender que el hecho a investigar significaria una infraccion tanto a la
ley 22.362como a la ley 11.723, que concurririan en forma ideal, decliné la competencia
en favor de la justicia federal (fs. 22).

Esta ultima, a su turno, aceptd parcialmente el conocimiento de la causa. El magistrado
sostuvo que la grabacion no autorizada de los temas musicales es un hecho distinto y se-
parable de la reproduccion mediante fotocopias delas portadas. Asimismo, consider6 que
no estaria acreditado que los imputados hayan comercializado u ofrecido la venta delas
cintas incautadas.

Por todo ello, se declar6 competente para investigarla posible infraccion a la ley de mar-
cas y rechazo la competencia para conocer de la supuesta infraccion a la ley de propiedad
intelectual (fs. 27/29).

Devueltas las actuaciones al tribunal de origen, su titular insistid en su criterio y elevo el
incidente a la Corte (fs. 69).

Asi qued¢ trabada la contienda.
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Al resultar de las propias declaraciones de los imputados que ellos ofrecian a la venta los
casetes apdcrifos,que antes habian adquirido en puestos callejeros de las ciudades de Rosa-
rio y Buenos Aires, respectivamente (ver declaraciones indagatorias de fs. 15 y 16), estimo
que, como lo manifiestan los jueces intervinientes, el caso resulta aprehendido por dos dis-
posiciones penales -ley 22.362 y ley11.723- que concurririan en forma ideal, pues ambas
infracciones habrian sido cometidas simultineamente y mediante una unica conducta.

En tales condiciones, opino que corresponde al magistrado federal entender en la causa,
mas alla de que la infraccion a la ley 11.723 sea ajena a su conocimiento(Fallos: 307:533;
308:564; 315:312, considerando 71, acontrario sensu 316:1830 y Competencias N° 300,
XXXIV in re “Faga, Jorge Javier s/infr. ley 22.362” y N° 553, XXXIV in re “Carballo,
Matias Eduardo s/denuncia inftr. ley 22.362” resueltas el 27 de agosto y el 10 de diciem-
bre de 1998, respectivamente).Buenos Aires, 18 de noviembre de 1999.LUIS SANTIAGO
GONZALEZ WARCALDE

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 15 de febrero de 2000.
Autos y Vistos:
Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del sefior Procurador Fiscal, a los que
cabe remitirse en razon de brevedad, se declara que debera entender en la causa en la que
se origind el presente incidente el Juzgado Federal N° 3, con asiento en Rosario, Provincia
de Santa Fe, al que se le remitird. Hagase saber al Juzgado en lo Penal de Instruccion N°1
de la misma localidad JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O’CONNOR -
AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI- GUSTAVO
A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Competencia — Estafa — Actos punibles — Ley de marcas y designaciones

Basurto Lara, Rafael s/ denuncia. 29/10/1996 — Fallos: 319:2539

@ Antecedentes

Entre los juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n® 2 de Junin y el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instruccion de la Capital Federal
se suscitd una contienda de competencia por la denuncia formulada en orden a la presunta
comision de los delitos de estafa e infraccion a la ley 11.723

La Corte con remision al dictamen del sefior Procurador Fiscal, sostuvo que el hecho
investigado podria constituir los delitos de estafa e infraccion al art. 31 inc. “d” de la ley
22.362 y declar6 respecto al primero la competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal
de Instruccion n® 21 y respecto al segundo, atribuy6 la competencia a la justicia en lo
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criminal y correccional federal.

L Algunas cuestiones planteadas

Competencia — Ley de marcas y designaciones

B Estdandar aplicado por la Corte

- Corresponde a la competencia de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires la in-
fraccion al art. 31, inc “d” de la ley 22.362 toda vez que es el lugar donde se desarrollaron
los principales actos constitutivos del supuesto delito, ofrecimiento y firma del contrato
de actuacion sin autorizacion del titular de la marca, en atencion al art. 33 de la ley citada.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Naciéon

Suprema Corte:

Entre los titulares del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°
2 de la ciudad de Junin, provincia de Buenos Aires y del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instruccion N° 21 de la Capital Federal, se suscito la presente
contienda negativa de competencia en la causa instruida con motivo de la denuncia for-
mulada por Rafael Basurto Lara, en orden a la presunta comision de los delitos de estafa
e infraccion a la ley 11.723.

A fojas 1/2 sostiene el presentante que los responsables del diario “La Verdad”, “L.T. 20
Radio Junin” y la “Sociedad de Comercio e Industria” todos de la ciudad de Junin, a efec-
tos de publicitar un espectaculo por el que se anunciaba la presencia de Maria Marta Serra
Lima y el “Trio los Panchos”, utilizaron fotografias de su persona y de otro integrante de
dicho grupo -fallecido- sin su autorizacion -a la sazon unico responsable y director del
mentado grupo musical-.

A fojas 75 el magistrado provincial se inhibi6 de seguir entendiendo en estas actuaciones,
por considerar que los derechos de propiedad intelectual del denunciante se habrian vul-
nerado en la ciudad de Buenos Aires.

A su turno, el juez de la Capital Federal no acepto la competencia atribuida, por entender
que la totalidad de las maniobras relacionadas con el hecho objeto de investigacion se
habrian llevado a cabo en la ciudad de Junin (fojas 79/80).

Con la insistencia del sefior juez provincial quedo trabada la contienda de competencia
(fojas 83).

Tiene dicho V.E. que para decidir sobre la competencia se ha de atender a las circunstan-
cias de hecho de las actuaciones con prescindencia de las tipificaciones intentadas (Fallos:
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227:81; 242:529; 255:303; 315:1697, entre otros).

Opino, pues, que en base a las constancias de autos, en especial las declaraciones testimo-
niales de fojas 68/69 y 72, y documental glosada por la prevencion a fojas 7/46, 50, 51/52
y 70, el hecho investigado podria constituir los delitos de estafa e infraccion al articulo 31
inciso “d”, de la ley 22.362, “prima facie” cometidos en perjuicio de Abelardo Scorcetti
y Rafael Basurto Lara, respectivamente.

Pienso que ello es asi, pues del plexo probatorio se desprende, “prima facie”, que el 16 de
agosto de 1995 en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la firma “H.P.U. Produc-
ciones”, representante exclusivo de Maria Marta Serra Lima, habria ofrecido a Abelardo
Scorcetti la actuacion junto a esa artista del conjunto denominado “Trio Los Panchos”,
el que no habria estado formado por sus verdaderos integrantes, en la suma de doce mil
dolares estadounidenses, lo que motivo que éste tltimo, promoviera el espectaculo en ese
sentido.

En esa hipdtesis, tiene dicho V.E. que el lugar de comision de la estafa es aquel don-
de ocurre el acto de disposicion patrimonial constitutivo del perjuicio (Fallos: 267: 516;
306:419; 307:452, entre otros), razon por la cual opino que, en lo que a este delito concier-
ne, resulta competente para seguir entendiendo el magistrado nacional, por haber sido en
la ciudad de Buenos Aires, donde se verifico el extremo factico aludido.

En lo que concierne a la segunda hipdtesis delictiva, conforme lo dicho en parrafos pre-
cedentes, ha sido en esta ciudad, conde se han desarrollado los principales actos cons-
titutivos del supuesto delito denunciado, esto es, el ofrecimiento y la firma del contrato
de actuacion sin autorizacion del titular de la marca, razén por la cual, en atencion a lo
dispuesto por el art. 33 de la ley 22.362, corresponde a la justicia federal de la ciudad de
Buenos Aires seguir conociendo al respecto, aunque no haya sido parte en la contienda
suscitada (Fallos: 280:36; 281:374; 301:728; 307: 1523).

Sobre la base de estas consideraciones, opino que corresponde al Juzgado Nacional en
lo Criminal de Instruccion N° 21 de la Capital Federal proseguir con la investigacion en
relacion al delito de estafa en perjuicio de Abelardo Scorcetti; y a la justicia federal en
lo criminal y correccional de la Capital Federal entender respecto del delito previsto y
reprimido por el articulo 31, inciso “d”, de la ley 22.362, presuntamente cometido en per-
juicio de Rafael Basurto Lara. Buenos Aires, 6 de setiembre de 1996. ANGEL NICOLAS
AGUERO ITURBE.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 29 de octubre de 1996.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del sefior Procurador General, a cuyos
términos cabe remitirse en razon de brevedad, se declara que debe conocer en la causa en
la que se origind este incidente, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruccion n® 21,
respecto del delito de estafa. Asimismo, ese tribunal debera extraer copias de aquellas ac-
tuaciones que considere necesarias para que la justicia federal investigue respecto del de-
lito previsto y reprimido en el art. 31, inc. d, de la ley 22.362; a tal fin, debera enviarlas a la
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Céamara Federal en lo Criminal y Correccional para que proceda a desinsacular el juzgado
competente. Hagase saber al Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2 del Departamen-
to Judicial de Junin, Provincia de Buenos Aires. EDUARDO MOLINE O’CONNOR -
AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - GUSTAVO
A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Marcas — Falsificacién — Propiedad intelectual — Competencia.

Policia Federal — Delegacion Avellaneda s/solicita orden de allanamiento — 24/08/1993
— Fallos: 316:1830 3

@ Antecedentes

Se plantea un conflicto de competencia entre el sefior juez federal a cargo del Juzgado n°
1 de la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires y el Juzgado en lo Criminal de
Quilmes n° 3, para conocer en la denuncia de venta al ptblico de casetes apocrifos con
marca registrada falsificada y, en segundo término, la grabacion no autorizada, para terce-
ros, de temas musicales con fines de lucro.

La Corte Suprema declaré la competencia de la justicia federal para conocer en la causa
que se investiga la venta de casetes falsos con marca registrada falsificada, y a la provin-
cial, en la que se refiere a la grabacidon de temas no autorizadas.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas — Falsificacion - Competencia.
b) Propiedad intelectual - Competencia.

MARCAS Y PATENTES DE INVENCION 141

Texto del fallo

Dictamen de la Procuraciéon General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=63195

Nombre comercial — Cese de uso - Prescripcion.

Expofoto S.R.L. ¢/ Expofot S.R.L. s/ cese de uso de nombre. - 30/07/1991 — Fallos:
314:715

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revoco el fallo de
primera instancia y desestimo la excepcion de prescripcion opuesta por la demandada y
la condeno a cesar en el uso de su nombre comercial. La vencida interpuso recurso ex-
traordinario.

La Corte dejo sin efecto la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

Caracter del nombre comercial.

B Estandar aplicado por la Corte

- Es competente la justicia federal para conocer en la causa que investiga la venta de
casetes falsos con marca registrada falsificada, y a la provincial, en la que se refiere a la
grabacion de temas musicales no autorizados (art. 72 bis, incs. a)y c) de la ley 11.723),
cuyo conocimiento corresponde a la justicia ordinaria, y de las circunstancias del inciden-
te de competencia planteado no resulta que exista entre los hechos que se sustancian, el
concurso previsto por el art. 54 del Codigo Procesal.

13 N de S.: Ver también: Fallos:315:2752

B Estandar aplicado por la Corte

- La sentencia que condené a la demandada a cesar en el uso de su nombre comercial
es arbitraria pues no exhibe la menor referencia a extremos facticos del expediente que
aparecen como decisivos para la solucion de la litis tal como el caracter “publico” y “os-
tensible” del uso prolongado del nombre comercial por la recurrente segun lo exige el art.
29 de la ley 22.362 para el progreso de la prescripcion de la accion.

- Es descalificable la sentencia que prescinde de que en el mercado minorista la actora
no utilizaba el nombre comercial que figuraba inscripto y que da motivo al proceso sino
otros nombres comerciales distintos, que desde su inscripcion la marca tampoco fue ex-
plotada, asi como que los ambitos de comercializacion de las sociedades litigantes no eran
los mismos, lo que impedia tener por configurada una afectacion directa del interés del




142 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

publico consumidor o una manifiesta mala practica comercial tendiente a aprovechar el
prestigio ajeno.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacién

-I-

Surge de las actuaciones, y en lo que al caso ahora interesa, que Expofoto S.R.L. promo-
vio demanda contra Expofot S.R.L. tendiente a que se la condene a casar en el uso del
nombre comercial “Expofot” seguido de un logotipo circular, asi como para que se decla-
re la nulidad de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

A tal fin, el portavoz legal de la sociedad actora expuso, en el respectivo escrito y en
sintesis, que su representada —que actuaba bajo el nombre comercial “Expofoto” y se ha-
llaba asi inscripta en la oficina pertinente, designacion que ademads tenia registrada como
marca- era una antigua empresa que en el ramo de los articulos o accesorios de Optica,
fotografia, cine, etc., habia alcanzado notoria difusion y prestigio, no so6lo en el pais sino,
también, en el extranjero. Pese a ello, siguid diciendo, en marzo de 1985 se enterd que
un comercio dedicado a la misma actividad infringia “...sus derechos relativos tanto a su
nombre comercial cuando a su marca”, motivo por el cual intimé por medio de notas a los
directivos a reveer dicha actitud.

Como su pedido fue desechado por aquellos “...invocando una supuesta adquisicion de
derechos”, solicitd y obtuvo una medida cautelar, la que permitié6 comprobar que dicha
empresa se distinguia con el nombre comercial “Expofot” seguido de un logotipo circular
cuyo parecido con la letra “0” llevaba, al apreciar ambos elementos en conjunto, a leer
“Expofoto”, es decir, la designacion y la marca cuya titularidad le pertenecian al haber
cumplido, en su momento, los tramites pertinentes. Por tal circunstancia, debid iniciar
esta demanda para que judicialmente se reconozca sus derechos al uso exclusivo de dicho
nombre (v. fs. 15/17).

Corrido el traslado, accionada —por medio de su socio gerente- lo contesto a fs. 30/35. Ex-
puso, para comenzar, que como desde el inicio de su giro comercial, septiembre de 1981,
la empresa que representaba usé en forma publica y ostensible la designacion “Expofot”,
habia transcurrido largamente el plazo establecido por el articulo 29 de la ley 22.362 para
iniciar un reclamo de tal tipo, razon por la cual solicitd se lo desestime. Luego, a todo
evento, contest6 la demanda en los términos que dan cuenta los puntos 3°, 4° y 5° del
citado escrito, cuyo contenido no explicité dado que en nada hacen al tema por resolver.
La parte actora, a quien se dio vista de la defensa planteada, solicit6 su rechazo y funda-
menté tal postura sosteniendo, en principio, que la contraria carecia ... de toda posibi-
lidad de adquirir el nombre por prescripcion, a causa de que su conducta esta viciada de
mala fe, lo cual conforme a pautas de derecho comun celosamente observadas en cuestio-
nes marcarias inclusive por la Corte Suprema, descalifica su pretension”. En tal orden de
ideas, y luego de exponer las circunstancias por las que debia calificarse asi la conducta
de aquella, enumero alguno de los precedentes que sostuvieron la referida doctrina, para
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agregar que en ellos los tribunales destacaron que si mediaba mala fe —copia servil- la
accion para oponerse al uso de un nombre comercial no prescribia por el transcurso del
tiempo.

-1I-

Realizados los actos procesales pertinentes, dictd sentencia el juez de grado para quien,
en sintesis, no cabia duda que “...cuando la actora promovio la acciéon con apoyo en el
articulo 29 de la ley de marcas, se hallaba prescripta” y, por ello, en definitiva, rechazo la
demanda.

Recurrido que fue este decisorio, y radicadas las actuaciones en la Camara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, tomaron conocimiento de ella los integran-
tes de su Sala III, quienes concluyeron debia revocarse la sentencia apelada y admitirse la
demanda. Para llegar a tal solucion afirmaron, que a pesar de que la actora inici6 su recla-
mo referido al uso del nombre “Expofot” cuando la demandada hacia ya por lo menos dos
afios que lo empleaba, la prescripcion anual fijada en el articulo 29 de la Ley de Marcas
devenia inaplicable en el sub lite.

A efectos de sustentar tal aserto, expresaron, en principio, que era obvio que la designa-
cion utilizada por ésta ultima resultaba practicamente idéntica a la que usaba la actora y
a su marca registrada, como asi también que les parecia razonable lo afirmado por ésta
respecto a que el logotipo colocado a continuacion de la letra “t” de “Expofot” —que junto
con tal término integraba su nombre comercial- al mostrar semejanza con la vocal “0”,
hacia aun mas marcada dicha identidad.

Como a tal hecho, afiadieron, habia que sumar que ambas sociedades comercializaban
similares productos, resultaba viable aplicar en el caso la jurisprudencia —reiteradamente
sostenida, tanto por la Corte, cuanto por las Sala del fuero- segun la cual, no era necesaria
“...la especifica prueba de una intencion ilicita, sino que el hecho mismo de incurrir en
una copia servil de una marca o de un nombre comercial ajeno exterioriza el proposito de
aprovechar su prestigio y constituye, por tanto, una conducta reprochable que vulnera los
articulos 953 y 1047 del Codigo Civil”.

Ademés, -finalizaron diciendo los magistrados- debian sefialar que la circunstancia de que
la actora no utilizase la marca en cuestion, de ninguna manera se elevaba como una valla
para impedirle accionar frente a las posibles imitaciones que de ella efectuasen terceros,
ya que dentro del plazo que se le otorgd al registrarla, ““...conserva el plano derecho a
iniciar el uso de su marca”. Por lo expuesto, y con fundamento en los articulos 4°, 27 y 28
de la ley 22.362 y los similares 953y 1047 del Cédigo Civil los integrantes de la Sala III,
repito, resolvieron que debia rechazarse la defensa de prescripcion opuesta por la accio-
nada y, en consecuencia, admitirse la demanda en cuanto perseguia se la condena a cesar
en el uso del nombre y de la designacion social “Expofot”.

-111-
Contra esta sentencia se interpuso recurso extraordinario a fs. 337/342 el que, previo tras-
lado de ley, fue concedido a fs. 349.
Alega la apelante, en el mencionado escrito recursivo, que la agravia el hecho de que los
jueces, unicamente con base en que la similitud entre su nombre comercial y la razén



144 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

social y marca de la actora debia calificarse de copia servil, concluyesen afirmando que
en el caso resultaba aplicable cierta jurisprudencia, sin advertir que en €l, se presentaban
aspectos particulares que no permitian extenderla en forma mecénica sin previamente
examinarlos pues, de haberlo hecho, hubiesen arribado a una solucién distinta.

Entre estos ultimos, sefiala que como el informe pericial ilustra, la actora Gnicamente
usaba el nombre “Expofoto” en la venta mayorista y, dado que su empresa sélo comercia
en forma minorista, era claro que nunca pudo configurarse en el caso un supuesto “...de
aprovechamiento de la clientela, o bien de confusion en el publico consumidor acerca
del comercio o negocio”, circunstancia esta que fue, en definitiva, la que tuvo en mira
la jurisprudencia aplicada para encuadrar las cuestiones en el articulo 953 del Codigo
Civil, maxime cuando, como también surgia del peritaje, la contraria, durante el lapso en
que se le imputa a ella actuar deslealmente, no registro en su contabilidad ninguna venta
minorista.

Igualmente cabia resaltar, afiade, que la prueba demostraba que no podia aceptarse lo afir-
mado por los magistrados respecto a que como su designacion se encuentra seguida de un
logotipo circular tal hecho permitia, al contemplar el conjunto, leer el nombre comercial
de la actora, pues dicho elemento grafico no resulta confundible con la vocal “0” dado
que “...se trata del diafragma abierto de una camara fotografica con bordes y aristas bien
diferenciados” y, ademas, no siempre esta colocado luego de la palabra “Expofot” ya que,
a veces, se lo ubica en otras posiciones, sea precediéndola fuese distante de ella.

En relacion con las designaciones —contintia diciendo- debia también sefialarse que ambas
eran de las denominadas débiles dado que, tanto el vocablo “FOTO”, como el término de
fantasia “FOT”, mencionan aspectos de la actividad a que se dedican las partes y no revis-
ten ninguna originalidad, aspecto éste que pese a su importancia, pues demuestra que la
similitud entre los nombres puede explicarse de forma razonable sin aludir a un supuesto
de plagio, tampoco mereci6 consideracion por parte de los jueces.

A pesar de ser claro que las circunstancias antes sefialadas inhiben cualquier postura des-
tinada a endilgarle un actuar ilegitimo, agrega que aun cuando los jueces hubiesen enten-
dido lo contrario ello no justificaba “...sin mas las subsuncion del caso en el contexto del
articulo 953 del Codigo Civil”, dado que la jurisprudencia esgrimida por la Camara tiende
a sancionar el plagio de marcas extranjeras notorias, de ahi que haga hincapié, no s6lo en
el hecho que tal obrar demostraba palmariamente la intencidén del usurpador de aprove-
charse del prestigio adquirido por los productos identificados con ella sino, también, en
la logica imposibilidad en que se hallaba el damnificado para oponerse al no desarrollar
actividad comercial en el pais.

Empero, prosigue, la referida no es la situacion a dilucidar aqui, dado que en la especie,
ademas de que el nombre en conflicto no goza de notoriedad, los negocios que lo utilizan
actiian comercialmente en la misma zona y, por ello, como su empresa lo usé en forma pu-
blica y ostensible durante prolongado lapso, la actora tuvo tiempo y oportunidad suficien-
te para iniciar su reclamo en término. El que no lo haya hecho, agrega, tiene relevancia
para resolver la litis, pues “...ningun 6bice existe para que, aun luego de concretada la co-
pia de una marca o de un nombre comercial su propietario decida consentir la situacion”
y, si ello ocurre, no puede el juez resolver de oficio, es decir, suplir la inactividad de aquél.
El descripto constituye —dice también- el verdadero alcance del articulo 29 de la ley
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22.362, ya que al hacer partir el plazo de prescripcion del momento en que comienza el
uso publico y ostensible de un nombre o desde que su titular tuvo conocimiento del hecho,
sus principios informan que aun en el supuesto de plagio, como el interesado puede dispo-
ner discrecionalmente de la prerrogativa que la ley le acuerda, si no lo hace en el lapso de
un afio su inaccion -como lo sostuvo una de las Salas del fuero- debe considerarse como
una actitud de tolerancia.

Una exégesis diversa —afirma- consagraria un criterio gravoso cual es, dejar al arbitrio de
quien se sienta perjudicado escoger el momento que estime conveniente para reivindicar
su derecho a la exclusividad del nombre, a pesar que durante afios hubiese consentido
que fuese usado por un tercero. Arguye, para finalizar, que el fallo también es pasible de
la tacha de arbitrariedad, en cuanto los jueces prescindieron de considerar los términos
de la norma aplicable, circunstancia a raiz de la cual aparece tinicamente fundado en la
voluntad de aquellos, vulnerandose asi el derecho que consagra el articulo 18 de la Cons-
titucion Nacional.

V-
Pienso que el recurso extraordinario es procedente por haberse puesto en cuestion dere-
chos que se afirman acordados por una ley federal y haber sido la sentencia de fs. 331/333
denegatoria de los que la parte invoca.

Examinando el fondo del asunto, dado que los jueces fundaron el rechazo de la defensa
opuesta por al apelante en lo dispuesto por los articulos 27 y 28 de la ley 22.362, viene
al caso recordar que la Corte en Fallos: 268:528 —considerando 3° y sus citas- y 292:319,
tras interpretar los articulos 42 y 43 de la ley especifica entonces vigente (n° 3975 —el con-
tenido de los actuales, en lo que aqui interesa, es similar al de los antes citados- establecio
el verdadero alcance de la proteccion que la Ley de Marcas otorga al nombre comercial.
Expres6 el Tribunal en esa oportunidad, que tal ampara tendia a “...proteger tanto el
interés de los consumidores como las buenas practicas comerciales. Y esto ultimo a fin
de prevenir el aprovechamiento ilegitimo del fruto de la actividad y prestigio ajenos, con
desmedro de la funcion individualizadora insita en el derecho al uso exclusivo del nombre
comerciales”, para sostener a renglon seguido, “Ello equivale a afirmar que uno y otro
interés, ambos juridicamente protegidos, presuponen que los nombres o designaciones en
pugna sean iguales o confundibles.

De acuerdo a las pautas de la mencionada doctrina de la Corte, y como en autos no pue-
de discutirse la evidente identidad de las designaciones en conflicto —como no lo hace,
vale decirlo, la propia apelante- aparece como correcto lo aseverado por los magistrados
respecto a que la actitud de ésta, al elegir un nombre comercial cuya falta de novedad no
podria ignorar, import6 una conducta ilegitima, sin que fuera menester la prueba acabada
de un movil ilicito.

A partir de tal premisa, seglin pienso, la solucion a la que arribaron aparece plenamen-
te justificada en cuanto concluye que, como el actuar de la accionada encuadraba en lo
prescripto por las normas del Codigo Civil de que hacen mérito, no podia ésta argiiir
haber logrado —sobre la base de lo establecido por el articulo 29 de la Ley de Marcas- la
propiedad del nombre con que individualiza su empresa, maxime cuando concuerda con
la jurisprudencia que el Tribunal sostuvo en casos analogos (v., en tal sentido, los prece-
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dentes citados en el decisorio y los que informan Fallos: 177:91; 255:209 y 249, 259:282;
302:519 y causa S. 314. XXI “Skis Rossignol S.A. y otro ¢/ Colucci, Nicolas”, sentencia
del 31 de marzo de 1987).

Admitido como debe quedar, entonces, que en el caso resulta de indiscutible aplicacion la
jurisprudencia tenida en cuenta por los jueces, aparecen entonces privados de aptitud los
argumentos mediante los cuales la apelante pretende sostener lo contrario. En efecto, pues
si las designaciones, en virtud de los vocablos que la conforman, resultan confundibles y
el elemento elegido para diferenciarlas —el mentado logotipo- no cumple tal misién, tam-
poco es posible pretender que ambas coexistan por la distinta forma en que comercializan
los productos quienes las utilizan, ni en razén que aquellos vocablos deban considerarse
de uso comun, calificacion esta tltima que, ademas, fue desestimada por el sentenciador.
Pero es de recordar que la apelante, en pos de confutar lo resuelto por los jueces —en
especial la referida inaplicabilidad del articulo 29 de la ley 22.362- reseia el que, segiin
pretende, es el verdadero alcance de dicha norma. Examinando su discurso, presume que
la conclusion a la que arriba solo puede resultar fruto de una exégesis apegada al texto
literal de la disposicion, por cuanto conduce a privilegiar conductas refiidas con la fina-
lidad esencial de la Ley de Marcas, al aceptar como posible que quien adopta un nombre
comercial copiando servilmente el utilizado por otro comerciante del ramo puede, luego
de cierto plazo, reivindicar la designacion asi adoptada como propia.

Frente a la referida postura, en cambio, muestra su verdadera excelencia la propugnada
por el sentenciante quien, a partir de estimar que de una conducta contraria a la ley no
puede nacer ningun derecho, concluy6 que en el caso la accionada, pese a que lo utilizo
durante casi dos afos, debia cesar en el uso del nombre comercial que —y poniéndonos en
la posicion que mas la favorece- eligio sin arbitrar los medios necesarios para que resulte
inconfundible con anteriores en el mismo ramo, dado que este criterio integra armdnica-
mente las normas del Capitulo II de la Ley de Marcas con la regla moral reconocida por
el Codigo Civil, con el propdsito logico de privilegiar las sanas practicas comerciales,
principio este ultimo que, segun lo sostuvo el Tribunal, asume caracter rector en materia
marcaria (cf. precedentes ut supra citados).

V-
A resultas de todo lo dicho, pienso que no puede tampoco predicarse que en el caso los
magistrados actuantes soslayasen los términos de la norma en que bas6 su derecho la
apelante, y, por ello considero que la tacha traida contra el fallo que dictaron debe deses-
timarse.

Opino, por lo expuesto, que corresponde confirmar la sentencia en lo que fue materia de
recurso. Buenos Aires, 13 de julio de 1990. OSCAR EDUARDO ROGER.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 30 de julio de 1991.
Vistos los autos: “Expofoto S.R.L. ¢/ Expofot S.R.L. s/ cese de uso de nombre”.
Considerando:
1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cdmara Nacional de Apelaciones
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en lo Civil y Comercial Federal que, al revocar el fallo de la instancia anterior, desestimd
la excepcidn de prescripcion opuesta por la demandada y, en consecuencia, la conden6 a
cesar en el uso de su nombre comercial, la vencida interpuso el recurso extraordinario que
fue concedido a fs. 349.

2°) Que la alzada concluyd en que no cabia hacer lugar a la prescripcion alegada, con fun-
damento en la norma expresa del articulo 29 de la ley 22.362, pues sostuvo que el nombre
comercial de la demandada era una “copia servil” de la marca inscripta a favor de la actora
y del nombre comercial de ésta, por lo que tal circunstancia importaba exteriorizar un pro-
posito de aprovechamiento del prestigio ajeno y, por consiguiente, una conducta vedada
por el articulo 953 del Codigo Civil.

3°) Que para asi decidir, el a quo —pese a tener por cumplido el plazo que hacia aplicable
la norma federal mencionada en el considerando precedente-, excluyd su aplicacion al sub
lite con la mera cita de jurisprudencia de la Corte referente a hipotesis diversas a la aqui
examinada ya que, vgr.: en Fallos: 258:249, el caso resuelto hacia referencia a la oposi-
cion al registro de una marca que fue desestimada con sustento en el prestigio comercial
adquirido por el uso de quien solicité su inscripcion, con fecha posterior al de la oponente,
y el de Fallos: 253:267 apuntaba a la aplicacion del art. 41 de la antigua ley 3975 a una
marca extranjera, precedente donde no fue examinada —por razones formales- la prescrip-
cion alegada.

4°) Que lo expuesto adquiere singular gravedad con sélo considerar que el fallo no exhibe
la menor referencia a extremos facticos del expediente que aparecen como decisivos para
la solucion de la solucion de la litis. Tal es el caracter “publico” y “ostensible” del uso
prolongado de su nombre comercial por la recurrente, segun lo exige el articulo 29 de la
ley 22.362 para el progreso de la prescripcion de la accion, circunstancia a cuya prueba
se habia supeditado —durante la vigencia de la ley 3975-, la admitida procedencia de la
defensa de prescripcion legislada en su articulo 44, vgr.: en el caso de Fallos: 259:282
que cita el sefior Procurador General en el dictamen precedente (véase abundante prueba
informativa e instrumental citada por el juez de primera instancia a fs. 292).

5°) Que, en este mismo orden de ideas, también prescinde el a quo de que en el mercado
minorista, donde incursiona la demandada, la actora no utilizaba el nombre comercial que
figuraba inscripto y que da motivo al presente proceso sino otros nombres comerciales
distintos, que desde su inscripcion la marca tampoco fue explotada, asi como que los am-
bitos de comercializacion de las sociedades litigantes no eran los mismos. Ello impedia
tener por configurada, amén de lo expresado, una afectacion directa del interés del publico
consumidor o una manifiesta mala practica comercial tendiente a aprovechar el prestigio
ajeno (véase peritaje de fs. 105 y planilla no impugnada de fs. 100/101), presupuestos
que fueron los que presidieron, en otros casos, la remision a la norma del articulo 953 del
Cadigo Civil (Fallos: 255:209 y 249; 307:1454, entre otros) y que se hallan ausentes en
el presente.
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6°) Que, en las condiciones sefialadas y en funcién de lo expresado, la sentencia recurrida,
en cuanto no efectiia una apreciacion critica de elementos relevantes para la solucion del
litigio ni una interpretacion adecuada de las normas y principios juridicos en juego, causa
evidente menoscabo a las garantias constitucionales que informan el remedio federal y
hace descalificable el pronunciamiento como acto judicial no valido.

Por ello, y oido el sefior Procurador General, se declara procedente el recurso extraordi-
nario y se deja sin efecto la sentencia; con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen
a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento.
Notifiquese y remitase. RICARDO LEVENE (h) - MARTANO AUGUSTO CAVAGNA
MARTINEZ — RODOLFO C. BARRA — AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - JULIO S.
NAZARENO - EDUARDO MOLINE O’CONNOR.

Marcas — Usurpacion de marcas.

Rodriguez Pons, Carlos Alberto ¢/ Gustavo Emilio, Marcelo Gabriel y Emilio Ladislao
Garcia. — 28/02/78 — Fallos: 300:125.

@ Antecedentes

Los querellados son titulares de las marcas “Anexa” numeros 659, 299 y 659.309 otor-
gadas con fecha 13 y 14 de noviembre de 1969, que amparan la representacion de una
cabeza de conejo en las clases 15y 16.

El querellante persigue la condena de su contraria con fundamento en lo dispuesto por el
art. 48 de la ley 3975, por usurpacion de sus marcas titulos nimeros 652.085, 652.086
y 670.528, otorgadas con fecha 14 de octubre de 1969 las dos primeras y 4 de marzo de
1970 la tercera, que amparan dentro de las clases 15 y 16, también la representacion de
una cabeza de conejo. Adujeron que el usado por los querellados en sus productos era la
amparada por las suyas.

La Camara Federal de Apelaciones de la Ciudad de La Plata confirmé la sentencia y re-
chaz¢ la querella entablada y absolvid a los querellados.

Contra esta resolucion se interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte Suprema confirma la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

d) Marcas - Usurpacion.
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B Estandar aplicado por la Corte

-No puede considerarse configurado el delito que se imputa a los querellados de haber
utilizado sus marcas con el dibujo con que los querellantes registraron las suyas, si aparte
de ser confundibles aquéllos las habian registrado con una anterioridad mayor a los dos
afios a la época de la comprobacion de la presunta infraccion, con lo que estaban en su uso
legitimo, protegido por el art. 12 de la ley 3975, derecho que no se extingue si no se dan
las circunstancias enumeradas en el art. 14 de la misma.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuraciéon General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=78016

Marcas — Nombre comercial — Cese -Uso indebido.

Laboratorios Dr. Madaus y Co. ¢/ Smolinski, Estanislao — 21/6/77— Fallos: 298:120.

@ Antecedentes

La Camara Civil y Comercial Federal confirm¢ la sentencia que rechazo6 la demanda in-
terpuesta por Laboratorios Dr. Madaus y Co. contra Estanislao Smolinski y Laboratorios
Dr. Madaus S.C.A. por cese de uso de nombre comercial, por haberse producido la pres-
cripcion prevista en el art. 44 de la ley 3975.

Se interpone recurso extraordinario, el que al ser desestimado, dio lugar a la queja decla-
rada procedente por la Corte.

La Corte Suprema confirma la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Uso indebido de nombre comercial — Plazo de prescripcion.

B Estdandar aplicado por la Corte
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-En el caso que se demanda por uso indebido de nombre comercial por parte del propie-
tario de un nombre comercial y a la vez titular de registros marcarios con ese nombre, es
aplicable el plazo de prescripcion de un afio establecido en el art. 44 de la ley 3975.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=78162

Marcas — Falsificacién - Competencia.

Diaz, Mundo Alberto ¢/ Esteva, Julio César. 31/5/77 — Fallos: 297:563. '*

@ Antecedentes

Se plantea un conflicto de competencia respecto del delito previsto por el art. 289 del
Codigo Penal.

La Corte considera que el conocimiento de esta causa no es de la competencia federal y
declara competente al sefior Juez Penal de San Martin,

L Algunas cuestiones planteadas

a) Jurisdiccion y competencia - Falsificacion de marcas - Art. 289 del Codigo Penal - Acusa-
cion.

B Estandar aplicado por la Corte

- El juzgamiento del delito 289 del Cdodigo Penal corresponde a la justicia provincial y no

14 N de S.: Ver también: Fallos: 254:103; 252:354; 262:15; 266:240; 302:674) y “Acuiia, Héctor y otros”, (Fallos 305:1983) en donde
la Corte expreso que el art. 289 del Codigo Penal contempla la falsificacion de marcas de fabrica, cuyo empleo no es facultativo para el
industrial o comerciante, sino obligatorio en virtud de la ley que asi lo dispone. Al ajustarse las etiquetas y sefiales del whisky adulterado
puestas a la venta a las previsiones del art. 68, inc. 3°, del decreto 141/53 incorporado en el orden nacional por la ley 18.248 bajo la deno-
minacion del Codigo Alimentario Argentino, los hechos de falsificacion de configurarian el delito del art. 289, inc. 1° del Codigo Penal,
respecto de los cuales cabe que se pronuncie —ya por su incriminacion o por atipicidad- el juez en lo Criminal de Sentencia que tomara
intervencion den la causa.
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a la federal.

-Conforme lo dispuesto por el art. 66 de la ley 3975, aunque los hechos de la causa pu-
dieran constituir alguno de los delitos previstos en el art. 48 del citado cuerpo legal, se
requiere la necesaria acusacion particular para que surta la competencia del fuero federal.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=77683

Marcas — Prescripciéon - Uso del nombre.

Julio Sabra e Hijos S.A. y otros ¢/ Baran y Cia — 05/11/1971 — Fallos: 281:121 **

@ Antecedentes

Los actores invocando su nombre civil y el nombre comercial de la firma Julio Sabra e
Hijos S.A., demandan la nulidad de la marca “SABRA”, N° 485.299, que fuera concedida
a los demandados para la clase 15.

La demandada opone excepcion de prescripcion anual (art.44 de la ley 3975), toda vez
que la actora funda la accion en su apellido y en su nombre comercial.

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaro6 la nulidad
de la marca SABRA.

La Corte Suprema confirma la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas — Prescripcion — Uso del nombre.

B Estandar aplicado por la Corte

- La prescripcion de un afio de la accion correspondiente al damnificado por el uso de un

15 N de S.: Ver también: Fallos: 220:609
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nombre de fabrica, de comercio o ramo de la agricultura art. 44 de la ley 3975, no puede
ser invocada cuando no se trata del “uso” del “nombre” sino del registro de una marca,
por mas que ésta consista en el nombre comercial. En consecuencia, debe ser confirmada
la sentencia que, por no estar cumplida la prescripcion decenal arts. 4023 del Codigo Ci-
vil y 844 y 846 del Codigo de Comercio rechaza la defensa aludida opuesta en juicio por
nulidad de marca.
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Marcas — Prescripciéon

Mi Placer S.R.L ¢/ Severino Ponte - 25/09/1968 — Fallos: 271:393"7

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=63195

Informacion complementaria’

Competencia — Falsificacion de marcas.

En la competencia “Carlos Galli y otro” (Fallos: 287:232) en el cual se imput6 la comi-
sion del delito de falsificacion de marcas (art. 48, inc. 2, de la ley 3975) el juez en lo Penal
de San Martin atribuyé competencia al juez federal del mismo lugar.

La Corte con remision al dictamen de sefior Procurador General, declar6 la competencia
del Juzgado en lo Penal de San Martin, provincia de Buenos Aires. A fin de resolver es-
tablecid los hechos investigados: a) posible adulteracion de sustancias alimenticias (art.
200 del Cédigo Penal) y b) falsificacion y aposicion de falsas marcas y fechas de envase
sobre tapas de botellas para leche pasteurizada.

Sostuvo que las marcas objeto del accionar presuntamente delictivo de los prevenidos
eran de aquellas cuyo empleo en cierta clase de articulos no era facultativo para el indus-
trial o el comerciante, sino obligatorio en virtud de la ley que asi lo disponga por lo que la
falsificacion y la colocacion de las marcas falsificadas a articulos distintos a aquéllos en
que debian ser aplicadas encuadraba en las disposiciones del art. 239, incisos 2° y 3° del
Codigo Penal, de indole comtin. Respecto al posible encuadramiento simultaneo del he-
cho en el Cdodigo Penal y en el art. 48 de la ley 3975 sostuvo que no determinaba la inter-
vencion del fuero federal toda vez que no habia mediado la necesaria acusacion particular.

@ Antecedentes
Se declara procedente el recurso extraordinario denegado y se resuelve el fondo del asun-

to —interpretacion del art, 55 de la ley 3975-.
La Corte Suprema confirma la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas — Prescripcion — Delitos.

B Estandar aplicado por la Corte

- El texto y la ubicacion del art. 55 de la ley 3975 presupone la existencia de alguno de
los hechos delictuosos contemplados en el art. 48, a partir de cuya consumacion determi-
na el tiempo hébil dentro del cual las acciones emergentes han de ser deducidas. Ello se
corrobora en la circunstancia de hallarse comprendida la norma en el titulo II de la ley,
referente a las disposiciones penales.

-El art. 55 de laley 3975 es inaplicable cuando “no se acciona en virtud de un hecho con-
sumado de naturaleza delictuosa ni se pretende poner en movimiento la accion criminal
del art. 66 tendiente a la represion o indemnizacion de aquél.

-Cuando se ha promovido una acciéon esencialmente civil tendiente al cese de uso de
una marca con abstraccion de la naturaleza punible o no de los hechos que la generan, no
puede regir el plazo de prescripcion del art. 55 de la ley 3975, ni las causas alli previstas
para interrumpirla.

16 N. de S.: El fallo completo puede consultarse en www.csjn.gov.ar.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracidén General de la Nacién
Suprema Corte:

Abierta la queja a fs. 201 por V.E., corresponde ahora considerar el fondo del asunto. Y a
mérito de las breves razones que paso a exponer, pienso que el apelante estd en lo cierto

17 N. de S.: Ver también Fallos: 168:210;178:207.
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cuando sostiene que el tribunal a quo, al ampliar indebidamente sus alcances, no ha inter-
pretado correctamente el art. 55, de la ley 3975.

En Fallos: 168:210, V.E. declaré: “Que la disposicion del art. 55 establece que: “No se po-
dra intentar accion civil ni criminal después de pasados tres afios de cometido o repetido
el delito, o después de un afo contado desde el dia en que el propietario de la marca tuvo
conocimiento del hecho por primera vez”

“Que como se infiere de su simple lectura, el articulado presupone la existencia de alguno
de los hechos delictuosos contemplados en el art. 48, ante cuya consumacion autoriza y
determina el tiempo habil dentro del cual las acciones emergentes han de ser deducidas.
Que la disposicion legal cuya inteligencia se cuestiona, se refiere a las acciones origina-
das ante la existencia de algunas de las circunstancias dolosas enumeradas en el art. 48,
lo demuestra el hecho de encontrarse ella comprometida en el titulo II de la ley, y en el
capitulo referente a sus disposiciones penales, cuyo procedimiento aparece determinado
en el art. 65”.

“Que en el presente la situacion difiere sustancialmente de la contemplada. No se acciona
en virtud de un hecho consumado de naturaleza delictuosa, ni se pretende poner en mo-
vimiento la accion criminal del art. 66 tendiente a la represion o indemnizacion de aquél;
por el contrario se ejercita, un derecho esencialmente civil, nacido de las circunstancias
contempladas en el art. 6° de la ley, con abstraccion de la naturaleza punible o no de los
hechos que general”

Estimo que las consideraciones transcriptas son estrictamente aplicables al presente caso,
porque la accién de cese de uso promovida por la actora es de indole civil que no se
deriva de hecho delictivo alguno, toda vez que en autos no se han declarado —si hubiera
podido declararse- que los hechos revisten tal caracter, ya que para ello seria presupues-
to necesario la existencia de una accion criminal (art. 66 de la ley 3975). Ello sentado,
tampoco puede regir en el caso de las causas de interrupcion de la prescripcion a que se
refiere el mencionado art. 55.

En consecuencia considero que corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada -en
cuanto confirma el pronunciamiento de primera instancia que no hizo lugar a la prescrip-
cion opuesta por aplicacion del art. 55 de la ley 3975- y devueltos los autos al tribunal de
origen se procede a dictar nuevo fallo por quien corresponda. Buenos Ares, 18 de julio de
1968. EDUARDO H. MARQUARDT.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1968.
Vistos los autos: “Mi Placer S.R.L. ¢/ Severino Ponte s/ cesacion de marca”

Considerando:

1°) Que el recurso extraordinario fue declarado procedente por esta Corte a fs. 201.

2°) Que el art. 55, primer parrafo, de la ley 3975 —sobre cuya base la sentencia apelada
desestimo la defensa de prescripcion- dispone: “No podra intentar accion civil o crimi-
nal después de pasados tres afios de cometido o repetido el delito, o después de un afio
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contado desde el dia en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho, por
primera vez”.

3°) Que en el precedente de Fallos: 168:210, la Corte Suprema resolvio que el texto y la
ubicacion de dicha norma legal presupone la existencia de alguno de los hechos delictuo-
sos contemplados en el art 48, a partir de cuya consumacion determina el tiempo habil
dentro del cual, las acciones emergentes han de ser deducidas. Ello se corrobora por la
circunstancia de hallarse comprendida la norma en el titulo III, de la ley, referente a las
disposiciones penales.

4°) Que en el mismo fallo agregd que, en consecuencia el art. 55 es inaplicable cuando
“no se acciona en virtud de un hecho consumado de naturaleza delictuosa, no se pretende
poner en movimiento la accion criminal del art. 66 tendiente a la represion o indemniza-
cion de aquél...”

5°) Que, por consiguiente, como lo sefiala el sefior Procurador General, dicha doctrina
es de aplicacion al presente caso, pues se ha promovido una accion esencialmente civil,
tendiente al cese de uso de una marca, con abstraccion de la naturaleza punible o no de los
hechos que la generan, por lo cual no puede regir en el sub lite el plazo de prescripcion
del art. 55 de la ley 3975, ni las causas alli previstas para interrumpirla.

Por ello, y lo dictaminado por el sefior Procurador General, se deja sin efecto la sentencia
de fs. 140/144, debiendo dictarse un nuevo pronunciamiento por quien corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 16, primera parte, de la ley 48 y lo resuelto prece-
dentemente. ROBERTO E. CHUTE — MARIO AURELIO ROSALIA — LUIS CARLOS
CABRAL - JOSE F. BIDAU.

Informacion complementaria

Marecas — Registro de la marca - Especialidad.

En el caso “Instituto Sidus S.R.L. ¢/ Mc Neil Laboratorios inc.” (25/11/1965 — Fallos:
262:548), la nocion de “especialidad”, consagrada por el art. 3° inc. 4°, de la ley 3975
comprende también a las marcas usadas aunque no registradas con anterioridad.

Marcas — Falsificacién — Defraudacion — Competencia.

Armatic Aristrocar S.A. - 2/06/1965— Fallos: 262:15 8

18 N de S.:Ver también: “Castellanos, Luis Anselmo y otros” (Fallos305:1147) y “Terrile, Oscar Roberto y otros” (Fallos: 306:343) en
donde la Corte sefialo que los derechos de los titulares marcarios encuentran suficiente respaldo en las facultades de que los inviste la ley
22.362 art. 33 a 41, en orden a los delitos previstos en el art. 31 de la misma, que no consisten en una forma especial de defraudacion sino
que la actividad que se persigue es una verdadera falsificacion con su secuela de engaflo y descrédito para la confianza publica. La Falsifi-
cacion de una marca propiedad del Estado o de un particular resulta de competencia federal por la misma perspectiva legal —art. 33).
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@ Antecedentes

Se investiga, por una parte, la falsificacion de la marca de cosméticos “Armatic Aristo-
crat”, y por la otra, las defraudaciones cometidas mediante la venta de los productos con
rotulos falsos, que se distinguen de la infraccion mencionada primeramente.

La Corte declara que el sefior Juez Nacional en lo Criminal de Instruccion debe seguir
conociendo en esta causa, en cuanto se refiere al delito de defraudacion y remite los autos
al sefior Juez Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a fin de que se
resuelva lo que corresponde respecto de la falsificacion de marcas.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas - Falsificacion — Defraudacion - Competencia — Acusacion
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@ Antecedentes
Se declar6 procedente el recurso extraordinario denegado y se resolvié el fondo del asunto

—interpretacion del art. 44 de la ley 3975-.
La Corte Suprema confirm¢ la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas — Prescripcion — Uso del nombre — Prueba -

B Estdindar aplicado por la Corte

- El delito de falsificacion de marca de fabrica, previsto y penado por el art. 48 de la ley
3975, no se confunde con la defraudacion presuntamente cometida en perjuicio de quie-
nes adquieren productos con rotulos falsos. En el caso de mediar acusacion particular
bastante —circunstancia que debe ser objeto de decision por el juez competente — la falsi-
ficacion de la marca es de competencia de la justicia federal, no asi la defraudacion, que
constituye delito comun.

B Estdndar aplicado por la Corte

-La ley de marcas de fabrica tiende, primordialmente, a proteger las buenas practicas co-
merciales y el interés del publico consumidor.

-Es razonable que el acogimiento de la defensa de prescripcion admitida por el art. 44
de la ley 3975 se supedite a la prueba de que el uso del nombre comercial se haya hecho
en forma tal de posibilitar el conocimiento de ese hecho por cualquier interesado, pues
lo contrario comportaria facilitar la remisién de maniobras incompatibles con lealtad y
seguridad que la practica del comercio exigen.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Marcas — Prescripcion - Uso del nombre.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracidén General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Domecq, Pedro S.A. ¢/ S.R.L. Domecq - 24/08/1964 — Fallos: 259:282"

19 N de S.:Ver también Fallos: 178:207 en donde la Corte sefialé que el art. 44 de la ley 3975 rige las acciones que corresponden al dam-
nificado por el uso que otro hiciera de su nombre comercio o agricultura y que corresponde aplicar la prescripcion de un afio que establece
dicha norma al uso indebido de nombre o ensefia de comercio.

Informacion complementaria

Marcas — Prescripcion.

-En el caso “Autopoint Company S.A. ¢/ Geller Hnos”. 09/11/1963 — Fallos: 227:223)
la Corte sefiald que la circunstancia de que un nombre se haya usado como marca por su
titular en fecha anterior al registro de ese nombre como marca en favor de un tercero, no
obsta a la prescripcion de un afio prevista por el art. 44 de la ley 3975.

-En “The Goodyear Tire y Rubben Company ¢/ Ferrara Felipe y otros” (19/06/1948
— Fallos: 211:1798) consider6 que la prescripcion que establece el art. 55 de la ley 3975
se interrumpe por la deduccidn de la accion penal y por los actos de procedimiento del
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| juicio que es su consecuencia.

Marcas — Embargo - Competencia.

Carballo, José c/ Charles, Stephens Henry — 27/10/1905 - Fallos: 103:319

@ Antecedentes

Se interpone el recurso instaurado ante la Corte (art. 6 de la ley 4055, su correlativo el inc.
3° del art. 14 de la ley 48)

El origen de la accion ha sido una cuestion regida por la ley de marcas de fabricas y un
embargo que hubo de trabarse en su virtud.

En la demanda solo se requiere la indemnizacion de dafios y perjuicios que se dicen su-
fridos por actos anteriores.

Dicha accion tiene como antecedente el embargo solicitado por Don Henry Charles
Stephens en Mayo 19 de 1904 ante la justicia Federal.

La Corte Suprema resolvidé que corresponde a la Justicia Federal el conocimiento de la
presente causa.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Ley de marcas — Embargo — Responsabilidad - Competencia.
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Marcas — Falsificaciéon — Competencia.

Contienda de competencia en la causa seguida por Bagés, Pedro ¢/ Durdan Manuel -
3/03/1994 - Fallos: 55:114

@ Antecedentes

Se dedujo ante un juez local demanda por falsificacion de una marca de fabrica “La
Proveedora” y contrademanda por dafios y perjuicios.

Dictada sentencia firme rechazando la demanda y admitiendo la contrademanda, se plan-
ted un conflicto de competencia.

La Corte Suprema resolvid que la accion de dafios y perjuicios ejercida por el contrade-
mandante no corresponde a la Justicia Federal.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Ley de marcas - Falsificacion de marcas — Dafios y perjuicios- Competencia.

B Estandar aplicado por la Corte

- Resulta competente la Justicia federal desde que la accion deducida en la demanda, se
funda en una ley especial del Congreso -ley 3973- invocada por el actor al pedir que se
haga efectiva la responsabilidad que ella establece en el art. 57, por haberse pedido sin
derecho el embargo decretado contra él, a peticion del demandado.

B Estdndar aplicado por la Corte

- Deducida ante un juez local demanda por falsificacion de marca de fabrica y contrade-
manda por dafios y perjuicios, y dictada sentencia firme rechazando la demanda y admi-
tiendo la contrademanda, la accion por dafios y perjuicios que en virtud de dicha sentencia
gjerciera el contrademandante, no puede decirse regida por la ley nacional de marcas de
fabrica, para atribuir su conocimiento a la justicia federal ratione materiae, aunque invo-
cada dicha ley como defensa por el contrademandado pueda dar lugar en oportunidad al
recurso del articulo 14, Ley de Jurisdiccion.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp
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EXTINCION DEL DERECHO

NULIDAD

Marcas- Nulidad

Trenque Lauquen S.R.L. ¢/ Rodriguez Arias, Manuel -13/05/2003 — Fallos: 326:1572.

@ Antecedentes

Trenque Lauquen S.R.L. promovié nulidad de registracion de marca y —caducidad de
aquélla en subsidio- contra un socio y ex gerente de la sociedad.

La Camara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revoco la sentencia de primera ins-
tancia que rechazo la pretension y declar6 nulo el registro de la marca “Trenque Lau-
quen” por parte de la demandada. Contra dicho pronunciamiento la quejosa interpuso
recurso extraordinario. La Corte confirmo la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Nulidad.

B Estdindar aplicado por la Corte

- El formalmente procedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que
declar6 la nulidad del registro de una marca, si se halla en tela de juicio el alcance asig-
nado a disposiciones de la ley 22.362 y la resolucion apelada es contraria al derecho
invocado por el recurrente.

-Corresponde confirmar la sentencia que —por entender que la marca usada, aunque no
registrada, también esta protegida cuando un tercero sin escrupulos, a sabiendas, inscribe
una marca intensamente usada en perjuicio de terceros- declar6 nulo el registro de una
marca por parte de quien, como gerente y socio de S.R.L., incumpli6 con la preceptiva de
la ley 19.550, actuando sin la lealtad debida a sus socios por un buen hombre de negocios.

Texto del fallo

Dictamen del Procurador General de la Nacion

Suprema Corte:
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Contra la decision de la Camara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que revoco la
sentencia del estrado inferior y declar6 nulo el registro de la marca “Trenque Lauquen”
por parte del demandado (fs. 385/392 de los principales, a los que me referiré en ade-
lante), la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 394/403 que, al ser denegado,
motiva la presente queja.

En estos autos, Trenque Lauquen S.R.L. promovi6 nulidad de registracion de marca y
-caducidad de la misma en subsidio- contra un socio y ex gerente de la misma, Manuel
Rodriguez Arias (fs. 76/92).

El Juez de la primera instancia rechaz6 la pretension, con el argumento de que la Ley
de Marcas ha adoptado el llamado sistema atributivo, que establece que la propiedad de
una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro, salvo obrar malicio-
so de quien la registra para si. El Juzgador expresé que al haber tenido los socios de la
pretensora la posibilidad de conocer la registracion, y no haberse opuesto a la misma, la
nulidad debia ser desechada. También descart6 la caducidad impetrada en subsidio (fs.
316 bis/319 bis).

Apelado el resolutorio, y tal como ya adelanté, la Camara lo dejo sin efecto y decret6 la
nulidad, con fundamento en que existiod por parte del accionado un abuso de confianza en
perjuicio de sus socios, al registrar en forma unilateral la marca “”’Trenque Lauquen”, y
que no existian en el proceso pruebas que indicaran que tal actitud habia sido aprobada o
consentida (fs. 385/392).

En su recurso extraordinario la quejosa califica al fallo en crisis como inexistente desde
que -a su criterio- viol6 el régimen legal del acuerdo previo, e invoca la doctrina de la
arbitrariedad al afirmar que el decisorio desconoci6 las disposiciones de la Ley de Marcas
nl 22.262, en violacion de sus derechos y garantias establecidos por los arts. 17 y 18 de
la Constitucion Nacional.

-1I-
Me referiré en primer lugar al agravio relativo a la “inexistencia” de la sentencia apelada,
que “segun el recurrente ha sido dictada en violacion al art. 109 del Reglamento para la
Justicia Nacional, ya que fue firmada por s6lo dos Camaristas del Tribunal, ...”no existien-
do constancia en los obrados, ni alin en la sentencia misma, por qué no se integré la Sala
de la Excma. Camara de Apelaciones de la Ciudad de Mar del Plata, para condenar a mi
representado” (ver fs. 398).

Conforme al articulo citado del Reglamento para la Justicia Nacional, en las decisiones de
las Camaras de Apelaciones deberan intervenir la totalidad de los jueces que la integran;
sin embargo, en caso de vacancia, ausencia u otro impedimento, si existiera constancia
formal en los autos de dichos supuestos, la decision podra ser dictada por el voto de los
restantes, siempre que constituyeran la mayoria absoluta de los miembros de la Camara
y que concordaran en la solucion del pleito. Pues bien, esa constancia formal existe en
autos, y fue notificada a las partes, las cuales la consintieron (fs. 360 y 361). Ambos Ca-
maristas -por otra parte- coincidieron en el modo de resolver el juicio.

Debo descartar, por lo expresado, el andamiento del resefiado agravio.

-I11-
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En el segundo agravio -como dije- se califica de arbitraria a la sentencia de la Camara por
“...haber violado groseramente elementales principios del raciocinio judicial al descono-
cer y aplicar erroneamente las normas contenidas en la ley 22.362”.

Se explaya en ese sentido la parte recurrente, arguyendo que la arbitrariedad consiste en
haber desconocido el Tribunal apelado el llamado “registro atributivo” que recepta la Ley
de Marcas, y que consiste en que la marca se adquiere con su inscripciéon y no con su uso.
El decisorio en crisis habria ignorado -ademas- los informes del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial que hacian constar la titularidad sobre la marca “Trenque Lauquen”
del quejoso, omitiendo de esa forma el tratamiento de probanzas fundamentales para la
elucidacion del conflicto.

V-
Debo puntualizar que, en mi criterio, el recurso extraordinario es formalmente procedente
respecto al segundo agravio, ya que se halla en tela de juicio el alcance asignado a dispo-
siciones de la Ley de Marcas, y la resolucion apelada es contraria al derecho invocado por
la recurrente. Y en este marco tiene dicho V.E. que no es revisable mediante la instancia
de excepcion la decision sobre la notoriedad, la buena fe y el uso de la marca, debiendo
en tal caso el Alto Tribunal limitarse a determinar si es correcta o no la interpretacion de
laley N°22.362 hecha por el Tribunal apelado (Fallos 310:735).

V-
Desde esta perspectiva, cabe recordar que la Ley de Marcas, que adecud a la legislacion
interna el Convenio de Paris ratificado por ley 17.011, establece en su art. 24, inciso b),
que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocia o debia
conocer que ellas pertenecian a un tercero.

En el caso de autos, ha quedado amplia y reiteradamente demostrado que la marca “Tren-
que Lauquen” es usada por una persona juridica distinta al demandado -aunque éste forme
o0 haya formado parte de la S.R.L.-, desde mucho antes de la inscripcion cuestionada, y
la Camara entendié en su pronunciamiento que la marca usada, aunque no registrada,
también estd protegida cuando un tercero sin escrupulos, a sabiendas, inscribe una marca
intensamente usada en perjuicio de terceros. El Tribunal, en su decisorio, abond dicho
argumento al sostener que, no obstante el sistema atributivo adoptado por nuestra ley, la
jurisprudencia -en su mayoria- ha sostenido que dicho sistema de la Ley de Marcas no
puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a los no registrados de la pro-
teccion que surge de los principios generales del derecho (fundamentalmente el art. 953
del Cédigo Civil, que fulmina con nulidad -cual si carecieran de objeto- a los actos ilici-
tos, contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen a terceros). La Camara dedujo,
en consecuencia con las constancias de autos, que el quejoso, como gerente y socio de la
S.R.L., incumpli6 con la preceptiva de la ley 19.550 actuando sin la lealtad debida a sus
socios por un buen hombre de negocios. En tal contexto, concluy¢ el Tribunal, actuando
el recurrente en contradiccion a las pautas legales y teniendo en cuenta que el error de de-
recho es inexcusable (arts. 923 y 20 del Codigo Civil), al inscribir la marca de la sociedad
por la que actuaba sabiendo que procedia en contradiccion con la norma legal, y carecer
de poder para tal gestion, su proceder -esto es, la inscripcion de marca-, resulta nulo.
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Por ultimo, el argumento del demandado relativo a que la sentencia en crisis omitié con-
siderar prueba decisiva en la resolucion del conflicto -en el sub examine los informes del
registro Nacional de la Propiedad Industrial- carece de toda consistencia pues fue a pesar
de tener en cuenta dichos informes que el Tribunal procedié a nulificar la inscripcion de
la que daban cuenta los mismos.

Es por lo expresado que, en opinion del suscripto, debe admitirse formalmente la queja 'y
el recurso extraordinario, y confirmarse la sentencia apelada. Buenos Aires, 2 de diciem-
bre de 2002. NICOLAS EDUARDO BECERRA.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 13 de mayo de 2003.

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Trenque
Lauquen S.R.L. ¢/ Rodriguez Arias, Manuel”, para decidir sobre su procedencia.
Considerando:

Que contra el pronunciamiento de la Camara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
que, al revocar lo resuelto en la instancia anterior, declar6 la nulidad del registro de la
marca “Trenque Lauquen” que habia formalizado el demandado, éste interpuso el recurso
extraordinario cuyo rechazo origina la presente queja.

Que esta Corte comparte los fundamentos expuestos por el sefior Procurador General, a
los que cabe remitir en razon de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraor-
dinario con el alcance que surge del dictamen que antecede y se confirma la sentencia
apelada. Con costas. Reintégrese el deposito. Notifiquese, agréguese la queja al principal
y remitase al tribunal de origen. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O’CON-
NOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN
CARLOS MAQUEDA.

Marcas- Nombre Comercial- Mala fe- Nulidad de Marcas.

Marriott Corporation ¢/ Rila S.A. y/o quien resulte responsable. 10/09/1991 — Fallos:
314:1048.

@ Antecedentes

La Sala III de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, revocd
la sentencia de primera instancia que habia hecho lugar a la demanda de Marriott Corpo-
ration tendiente a que se condene a Rila S.A. y/o quien resulte responsable, al cese en el
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empleo del nombre “MARRIOTT” para identificar el establecimiento hotelero sito en la
calle Espafia 456 de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.

La actora interpuso recurso extraordinario, el que denegado dio lugar al recurso de queja.
La Corte dejo sin efecto el pronunciamiento impugnado.

Los jueces Ricardo Levene, Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi desestimaron la
queja (art. 280 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion).

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas — Nombre Comercial- Mala fe- Nulidad de Marcas.
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Skis Rossignol S.A. y otro ¢/ Colucci, Nicolds - 31/03/1997 — Fallos: 310:735.

B Estdndar aplicado por la Corte

- Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazo6 la demanda por cese del uso de
nombre comercial, fundandose en que el hecho que la demandada se hubiera inspirado
para elegir la ensefia de su hotel en la marca que leyo en el envase de un dulce no parece
que indique imitacion del nombre de la actora, ni haga presumir mala fe que torne apli-
cable la jurisprudencia sobre las nulidades marcarias construidas en torno al art. 953 del
Codigo Civil.

-Para encuadrar la conducta en el art. 953 del Codigo Civil no es necesaria una prueba
acabada de la existencia de un movil ilicito, bastando la demostracion de una conducta
que objetivamente pueda aparecer como ilicita, y esto se verifica cuando promedia la co-
pia meramente servil de una marca nacional o extranjera.

-Una aplicacion literal de la prohibicion contenida en el art. 24, inc. b) de la ley 22.362
conduciria en la practica a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legis-
lacién marcaria.

-La finalidad primordial de la legislacion marcaria reside en la proteccion de las buenas
practicas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor.

@ Antecedentes

La Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal hizo
lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, decreto la nulidad de la marca “Ros-
signol” registrada a nombre de la demandada, para distinguir productos de la ex clase 16,
excepto de los de perfumeria, incluyendo cosméticos y tocador.

Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario, cuya denegaciéon mo-
tivo la presente queja.

La Corte Suprema confirm¢ la sentencia en lo que pudo ser materia de recurso.

0O Algunas cuestiones planteadas

a) Marca — Oposicion — Registro extranjero — Nulidad — Interés legitimo — Convenio de Paris.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=62003

Marcas — Registro extranjero — Nulidad.

B Estandar aplicado por la Corte

-En casos excepcionales, el titular de un registro extranjero puede reclamar la nulidad de
una marca inscripta en el pais, cuando €sta constituya una copia simplemente servil de la
extranjera, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribui-
dos con ella; se contemplan, asi, las buenas practicas comerciales y el interés del publico
consumidor, protegidos también por la ley de marcas.

- El art. 4°, de la ley 22.362, en cuanto requiere un “interés legitimo” en quien ejerce el
derecho de oposicion al registro o uso de la marca, no parece que pueda entenderse limi-
tativo de las causas de oposicion invocables a los casos mencionados en los arts. 2° y 3°,
de la misma ley, ya que no seria razonable excluir otras posibles cuando la propia ley no lo
ha hecho, mas aun si se tiene en cuenta que al sancionarse dicho cuerpo legal se pretendio
adecuar nuestra legislacion interna a las disposiciones del Convenio de Paris, aprobado
mediante ley 17.011.

- La expresion interés legitimo” contenida en el art. 4° de la ley 22.362 define genérica-
mente las condiciones para el ejercicio de la oposicion, las cuales no conciernen so6lo a la
aptitud del sujeto oponente sino también a las razones que se invocan como fundamento
de la impugnacion, en el caso, las disposiciones del Convenio de Paris.

Texto del fallo

Sentencia de la Corte Suprema
Buenos Aires, 31 de marzo de 1987.




166 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Skis Rossig-
nol S.A. y otro ¢/ Colucci, Nicolds”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
al confirmar lo resuelto en la instancia anterior, hizo lugar parcialmente a la demandada,
para distinguir productos de la ex clase 16, excepto los de perfumeria, incluyendo cosmé-
ticos y tocador. Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario, cuya
denegacion motiva la presente queja.

2°) Que el a quo rest6 trascendencia a la circunstancia de que el actor hubiera transferido
la marca a un tercero, pues considerd que, aun sin tener ningun registro en el pais podia
accionar la nulidad sobre la base de sus otros registros en el exterior. Sefiald asimismo,
que la prueba de informes acreditaba la notoriedad de la marca en fecha muy anterior al
registro de la demandada, quién debid conocer que pertenecia a un tercero (art. 24, inc. b),
de la ley 22.362) y se aprovecho del prestigio internacional del signo de la actora.

3°) Que el apelante impugna la sentencia por ser violatoria de lo dispuesto en los arts.
4° de la ley 22.362 y 6° de la ley 3875 que otorgan derechos exclusivos al titular de una
marca —en este caso, el tercero- lo cual implica la exclusion de cualquiera que pretenda
demandar con base en un registro ajeno. Cuestiona, asimismo, lo decidido acerca de la
notoriedad, buena fe y uso de la marca.

4°) Que el recurso es formalmente procedente toda vez que se halla en tela de juicio el
alcance asignado a disposiciones de la ley de marcas y la resolucion apelada es contraria
al derecho invocado por la recurrente (art. 14, inc. 3° de la ley 48).

5°) Que dicha procedencia no alcanza a los aspectos del sub lite ajenos al recurso extraor-
dinario, como son sus extremos facticos. En el caso, esto significa que no es revisable la
decision sobre la notoriedad, la buena fe y el uso de la marca, de modo que el pronuncia-
miento de esta Corte debe limitarse a determinar si es correcta o no lo es la interpretacion
de la ley de marcas hecha por el a quo, en el sentido de que es admisible que el titular del
registro extranjero pueda oponerse al uso de la marca en cuestion.

6°) Que en cuanto al fondo del asunto, las objeciones de la recurrente no desvirtuan los
fundamentos de la sentencia que, en lineas generales, recoge la doctrina sentada por la
Corte. En efecto, el Tribunal ha establecido que, en casos excepcionales, el titular de un
registro extranjero puede reclamar la nulidad de una marca inscripta en el pais, cuando
ésta constituye una “copia simplemente servil” de la extranjera con posibilidad de apro-
vechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella” (Fallos: 253:267). Se
contemplaron asi, las buenas practicas comerciales y el interés del publico consumidor
protegidos también por la ley de marcas.

7°) Que, de tal modo, se dejo sentado que el &mbito atributivo de la ley de marcas -arts.
6° y 41 de la ley 3975- no era obstaculo a la vigencia de los principios de derecho y de la
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regla moral reconocida en el Codigo Civil (arts. 21|, 954, 954, 1071,1198 y 2514 y otros).

8°) Que el art. 4° de la ley 22.362, en cuanto requiere un “interés legitimo” en quien ejer-
ce el derecho de oposicion al registro o uso de la marca, no parece que pueda entenderse
limitativo de las causas de oposicion invocables en los casos mencionados en los arts. 2°
y 3° de la misma ley, ya que no seria razonable excluir otras posibles cuando la propia
ley no lo ha hecho. Mas aun si se tiene en cuenta que al sancionarse dicho cuerpo legal
se pretendié adecuar nuestra legislacion interna a las disposiciones del Convenio de Paris
aprobado mediante ley 17.011 (confr. exposicion de motivos).

Este ultimo, en su art. 6° bis , apartado 1) dice: “Los paises de la Unidn se obligan, bien
de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que rehu-
sar o invalidar el registro a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que
constituye la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear una confusion,
de una marca que la autoridad competente del pais de registro o de uso estimara ser alli
notoriamente conocida ya como marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la
parte esencial de la marca constituya la reproduccion de una marca notoriamente conocida
0 una imitacion susceptible de crear confusion con ésta”.

9°) Que siguiendo esas pautas, se suprimio el art. 41 de la ley 3975 que establecia que las
marcas extranjeras debian ser registradas con arreglo a sus prescripciones para gozar de
las garantias de dicho régimen legal.

10) Que cabe concluir que la expresion “interés legitimo contenida en el art. 4° de la ley
22.362, define genéricamente las condiciones para el ejercicio de la oposicion, las cuales
no concierne s6lo a la aptitud del sujeto oponente sino también a las razones que se invo-
can como fundamento de la impugnacion, en el caso las disposiciones del Convenio de
Paris.

11) Que, en consecuencia, las normas citadas por el apelante no sustentan la pretension
de renovacion del fallo apelado.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se con-
firma la sentencia apelada en lo que pudo ser materia de recurso. Con costas. Reintégrese
el deposito de fs. 1. Notifiquese, agréguese la queja al principal y devuélvanse. AUGUS-
TO CESAR BELLUCIO — CARLOS S. FAYT — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI
—JORGE ANTONIO BACQUE.

Marcas- Logotipo- Confundibilidad- Nulidad

Burger King Corporation ¢/ Facilven S.A.C.I.C. s/ op. reg. marca-nulidad y cese



168 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

19/06/1986 — Fallos: 308:950.

@ Antecedentes

Las partes discutieron la titularidad de la inscripcion marcaria de un logotipo que acom-
pafiaba las respectivas denominaciones de sus productos, que consiste en dos mitades en-
frentadas de pan para hamburguesas colocadas en los limites superior e inferior de dichas
denominaciones. La actora demandod la nulidad de la inscripcion que habia obtenido la
accionada para las clases 22 y 23 en relacion al mencionado logotipo y, al mismo tiempo,
ambas partes reclamaron que se declarasen infundadas las oposiciones reciprocas a sen-
dos intentos de inscripcion.

La Sala III de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revoco
la de primera instancia e hizo lugar a la demanda de nulidad de las marcas inscriptas por
la demandada y declar6 infundada la oposicion de esta tltima al registro de las marcas
y logotipos de la actora. Contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso
extraordinario. La Corte declaré improcedente el recurso extraordinario.

L Algunas cuestiones planteada

a) Marcas- Logotipo- Confundibilidad- Nulidad.
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agravios; por lo que pudo el tribunal considerar que no se hallaba habilitado para abor-
darla y no puede interpretarse su silencio como una denegatoria tacita de la pretension
esgrimida con base en una norma federal (art. 29 de la ley 22.362), ni resulta atendible la
arbitrariedad alegada al respecto.

B LEstandar aplicado por la Corte

- Lo atinente a la existencia del plagio, la mala fe atribuible a la demandada y la presen-
cia de un interés legitimo en un caso en que ambas partes se disputan la titularidad de la
inscripcion marcaria de un logotipo que acompaiia las respectivas denominaciones de
sus productos remite a cuestiones de hecho; de modo que aun cuando el fallo contempla
aspectos de orden federal —ley de Marcas-, la decision del litigio en este punto no gira en
torno a una particular inteligencia de normas de ese caracter ni el recurrente propone, en
concreto, una distinta de la que surge de la sentencia.

-Los jueces no estan obligados a seguir a las partes en todas las argumentaciones ni a
ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino solo
aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones. Asi ocurre en el caso en el
que el recurrente no demuestra la inteligencia de los elementos que destaca con lo sustan-
cial del debate, toda vez que ni el intento anterior de la actora de inscribir su denomina-
cién como marca, ni lo atinente al origen del nombre adoptado por la demandada- plagia-
do o no-, se muestran como circunstancias susceptibles de alterar la solucion alcanzada
por el aquo en lo que estrictamente resolvio, esto es, la atribucion del logotipo en disputa.

-La defensa de prescripcion —que no habia sido considerada en la sentencia de primera
instancia- no fue oportunamente articulada ante la alzada por el recurrente al expresar sus

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=92362

Marcas —Nulidad — Proteccion del nombre - Seudénimo.

Do Nascimento, Edson Arantes c/ Pistorales,Roberto Antonio y otros. — 03/09/91 — Fa-
llos: 303:1266.

@ Antecedentes

La sentencia de la Camara Federal de La Plata hizo lugar a la demanda y decret6 la nuli-
dad de la marca “Pelé”, registrada por los accionantes, estos dedujeron recurso extraordi-
nario que fue concedido.

La Corte Suprema confirmo la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Ley de marcas — Proteccion del nombre — Seudonimo- Consentimiento.

B Estdindar aplicado por la Corte

-La proteccion que la ley 3975 consagra en su art. 4° en favor del titular del nombre si es
registrado como marca por un tercero, se hace efectiva a través de la accion judicial que
puede ejercer aquél cuando el registro se lleva a cabo sin su consentimiento. Tal accién
reconoce su origen en el derecho que toda persona tiene a preservar su nombre del uso
indebido, constituyendo el supuesto del art. 4° en un caso particular de tal uso, lo que
justifica la inclusion en la ley de marcas, pero el ejercicio de esa accion es independiente




170 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

del cumplimiento de los recaudos que la ley exige para la procedencia de otros remedios
vinculados especificamente a la proteccion de marcas.

-Cabe admitir la asimilacion del seudénimo al nombre de las personas, a los efectos del
art. 4° de la ley 3975, cuando aquél tiene adquirida notoriedad suficiente para merecer la
proteccion legal, es decir que aun tratandose de una designacion ficticia asumida volunta-
riamente, la trascendencia que ella adquiere, merece la proteccion de la ley con el mismo
alcance que la que se brinda al nombre en dicha norma.

-La proteccion del art. 4° de la ley 3975 otorga al titular del nombre la facultad para opo-
nerse al aprovechamiento que de su reputacion pueda efectuar un tercero para comercia-
lizar sus productos.
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L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas — Registro de Marcas- Socios - Nulidad.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=85184

Marcas — Registro de marcas - Nulidad.

B Estdndar aplicado por la Corte

-De acuerdo con el art. 6° de la ley 3975, para obtener el registro de una marca se exige
reunir la condicidon de comerciante, industrial, o agricultor al momento de solicitarlo y
no puede darse por cumplida dicha exigencia, por haber actuado aquél como socio de
una sociedad de responsabilidad limitada aunque al obtener la marca el demandado no
comerciaba por cuenta propia.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracidén General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloIld=78006

Marcas de fabrica - Nulidad de marcas

Sheraton Corporation of América ¢/ Farlandansky, Jacobo —06/09/77— Fallos: 298:629.

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital confirmé
el fallo que desestimo6 la defensa de prescripcion opuesta por la accionada y rechazo la
demanda entablada por la actora a fin de obtener la declaracion de nulidad del registro de
la marca “Sheraton” para la clase 22 y de infundada la oposicion al registro de la misma
marca que solicitara para dicha clase

La accionada interpuso recurso extraordinario, que fue denegado y declarado procedente
por esta Corte en la queja.

La Corte revoco la sentencia apelada y se declara la nulidad de la marca Sheraton para la
clase 22 e infundada la oposicion de la demandada al registro de la misma marca en dicha
clase en favor de la actora.

Urbin Argentina S.A.C. y F. ¢/ S.A. Vifiedos y Bodegas Arizu s/ nulidad de marca —
18/07/1973 — Fallos: 286:72.

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo revoco
la sentencia e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por “Urbin Argentina
S.A.C. y F.” por nulidad de la marca “Uvin” registrada por la S.A. “Vifiedos y Bodegas
Arizu en la clase 23, bajo el n® 598.302, con excepcion de “vinos en general”, respecto de
lo cual rechazo6 la accion manteniendo la validez de dicha marca.

La actora interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte confirmo la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas registradas — Oposicion — Nulidad de marca.
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b) Nulidad de marca — Confusion.
¢) Marcas — Confusion.

B Estdindar aplicado por la Corte

- El titular de una marca registrada para distinguir productos de una clase determinada,
puede oponerse a la concesion de otra para clases diferentes, en aquellos casos en que la
semejanza de las mismas, la difusion de la primera, el hecho de venderse los respectivos
articulos en el mismo tipo de negocio, y otras circunstancias especiales, pueden confundir
al publico consumidor acerca de la procedencia de los articulos o productos, aun cuando
estos no sean confundibles entre si; como también que dicho titular puede, mediando las
referidas circunstancias, solicitar la declaracion judicial de nulidad de una marca®.

- Quien solicita la nulidad de marca debe demostrar interés juridico, es decir, el perjuicio
que puede resultar de una eventual confusion de marca, este interés no es consistente
cuando las marcas en posible confusion identifican productos tan distintos como lo son
los de la industria vitivinicola y la industria del cuero.

- La apreciacion de la posible confundibilidad debe ser tanto mas rigurosa cuanto mayor
es la similitud de los productos identificados por las marcas en cuestion. Pero el rigor del
analisis grafico, fonético, gramatical, etc. se atentia cuanto mayor es la diversidad del
producto.
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@ Antecedentes

La actora inici6 demanda contra Fabril Papelera S.A.C. e I. por uso indebido de nombre
y marca a fin de que se la condene a modificar su rubro social, y elimine el término Fabril.
El juez de primera instancia admiti6 la demanda y la camara la confirmé. Contra esa sen-
tencia la demandada interpone recurso extraordinario.

La Corte confirmo la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Nulidad de marca — Defensa en juicio — Seguridad juridica.
b) Oposicion.

¢) Confusion — Consumidores.

d) Marcas de fabrica — Tutela.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracion General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=73413

Nulidad de marca - Nombre comercial

B Estdindar aplicado por la Corte

- La exigencia del requerimiento oportuno de la nulidad de la marca no s6lo se ajusta a
la interpretacion pertinente del art. 14, inc. 3° de la ley 3975 y satisface la garantia de
defensa se juicio, sino que consagra una clara exigencia de la seguridad juridica. Bene-
ficia la estabilidad de signos admitidos por las autoridades del Registro, frecuentemente
representativos de intereses considerables.

- El nombre de comercio es oponible a la marca de fabrica.
- Las resoluciones prohibitivas del uso del nombre comercial, en la medida necesaria para
evitar posibles confusiones con la marca del actor y el error, en cuanto al origen, de los

terceros compradores, son legitimas.

- No es requisito para la tutela de la marca registrada su efectivo empleo por el titular.

Compariia General Fabril Financiera S.A. ¢/ Fabril Papelera Soc. Anon. Com. e Ind.
s/ uso indebido de marca y nombre 10/08/1962 — Fallos: 253:334.

20 N de S.: Ver también: “Bake Prince “G.F. y E.S. Prestigidcomo ¢/ Perfumeria Dubarry S.A”. (10/08/1955 — Fallos: 226:309) alli la Corte
sefialo que el Titular de una marca registrada para una clase determinada puede oponerse con éxito a la concesion de otra para una clase
distinta siempre que la semejanza de ambas, la difusion de la primera, la circunstancia de vender los respectivos articulos en los mismos tipos
de negocios y otras circunstancias especiales puedan inducir al publico consumidor en confusion acerca de la procedencia de los productos,
aunque cuando éstos no sean confundibles entre si.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacién:

Considero que el recurso extraordinario intentado a fs. 233 debe ser admitido, toda vez
que si bien la sentencia apelada ha resuelto el juicio por razones de hecho y prueba —lo
que la haria insusceptible de ser revisada por V.E. en la instancia de excepcion -, teniendo
en cuenta la intima relacion existente entre dichas razones y las disposiciones de la Ley
de Marcas de cuya interpretacion se trata, pienso que no es posible referirse a unas sin
hablar de las otras. Por ello estimo que ha sido bien concedido a fs. 239 vta. por el a quo.
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En cuanto al fondo del asunto se trata de lo siguiente: a fs. 18 la Compafiia General Fabril
Financiera S.A. inicia demanda contra “Fabril Papelera S.A.C.e 1.” por uso indebido de
nombre y marca, a fin de que se la condene a modificar su rubro social, eliminando del
mismo el término “Fabril”, a lo que accede el juez en su sentencia de fs. 192, confirmada
a fs. 227 por el tribunal de alzada. Y es contra tal decision que la demandada interpone
recurso extraordinario, afirmando que no cabe admitir la existencia de colision alguna
entre “marca” y “nombre”, por considerar que el vocablo fabril cuestionado, es término
de uso comlin y no se usa ni como marca ni aisladamente, sino formando parte integrante
de una denominacion comercial.

De las constancias de autos surge que con mas de cinco afios de anterioridad a la cons-
titucion de la sociedad demandada le fue concedido a la actora la marca “Fabril” para la
clase 18 del nomenclador oficial, y en tales condiciones, no resulta dudoso, a mi juicio, su
derecho a oponerse al uso del vocablo “Fabril” en el nombre comercial de la demandada,
ya que como acertadamente lo destaca el fallo recurrido, el aditamento de la palabra “Pa-
pelera” no constituye un elemento claro de diferenciacion. No obstante las diferencias de
régimen juridico que separan al nombre y a la ensefia de la marca —tiene declarado V.E.- el
art. 43 de la ley 3975 no so6lo contempla la hipotesis de posibles confusiones entre dos
nombres o designaciones comerciales, sino también los conflictos eventuales que pueden
surgir, como ocurre en autos, entre un nuevo nombre y una marca preexistente (Fallos:
243:537 y 245:287, entre otros).

En consecuencia, toda vez que la oposicion de la actora a la utilizacion de la palabra en
cuestion resulta ajustada a derecho, considero que corresponderia confirmar la sentencia
apelada en cuanto ha podido ser materia de recurso. Buenos Aires, 22 de febrero de 1962.
RAMON LESCANO.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 10 de agosto de 1962.

Vistos los autos: “Compaiiia General Fabril Financiera S.A. ¢/ Fabril Papelera Soc. Andn.
Com. e Ind. s/ uso indebido de marca y nombre”.

Y considerando:

1°) Que el recurso concedido a fs. 239 vta. es procedente por haberse puesto en cuestion
derechos que se afirman acordados por la ley federal 3975 y haber sido la sentencia de fs.
227 denegatoria de los que el recurrente invoca.

2°) Que la asercion de que el término “fabril” es de uso comun y no puede ser invocado
como fundamento de la oposicion a un nombre comercial, no autoriza la revocatoria de
la sentencia apelada.

3°) Que ello es asi en lo atinente a las consecuencias de no haberse requerido en oportu-
nidad procesal la nulidad de la marca en cuestion. Porque, como esta Corte lo sefiald en
Fallos: 250:449, la exigencia del requerimiento oportuno de la nulidad de la marca no s6lo
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se ajusta a la interpretacion pertinente del art. 14, inc. 3°, de la ley y satisface la garantia
de la defensa en juicio, sino que consagra una clara exigencia de la seguridad juridica.
Beneficia, en efecto la estabilidad de signos admitidos por las autoridades del Registro,
frecuentemente representativos de intereses considerables.

4°) Que no seria concorde con los fundamentos de la doctrina expresada limitar a los con-
flictos entre marcas la plena validez de la registrada con anterioridad y no impugnada. Las
mismas razones que tuvieron en cuenta los precedentes recordados median también en los
supuestos a que da lugar la confusion entre marcas y nombres.

5°) Que esta Corte tiene, por lo demas, resuelto que la oponibilidad entre marca y nombre
de comercio es concordante con la doctrina de sus precedentes —confr. Fallos: 249:696,
consid. 2° y los alli citados-

6°) Que se dijo entonces, igualmente, que las resoluciones prohibitivas del uso del nombre
comercial, en la medida necesaria para evitar posibles confusiones con la marca del actor
y el error, en cuanto al origen, de los terceros compradores, son legitimas. En consecuen-
cia, tampoco es admisible el agravio genérico atinente al posible alcance del término
registrado como marca.

7°) Que es también doctrina de los precedentes de esta Corte que no es requisito para la
tutela de la marca registrada su efectivo empleo por el titular.

8°) Que a todo ello corresponde agregar que el Tribunal encuentra que el recurrente no
justifica la prescindencia de consideraciones concretas de justicia en la solucion acordada
al caso.

9°) Que, en tales condiciones, habida cuenta de la irrevisibilidad por via de recurso ex-
traordinario de las circunstancias de hecho de la causa, la sentencia apelada debe confir-
marse en cuanto es susceptible de apelacion extraordinaria.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Sefior Procurador General, se confir-
ma la sentencia apelada de fs. 227 en lo que ha podido ser objeto de recurso extraordi-
nario. BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO — ARISTOBULO D. ARAOZ DE LA-
MADRID - LUIS MARIA BOFFI BOGGERO - PEDRO ABERASTURY.

Marcas de fabrica — Nulidad.

Weiner, Leon ¢/ Borsi, Enrique Vicente Serafin s/ nulidad de marcas. 25/11/1960 —
248:479.
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@ Antecedentes

El actor inici6 demanda contra Enrique Borsi a fin de que se anulen las marcas “Sofrinex”
que se habian concedido al demandado pues hacia afos que explotaba el nombre comer-
cial que ademas habia registrado como marca pero que habia omitido reinscribirla a su
vencimiento. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y la camara confirmé
la sentencia.

El demandado interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirmo la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

Oposicion — Nulidad.
Legislacion marcaria.
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Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Competencia — Estafa — Marcas de fabrica.

Palmeiras, Nicolds y otros — 05/03/1956 — Fallos: 234:152.

B Estdindar aplicado por la Corte

- El derecho a oponerse a la concesion de una marca o el de pedir su anulacion en la forma
y por la via pertinente, no es exclusivo de quien tenga registrada a su favor otra marca
igual o parecida. Segun el inc. 3°, art. 14 de la ley 3975 puede promoverse cuestion sobre
la validez de una marca por cualquier circunstancia enumerada en dicha ley, es decir, es
posible oponerse al registro de una marca a pesar de no hallarse en las condiciones a que
se refiere el art. 6° de la ley, lo que significa tener inscripta a su nombre una marca con la
que pueda confundirse la que se pretende registrar.

- El sistema de la especialidad adoptado por nuestra legislacion como regla general no
impide, al titular de una marca registrada para una clase determinada, que pueda oponerse
con €xito a la concesion de otra para una clase distinta, siempre que la semejanza de am-
bas, la difusion de la primera, el hecho de vender los respectivos productos en el mismo
tipo de negocios u otras circunstancias especiales, puedan inducir en confusion al consu-
midor acerca de la procedencia de los articulos aun cuando éstos no sean confundibles
entre si.?!

@ Antecedentes

El juez nacional en lo Penal de Instruccion de la Capital Federal procesoé a Nicolas Ric-
chiuto, Nicolas Palmeira, Cosme di Coste, Horacio Nasella, Juan Giglio y José Marraffa
por el delito de estafa. El juez de sentencia se declar6é incompetente pues los acusados ha-
brian falsificado marcas de fabrica e infringido disposiciones de la ley federal 3975 cuya
aplicacion correspondia a la justicia penal especial.

L Algunas cuestiones planteadas

Competencia - Delitos — Ley de marcas.

B Estandar aplicado por la Corte

- Aunque los hechos imputados pudieran constituir los delitos previstos en el art. 48 de la
ley 3975, y no mediaba en el caso la acusacion particular necesaria para iniciar la accion
criminal, conforme al art. 66 de la ley citada y el proceso habia sido iniciado de oficio y
se seguia por estafa, esto determinaba la competencia de la justicia nacional en lo penal
de sentencia®.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

21 N de S. : Ver también “Fabrica de Tiradores y Cinturones ‘Néstor’ ¢/ ‘Wilmor’ S.R.L. s/ oposicién infundada al registro de marca
‘Wilmor’” Fallos: 248:533

Texto del fallo

Dictamen de la Procuraciéon General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

22 N. de S.: Ver también causas “Mario Gregorio Roitman” (Fallos: 302:1534); y “Mario Roberto Criso y otro” (Fallos: 254:234)
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PATENTES DE INVENCION

Patentes — Nulidad de actos administrativos.

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ¢/ INPI s/ denegatoria de patente.
03/05/2005 — Fallos: 328:1076.

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revoco la sentencia
de primera instancia, hizo lugar a la demanda y declar6 nula la resolucion del Instituto
Nacional de la Propiedad Intelectual n® 34. 997 del 16/09/99 la cual estimé que la actora
no habia salvado las observaciones técnicas formuladas y que no cumpliment6 los requi-
sitos de patentabilidad.

El Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual dedujo recurso extraordinario.

La Corte con remision al dictamen del sefior Procurador Fiscal, dejo sin efecto la senten-
cia.

La jueza Argibay, en disidencia, declardé improcedente el recurso al considerar que los
agravios no suscitaban cuestion federal al no tratarse de ninguno de los supuestos estable-
cidos por el art. 14 de la ley 48.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes - Régimen nacional.
b) Método para ejecutar y llevar a cabo la invencion — Arbitrariedad de sentencia.

B Estandar aplicado por la Corte

- La resolucion 34.997/99 del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual y la posterior
que la confirmo, son actos administrativos que gozan de presuncion de legitimidad la cual
debio ser desvirtuada por quien pretende su nulidad; lo que se resume en probar que co-
rrigid las objeciones de los examinadores o que éstas eran infundadas a la luz del régimen
nacional de patentes.

- La sentencia que se limitd a asegurar la naturaleza ejecutable, mediante la intervencion
del experto con conocimientos del método de busqueda para seleccionar los vegetales con
los rasgos deseados controvertido con grado de previsibilidad suficiente a que se refiere
el art. 20 de la ley 24.481,n0 se encuentra debidamente fundada y no puede convalidarse
toda vez que, situados en un ambito de notoria complejidad técnica, una conclusion diver-
sa exigia un esfuerzo de argumentacion del cual la sentencia carece.
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Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacion.

Suprema Corte:
-1-

La Céamara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala I), por ma-
yoria, revocod la sentencia de primera instancia (fs. 240/242) e hizo lugar a la demanda,
declarando la nulidad de la resolucion del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual
n° 34.997, del 16 de septiembre de 1999 -ratificada el 21 de octubre del mismo afio- que
estimé que la actora no salvo las observaciones técnicas formuladas y que, en consecuen-
cia, no cumplimentd los requisitos de patentabilidad. Para asi decidir, en suma, juzgd
que: a) el debate relativo a si la solicitud comprendia la proteccion de una semilla o de
un aceite de girasol, concluy6 durante el tramite administrativo, habiendo subsanado la
peticionaria la objecion de los examinadores; b) la capacidad del método de busqueda
para seleccionar los vegetales con los rasgos deseados resulta ejecutable, con grado de
previsibilidad suficiente, mediante la intervencion del experto con conocimientos medios
en la materia del articulo 20 de la ley n°® 24.481, por lo que la objecion administrativa en
el punto no es admisible; c) la accion de la técnica humana resulta en el caso decisiva a fin
de lograr un producto con nuevas caracteristicas como el buscado, por lo que es erréonea
su caracterizacion como “procedimiento esencialmente biologico”; d) la solicitud de una
patente relativa a un aceite de girasol con caracteristicas determinadas resulta ajena a la
ley n° 20.247; v, e) la reivindicacion satisface los requisitos de novedad, altura inventiva
y actividad industrial del articulo 4 de la ley n° 24.481; y los conceptos utilizados por el
INPI para denegar la solicitud no responden a los hechos y antecedentes de la cuestion,
por lo que el acto carece de causa en los términos del articulo 7°, inciso b), de la ley n°
19.549 (fs. 288/295).

Contra dicha resolucion, la reclamada dedujo recurso extraordinario (fs. 299/321), que
fue contestado (fs. 324/336) y concedido con fundamento en el articulo 14, inciso 3°, de
la ley n® 48 (fs. 337).

-1I-
Aduce la recurrente que la solucion de la Sala contradice el derecho federal invocado; en
concreto, la preceptiva de los articulos 4, 11, 20, 29 y concordantes de la ley n°® 24.481;
6 del decreto n° 260/96; 27, apartado 3). b, del acuerdo ratificado por ley n° 24.425; 31
y 75, inciso 22, de la Constitucion Nacional; 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho
de los Tratados; y diversas disposiciones de las leyes n® 20.347; 24.376 y 24.572. En ese
marco, recrimina que la inteligencia provista al asunto se desentienda de la intencion del
legislador, del espiritu de las normas y del contexto general en que se inscribe el planteo;
particularmente, en lo que se refiere a la descripcion del invento y a su condicion de repe-
tible a escala industrial.

Refiere que la Camara, al pronunciarse en manera positiva sobre la capacidad de ejecu-
cion del método de busqueda de los vegetales, invadio las potestades técnicas exclusivas
del organismo demandado, ejercidas anteriormente por éste en forma razonable; extremo
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al que se agrega que lo hizo soslayando que el resultado del método descripto es aleato-
rio e implicitamente subjetivo, lo que contraviene las reglas del articulo 20 de la Ley n°
24.481, al exceder las posibilidades de un especialista con conocimientos medios en la
materia, y que el presentado, en rigor, es un proceso de fitomejoramiento, lo que revela
que la actora intent6 registrar una variedad vegetal, no tutelable en el pais por el sistema
de patentes de invencion.

Dice que la solicitud no caracteriza el aceite de girasol reivindicado; que el procedimiento
incluye una etapa de seleccion de semillas, extrafia al contexto legal en debate; que el
precepto originario de la ley de patentes que receptaba la proteccion de estos procesos
fue vetado por el Ejecutivo y excluido, definitivamente, por el articulo 6 del decreto n°
260/96; y que el resultado del método selectivo, dada la técnica mutogenética utilizada,
dependera en forma directa de las habilidades, conocimientos técnicos y criterio subjetivo
del encargado de la tarea.

Critica, asimismo, la falta de sustento de la conclusion final de la ad quem en orden a la
caracterizacion como arbitrario del acto administrativo y, en especial, del apartamiento
-”’sin bases serias y elocuentes”- de las conclusiones de los técnicos del Instituto, dejadas
de lado en beneficio de las expuestas por un perito oficial, sin formacion en la materia;
al tiempo que insiste en la intromision de la alzada en valoraciones técnicas propias del
organismo que, al denegar el planteo, cumpli6 con sus funciones validamente regladas de
policia econémica.

Invoca, por ultimo, un supuesto de trascendencia institucional, dado particularmente, el
desconocimiento de las competencias especificas del ente requerido a que se alude, asi
como la afectacion de las garantias establecidas en el articulo 18 de la Constitucion Na-
cional, por no constituir la sentencia objetada una derivacion razonada del derecho vigen-
te con aplicacion a las circunstancias comprobadas de la causa (v. fs. 299/ 321).

-111-
El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, mediante el acta n® 333.029, requiri6
tutela, en el contexto de la ley n° 24.481, para una “Semilla de girasol que comprende
aceite de girasol que tiene un mayor contenido de 4cido estearico” (fs. 19 /78). Dicha pre-
sentacion fue observada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), quien,
en lo que nos ocupa, dijo que: a) parte del contenido de la reivindicacion no es protegible
por el sistema de patentes; involucrando, en todo caso, la preceptiva sobre derechos de
obtentor; b) las clausulas que caracterizan el método contienen asociado un factor de
aleatoriedad que no garantiza la obtencion del resultado por la persona experta con cono-
cimientos medios en la materia a la que remite la ley; y, ¢) el método conlleva un paso de
seleccion comprendido dentro de los procesos esencialmente biologicos, ajenos al sistema
de patentes (v. fs. 80). Evacuadas las observaciones por la peticionaria (fs. 83/ 94), el
Instituto le requirio, esta vez, una mejor definicion del contenido del 4cido estearico que
caracterice, al menos, el limite inferior del mismo aguardado en el aceite reivindicado
(fs. 96). Contestada la vista una vez mas (fs. 97/100), la Autoridad de Aplicacion insistid,
empero, en sus cuestionamientos, cefiida, sustancialmente, a la falta de satisfaccion de lo
especificado en la ocasion anterior (fs. 102). Respondido tal sefialamiento del Instituto (fs.
103/106), la examinadora responsable reiterd, no obstante, sus criticas a la presentacion,
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las que refirio, en suma, a la falta de observancia de la mayor parte de lo requerido en los
traslados anteriores (fs. 107). Sobre dicha base, se emitio la decision denegatoria que dio
origen, finalmente, a estas actuaciones (v. fs. 120/122), sin advertir, empero, la existencia
de una tltima presentacion de la peticionaria replicando las observaciones del Instituto (v.
fs. 108/119), la que, ponderada por el organismo (fs. 123/124), condujo, en definitiva, a la
ratificacion del temperamento expuesto (fs. 125).

El aludido parecer, a su turno, fue, en lo principal, compartido por el juez de grado (fs.
240/243); y abandonado, empero, mas tarde, por la alzada mediante el fallo en crisis (fs.
288/295).

V-
En primer término procede decir que, entre las criticas del apelante, se introducen un
conjunto de observaciones dirigidas a remarcar diversos defectos en la fundamentacion
de lo decidido. Especialmente, en lo que se refiere a la condicion objetiva y repetible del
método descripto, el que, a juicio de la recurrente, dada la técnica utilizada, es aleatorio y
depende de un conjunto de habilidades y saberes propios del encargado de la tarea; amén
de que conlleva un segmento de seleccion de semillas encuadrable en las leyes sobre de-
rechos de obtentor. Asi situado, arguye que se ha desconocido la garantia consagrada en
el articulo 18 de la Ley Fundamental, pues la sentencia, sin bases serias y elocuentes, se
aparta de las conclusiones de los examinadores del Instituto, sin llegar a constituir, por
ende, una derivacion juridica razonable coherente con los hechos probados de la causa.
Los alcances y naturaleza de la critica vertida y el hecho de que por la misma se cuestio-
nen aspectos de orden factico -como son, principalmente, los que se refieren a la indole
objetivamente reproducible del método descripto- hacen que ella deba apreciarse, pese a
no haber sido invocada en forma expresa por la quejosa, en el marco de la doctrina de V.E.
sobre sentencias arbitrarias; a la que debe estarse en primer lugar, con arreglo, entre otros
antecedentes, a Fallos: 323:35, pues de existir la citada tacha no habria, en rigor, sentencia
propiamente dicha. Por otra parte, si bien el auto que concede la apelacion hace hincapié
en la cuestion federal estricta, no formula, empero, distingos al tiempo de concederla;
criterio que, por otra parte, abona la amplitud que exige la garantia de la defensa en juicio
invocada por la quejosa en su presentacion extraordinaria (Fallos: 307:493, etc.).

V-
Cabe recordar, como bien lo puntualiza el voto de la minoria, que la decision n°® 34.977/99
y la posterior que la confirmo, son actos administrativos que, como tales, gozan de presun-
cion de legitimidad (v. art. 12, ley n°® 19.549), la cual debio ser desvirtuada por el actor que
plantea judicialmente su nulidad; lo que se resume en probar que corrigi6 las objeciones
de los examinadores o que éstas eran infundadas a la luz del régimen nacional de patentes
(v. fs. 289).

En lo que se refiere al método, cabe decir que, conforme a la ltima reivindicacion, el
procedimiento comprende un segmento en que el técnico debe analizar el universo de se-
millas modificadas genéticamente y seleccionar las que han adquirido la cualidad deseada
(v. fs. 110/15). Dicho tramo, en definitiva, fue objetado por la Autoridad de Aplicacion en
diversas oportunidades por no repetible (fs. 80, 107 y 123/24) y la propia actora declard
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haber eliminado de €l lo que se relaciona con “resultados aleatorios” (v. fs. 13, 83/84, 218,
255y 327).

Al aludido segmento se refirié, igualmente, el perito oficial al sefialar que la actora modifi-
co las reivindicaciones referidas al método (fs. 190/91), no obstante lo cual, como bien lo
subraya otra vez el voto en minoria, parece, en rigor, haberse operado un desplazamiento
de aquél desde la clausula 15 de la descripcion originaria (fs. 43/44), a otras de la presen-
tacion final obrante a fs. 110/115, como por ejemplo, lasn° 1, 8 y 9 (v. fs. 289).

Sobre la cuestion se detuvo la accionada al evacuar el traslado del peritaje oficial, apoyada
principalmente en las observaciones del ingeniero contraloreador (v. fs. 197/201). Insistio
alli en que el método de seleccion de simientes que posibilitaria desarrollar un aceite con
alto porcentaje de 4cido estearico es un procedimiento subjetivo y aleatorio, que comporta
la prolongada tarea de un técnico fitomejorador, consistente en plantar y sembrar repetida-
mente hasta obtener una semilla que interese, mecanismo que no satisface la exigencia de
réplica inventiva a fin de alcanzar idéntico resultado. Precis6 que, luego del tratamiento de
mutagénesis quimica, se adquiere un universo de semillas con materia grasa de diferente
composicion en acidos de ese tenor y que, del analisis de cada simiente del conjunto, el
fitomejorador selecciona subjetivamente las que son de su interés, segun lo que esté bus-
cando. Finalmente, anot6 que los métodos de mutagénesis quimica del material vegetal
no son nuevos; y que la mayoria de las semillas tratadas con ellos no resultan por si acep-
tables, pues no es posible garantizar la estabilidad de la linea mutante sino hasta después
de superadas numerosas de estas selecciones (cfse. fs. 202/ 207).

Las respuestas y correcciones de la actora, a su turno, no se hacen cargo de los cuestiona-
mientos resenados, los que recién son abordados en la expresion de agravios, oportunidad
en que se niega la indole arbitraria del método selectivo (fs. 264 vta.) sin perjuicio de se-
fialar que, “... si bien la obtencion del resultado no es sencilla...”, no quiere decir que no
se pueda ejecutar; extremo que dependera de la cantidad de semillas mutageneizadas y de
la aptitud del método de busqueda o screening para seleccionar las plantas con los rasgos
deseados (fs. 267). Dicho senalamiento, vale advertirlo, no avanza en suministrar mayo-
res precisiones y certezas a proposito de uno u otro componente del método cuestionado.
Frente a lo expuesto, la mayoria de la alzada, sin suministrar razén alguna en aval de su
parecer, laconicamente se limit6 a asegurar la naturaleza ejecutable del método de bus-
queda controvertido, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervencion del
“... experto con conocimientos medios en la materia...” a que se refiere el articulo 20 de
la ley n° 24.481. El citado temperamento, en las circunstancias descriptas, no satisface las
exigencias de debida fundamentacion de las decisiones jurisdiccionales y no puede, en
consecuencia, convalidarse, toda vez que, situados en un d&mbito de notoria complejidad
técnica como el aludido, en el que la autoridad con competencia especifica en la materia
fundamenta un parecer exactamente opuesto al de la Sala, una conclusion diversa como
la defendida exigia un esfuerzo de argumentacion del que la sentencia, en este punto, a
todas luces carece. Ello es asi, maxime cuando el citado parecer tampoco resulta avalado
por justificacion alguna provista por la peticionaria o el peritaje oficial (fs. 1891/94) y
cuando, incluso, fundados reparos al respecto eran expresados por uno de los propios
integrantes de la alzada. Reparese que ni siquiera en la contestacion de agravios la preten-
sora suministra esas razones, desde que se limita a referir que la repetibilidad se encuentra
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asegurada y a invocar la patente europea equivalente a la solicitud en examen (fs. 334).
Lo dicho no implica abrir juicio sobre la soluciéon que, en definitiva, proceda adoptar
sobre el fondo del tema, extremo que, por otra parte, como se sefiald al dictaminar, entre
muchos, en el antecedente registrado en Fallos: 324:4178, es potestad exclusiva de las
instancias competentes en esas materias, ajenas a la via del articulo 14 de la ley n° 48; no
obstante que ello si, en cambio, nos exime de considerar los restantes agravios, a la luz,
esencialmente, de las disposiciones de los articulos 20 y 29 de la ley n°® 24.481.

-VI-
Por lo expuesto, considero que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario,
dejar sin efecto la sentencia apelada y restituir los autos al tribunal de origen para que,

por quien proceda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo indicado. Buenos
Aires, 11 de mayo de 2004. FELIPE D. OBARRIO.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 3 de mayo de 2005.

Vistos los autos: “Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ¢/ INPI s/ denegatoria
de patente”.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los argumentos expuestos en el dictamen del sefior
Procurador Fiscal que antecede, a cuyos fundamentos y conclusiones se remite por razén
de brevedad.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el sefior Procurador Fiscal, se declara
procedente el recurso extraordinario interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada.
Con costas (art. 68 del Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion). Vuelvan los au-
tos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con
arreglo al presente. Notifiquese y devuélvanse. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI
- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - CARLOS S. FAYT - ANTONIO BOGGIANO -
JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON de NO-
LASCO - RICARDO LUIS LORENZETTI — CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).
DISIDENCIA DE LA SENORA MINISTRO DOCTORA DONA CARMEN M. ARGI-
BAY

Considerando:

Que los agravios del apelante no suscitan cuestion federal por no tratarse de ninguno de
los supuestos establecidos por el art. 14 de la ley 48. Por el contrario remiten a cuestiones
de hecho y prueba que, més alla de su acierto o error, han sido tratados por los jueces de
la causa y no habilitan la via elegida.

Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario interpuesto, con costas. Noti-
fiquese y remitase. CARMEN M. ARGIBAY.
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Patentes de Invencion-Patentes divisionales- Revalida de patentes extranjeras - Acuerdo
ADPIC

Nihon Bayer Agrochem K.K. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ dene-
gatoria de patente. 22/08/2002 - Fallos: 325:2047.

@ Antecedentes

La Céamara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, revoco el
pronunciamiento de primera instancia y rechazé la demanda mediante la cual la firma Ni-
hon Bayer Agrochem K.K.impugno la resolucion administrativa PN 960101329, dictada
por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 14/9/1998, con costas de ambas
instancias a la actora. La vencida interpuso recurso extraordinario. La Corte declaré ad-
misible el recurso extraordinario deducido por la actora y confirmo la sentencia apelada.

El juez Vazquez — por su voto- considerd que la revalidacion de patentes es una institu-
cion extrafia al funcionamiento del régimen internacional de proteccion de invenciones
que adhiere al sistema de independencia de patentes, segun el cual, no se hace depender
de la primera todas las demas, sino que cada patente tiene su propia vida juridica con
arreglo a la legislacion de cada pais.

Sostuvo, también, que la revalidacion de patentes es una modalidad incompatible no s6lo
con el funcionamiento del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, sino también con
el Convenio de Paris, que se encuentra en contradiccion con el régimen otrora autorizado
porlaley 111.

El juez Petracchi —en disidencia parcial- considerd que si la actora presento su pedido de
patente divisional bajo la vigencia de un nuevo régimen legal, sélo podria accederse a su
pretension en tanto se demostrara que en dicho régimen —al igual que en el de la ley 111-
se admiten los pedidos de revalida de patentes extranjeras.

E juez Bossert — en disidencia parcial- expuso que siendo la fecha de entrada en vigor de
la ley 24.481 el 1° de enero de 1996, si la actora presentd su pedido de patente divisional
con posterioridad a la misma, lo hizo bajo la vigencia del nuevo régimen legal que no
admitia esa posibilidad.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes — Solicitud divisionales- Revdlida de patentes extranjeras.
b) Tratados internacionales- Interpretacion de los tratados.
¢) Convenio de Paris- Acuerdo ADPIC.
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mas del Acuerdo ADPIC, y deben ser aplicadas en el contexto global, evitando un criterio
hermenéutico que enfrente ambos cuerpos y soslaye la necesaria complementacion entre
normas y principios.

-El art. 4, inc. G, punto 2, del Convenio de Paris no puede ser aplicado aisladamente sino
en el espiritu del tratado ADPIC, y con la debida ponderacion de la circunstancia factica
relevante, esto es, considerando que la solicitud compleja era una revalida de patente
extranjera.

-La revalidacion de patentes extranjeras es una institucion extraia al funcionamiento glo-
bal del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, incompatible con los principios que los
Estados miembros aceptaron al aprobar tal acuerdo, cuyos efectos sobre el orden juridico
argentino se produjeron inmediatamente, es decir, a partir del 1° de enero de 1995.

B Estandar aplicado por la Corte

- Las disposiciones del Convenio de Paris deben ser integradas con los principios y nor-

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracion General de la Nacion

Suprema Corte:

I-
La Sala III de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, re-
voco el fallo del inferior que: 1) dejo sin efecto una resolucion del Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial -denegatoria de una solicitud de revalida de patente presentada el
8.2.96, como divisional de otra originaria depositada el 15.12.93-y, 2) ordeno al instituto
continuar con el tramite de revalidacion de la citada divisional (v. fs. 103/105). Para asi
decidir, adujo que, en razén de lo dispuesto por el ADPIC y las leyes 24.481 y 24.572,
el articulo 4°, apartado G, ftems 1 y 2, del Convenio de Paris (leyes n° 17.011, 22.195 y
24.425), no puede ser invocado para solicitar la revalida de una patente extranjera, a partir
del momento en que los citados dispositivos suprimieron la institucion aludida en tltimo
término (fs. 161/163).
Contra dicha decision dedujo recurso extraordinario la actora (v. fs. 166/181), que fue
contestado (fs. 185/199) y concedido a fs. 201 (v., ademas, fs. 216).

-1I-
En sintesis, dice la recurrente, que el decisorio desconoce lo establecido por los articulos
4, seccion G, items 1 y 2, del Convenio de Paris, 1.1 y .2 del tratado ADPIC y 5 de la ley
111, afectando las garantias de los articulos 17 y 19 de la Ley Fundamental. Cita el articu-
lo 14, inciso 3°, de la ley 48. Hace hincapié en que la solicitud compleja en que se funda
la divisional, data del 15.12.93, fecha en que regia la ley 111; y en que el propio ADPIC
-por remision al art. 1, ap. 4, del Convenio de Paris- reconoce la revalida como “patente
de importacion”. Critica la distribucion de costas y pide que, en su caso, se impongan por
su orden (fs. 166/181).




186 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

-111-
Sin perjuicio de dejar a salvo la opinion del Ministerio Publico Fiscal expuesta en ocasion
del dictamen recaido en S.C. Un® 19, L. XXXIV, “Unilever NV ¢/ Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial s./ denegatoria de patente”, del 13.07.99, debe decirse que VE. sent6
criterio en un asunto analogo al presente al resolver, por fallo del 24 de octubre de 2000,
el precedente citado.
En esa oportunidad, la mayoria del Alto Cuerpo juzgd que, el momento relevante a fin
de fijar el régimen legal aplicable a las solicitudes de revalida, es el de presentacion de la
respectiva solicitud (cfse. “Unilever..”. Especialmente, cons. 7° a 10). Ello fue asi, tras
poner de resalto la existencia inequivoca de un asunto federal en los términos del articulo
14 de la ley 48.
El componente novedoso del caso, no obstante, se presenta en razon de que, tratandose
de una solicitud de revalida de patente extranjera, divisional de otra anterior compleja
o “madre” de fecha 15.12.93, entiende la quejosa -como lo hizo el juez de grado (fs.
103/105)- que por imperio del articulo 4, apartado G, items 1 y 2, del Convenio de Paris,
debe tenerse por fecha de la divisional (formalizada, en rigor, el 8.2. 96), la de la solicitud
inicial u originaria (15.12.93). (v., respecto de esta ultima, S.C. N. n°® 122, L. XXXVI,
“Nihon Bayer Agrochem KK c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s. Denega-
toria de patente”, fallo del 19.12.00).
Si esto es asi, resulta obvio -mas frente al parecer expuesto inicialmente por V.E. en el
aludido “Unilever...”, que asistiria razon a la quejosa. Empero, no es esta la opinion de la
alzada y, en rigor, tampoco esta claro que ella se corresponda, finalmente, con la doctrina
del Alto Cuerpo.
Y es que, aun sin ignorar que, en estricto, s6lo a V.E. atafie interpretar sus propios pronun-
ciamientos, entiendo, no puede soslayarse el muy particular énfasis puesto de relieve por
el Tribunal en ocasion de avanzar en el examen del caso “Unilever...”, traido a colacion
aqui. En efecto, sostuvo alli que, el ordenamiento juridico argentino se encuentra trans-
formado por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un tratado internacional que
sienta principios -y disposiciones o estdndares minimos- que comportan un nuevo equi-
librio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de
conocimiento y tecnologias y que resultan incompatibles con el instituto de las patentes
de revalida (v. cons. 12; el subrayado no corresponde al texto original).
Anadi6 a todo lo anterior que, la nociéon de novedad relativa subyacente en el instituto
de las patentes de revalida y la proteccion organizada por la ley 111, que distinguia entre
patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni
con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de proteccion del
acuerdo asi como de las normas sustantivas del Convenio de Paris - Acta de Estocolmo de
1967, especialmente articulos 4 y 4 bis, que el Trip’s ordena cumplir (Parte I, Disposicio-
nes generales y principios bésicos, art. 2, ap. 1); concluyendo que la revalida de patentes
extranjeras es una institucion extrafia al funcionamiento global de la prioridad en el sis-
tema, que infringe sus principios (cfse. cons. 16; el subrayado no pertenece al original).
En tales condiciones, respecto de una solicitud de revalida formalizada, finalmente, el
8.2.96, entiendo que norma alguna de la ley n°® 111, Convenio de Paris o tratado ADPIC
puede ser invocada en auxilio de este planteo, pues lo cierto es que el instituto de la reva-
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lidacion es el que ha sido abrogado del sistema a partir del 1° de enero de 1995.

Por lo demas, en cuanto al criterio de imposicion de costas, no advierto razones para dejar
de lado aqui la reiterada jurisprudencia de V.E. en orden a que se trata de una cuestion
de naturaleza factica y procesal, reservada a los jueces de la causa y ajena, por regla, al
recurso extraordinario (Fallos: 303:802, entre muchos mas), méxime, cuando la rigidez
de la aplicacion de la doctrina sobre sentencias arbitrarias es particularmente mas intensa
respecto de esta materia (v. Fallos: 311:1950, entre varios otros).

V-
Por lo dicho, considero que corresponde admitir el recurso y confirmar la sentencia. Bue-

nos Aires, 21 de agosto de 2001.FELIPE DANIEL OBARRIO

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 22 de agosto de 2002.

Vistos los autos: “Nihon Bayer Agrochem K.K. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad In-
dustrial s/ denegatoria de patente”.

Considerando:

1°) Que la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala
III, revocd lo resuelto en la instancia anterior y rechazé la demanda mediante la cual la
firma Nihon Bayer Agrochem K.K. impugné la resolucién administrativa PN 960101329,
dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 14 de septiembre de 1998,
con costas de ambas instancias a la actora. Contra ese pronunciamiento, la vencida inter-
puso el recurso extraordinario (fs. 166/181), que fue concedido a fs. 201.

2°) Que la actora, empresa con domicilio en Japon, present6 el 8 de febrero de 1996 una
solicitud de patente de revalida (acta 335.356), divisional de la solicitud madre compleja
presentada el 15 de diciembre de 1993. La solicitud madre (acta 326.909) fue finalmente
otorgada, tras resolucion judicial (causa 823/99). En opinién de la actora, si el tramite
de la solicitud compleja debia regirse por las disposiciones de la ley 111, era evidente
su derecho a que la solicitud de patente divisional -cuya fecha debia remontarse al 15 de
diciembre de 1993- también fuese regida por el mismo marco legal, conforme a los prin-
cipios del Convenio de Paris (art. 4, inc. G, puntos 1 y 2) y a las disposiciones del acuerdo
ADPIC (arts. 1.1.y 2).

3°) Que los agravios suscitan cuestion federal tipica pues entrafian la interpretacion y apli-
cacion de normas de naturaleza federal -Convenio de Paris, tratado ADPIC y leyes 24.481
y 24.572-, y la decision del tribunal a quo ha sido contraria al derecho que la apelante
fundo en ellas (art. 14 inc. 3°, ley 48).

4°) Que la recurrente funda su derecho esencialmente en el art. 4, inc. G, punto 2, del
Convenio de Paris (Acta de Estocolmo de 1967), y en el art. 2.1. del acuerdo ADPIC, que
ordena a los estados miembros cumplir esas disposiciones. Segun esa norma, el solicitante
podra, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente compleja, conservando la
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fecha de la solicitud madre inicial -en el caso, el 15 de diciembre de 1993- como fecha
de cada solicitud divisional. Fijado el tiempo critico a diciembre de 1993, habida cuenta
de que regia la ley 111, la cual contemplaba el instituto de la revalidacion de patentes, la
actora se entiende con derecho a la solicitud divisional presentada por acta 335.356.

5°) Que, sin embargo, las disposiciones del Convenio de Paris deben ser integradas con
los principios y normas del acuerdo ADPIC, y deben ser aplicadas en el contexto global,
evitando un criterio hermenéutico que enfrente ambos cuerpos y soslaye la necesaria com-
plementacién entre normas y principios. En este orden de ideas, el art. 4, inc. G, punto 2,
del Convenio de Paris no puede ser aplicado aisladamente, sino en el espiritu del tratado
ADPIC, y con la debida ponderacion de la circunstancia factica relevante del caso, esto
es, considerando que la solicitud compleja era una revalida de patente extranjera. En con-
secuencia, la solicitud divisional que se formuld el 8 de febrero de 1996 también participa
de la caracteristica esencial de ser una revalidacion de patente extranjera.

6°) Que, tal como ha establecido esta Corte en la causa “Unilever” (Fallos: 323:3160), la
revalidacion de patentes extranjeras es una institucion extrafia al funcionamiento global
del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, incompatible con los principios que los
estados miembros aceptaron al aprobar tal acuerdo, cuyos efectos sobre el orden juridico
argentino se produjeron inmediatamente, es decir, a partir del 1° de enero de 1995 (consi-
derandos 12 y 16 del precedente “Unilever”, Fallos: 323:3160).

7°) Que, en consecuencia, es infundada la pretension de la recurrente pues a febrero de
1996 carecia del derecho a solicitar una patente de revalida divisional, tal como se decidié
en la resolucion denegatoria dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(PN 960101329), impugnada en este litigio.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el sefior, Procurador Fiscal, se declara
formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y se confirma
la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Cédigo Procesal Civil y Comercial de la
Nacion). Notifiquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO
- EDUARDO MOLINE O’CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BE-
LLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia parcial)- ANTONIO
BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia
parcial)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (segtin su voto).

VOTO DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Considerando:

1°) Que Nihon Bayer Agrochem K.K. (una empresa domiciliada en Japdn) presento el 8
de febrero de 1996 una solicitud de patente de revalida, referente a compuestos heteroci-
clicos para combatir insectos dafiinos (acta 335.356), que se postulé como divisional de la
solicitud madre —compleja- requerida el 15 de diciembre de 1993 mediante acta 326.909
e inscripta posteriormente por efecto de una sentencia judicial.
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Que dicha solicitud de patente de revalida fue denegada por el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial por resolucion administrativa PN 960101329 del 14 de septiembre
de 1998.

2°) Que la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala
III, revocd lo resuelto en la instancia anterior y rechazd la demanda mediante la cual
la firma solicitante impugno la resolucion administrativa indicada, con costas de ambas
instancias a su cargo. Contra ese pronunciamiento, la vencida interpuso recurso extraordi-
nario (fs. 166/181), que fue concedido a fs. 201.

3°) Que, en cuanto aqui interesa, sostiene la recurrente que si el tramite de solicitud madre
-compleja- se rigio por las disposiciones de la ley 111, lo mismo debe predicarse respecto
de la solicitud divisional aunque formalmente se hubiera presentado en momento en que
aquélla ya no regia, pues ello es lo que resulta del Convenio de Paris en cuanto autoriza
al solicitante de una patente compleja a dividir la solicitud conservando, como fecha de
solicitud parcial, la fecha de la solicitud inicial (art. 4, inc. G, punto 2), esto es, en el sub
lite, la del 15 de diciembre de 1993, en que si estaba en vigor la ley 111. Cita en apoyo
de tal solucion lo previsto por el art. 2.1. del acuerdo ADPIC, que ordena a los estados
miembros cumplir con tal disposicion.

4°) Que los agravios suscitan cuestion federal tipica pues entrafian la interpretacion y apli-
cacion de normas de naturaleza federal -Convenio de Paris, tratado ADPIC y leyes 24.481
y 24.472-, y la decision del tribunal a quo ha sido contraria al derecho que la apelante
fundo6 en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48).

5°) Que la correcta comprension del asunto exige no perder de vista que la solicitud madre
-compleja- (acta 326.909) fue una revalida de una patente originalmente concedida en el
extranjero el 17 de enero de 1986 (fs. 29) y que, en consecuencia, la solicitud divisional
presentada el 8 de febrero de 1996 también participa de la caracteristica esencial de ser
una revalidacion de patente extranjera.

6°) Que tal como lo ha destacado esta Corte, mediante el voto del juez Vazquez, en la
causa “Unilever” (Fallos: 323:3160), la revalidacion de patentes es una institucion extra-
fia al funcionamiento del régimen internacional de proteccion de invenciones que, valga
aclararlo, adhiere al sistema de independencia de patentes, segun el cual, no se hace de-
pender de la primera todas las demas, sino que cada patente tiene su propia vida juridica
con arreglo a la legislacion de cada pais.

Que, en ese sentido, la revalidacion de patentes es una modalidad incompatible no so6lo
con el funcionamiento del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, sino también con
el del Convenio de Paris invocado por la recurrente, cuya contradiccion con el régimen
otrora autorizado por la ley 111 fue destacada tempranamente por autorizada doctrina
(Di Guglielmo, P., Patentes independientes y patentes de revalida, LL t. 142, pag. 247) y
también sefialada expresamente en el considerando 17 del citado voto redactado para la
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causa “Unilever” (conf. en el mismo sentido: Correa, C.M., El régimen de patentes tras
la adopcion del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
comercio, JA t. 2001-I, pag. 429, capitulo 1V).

7°) Que, en consecuencia, es infundada la pretension de la recurrente, pues a febrero de
1996 carecia del derecho a solicitar una patente de revalida divisional, tal como se deci-
di6 en la resolucion denegatoria dictada por el Instituto de la Propiedad Industrial (PN
960101329), impugnada en este litigio.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el sefior Procurador Fiscal, se declara
formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y se confirma la
sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Na-
cion). Notifiquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ADOLFO ROBERTO VAZ-
QUEZ.

DISIDENCIA PARCIAL DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SAN-
TIAGO PETRACCHL

Considerando:
Que adhiero a lo expuesto en los considerandos 1° a 4°, inclusive, del voto de la mayoria,
a los que remito en razon de brevedad.

5°) Que en esta causa la actora ha sostenido en forma expresa lo que a continuacion se
detalla: a) que al momento de presentar su solicitud de revalida de una patente extranjera
o “solicitud madre” (15 de diciembre de 1993) regia la ley 111, cuyo régimen admitia
esa clase de patentes -fs. 38 vta.-; b) que al tiempo de presentar la solicitud divisional de
aquella “solicitud madre” (8 de diciembre de 1996), la ley 111 habia sido derogada por la
ley 24.481 y que este “...nuevo régimen legal...no prevé en nuestro derecho positivo del
instituto de la patente de revalida” -fs. 39; 39 vta. y 42 vta.-; c¢) por ultimo, que la fecha
de presentacion de la solicitud de patente ante la autoridad administrativa “...determina el
régimen juridico aplicable” -fs. 39 vta.-. Asimismo, la demandante no se ha opuesto a la
aplicacion al caso del acuerdo ADPIC, sino que, por el contrario, para fundar su preten-
sion hizo mencion de alguna de sus disposiciones -fs. 44 vta. y 45-.

6°) Que, en rigor de verdad, desde el inicio de las actuaciones la actora se limit6 a sostener
que le asistia un derecho adquirido amparado por la Constitucion Nacional (art. 17) con-
sistente en que sus pedidos de revalida de una patente extranjera -tanto el de la “solicitud
madre” como el de la solicitud de patente divisional- sean regidos por el régimen de la ley
111, puesto que esta ley era la vigente al momento de presentacion de dicha “solicitud ma-
dre” (fs. 176 y 177; ver también fs. 42 vta.; 43 y 157). Fundo su posicion, en lo dispuesto
por el art. 4, inc. G, puntos 1 y 2 del Convenio de Paris, que permite dividir una solicitud
de patente compleja en cierto nimero de solicitudes divisionales, conservando cada una
de ellas la fecha de presentacion de la solicitud inicial -fs. 178 vta.-.
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7°) Que, como ha sido sefialado en el considerando 5° del voto al que adhiero, la norma
del Convenio de Paris antes citada no puede ser entendida de un modo aislado que im-
plique desconocer disposiciones y principios sustantivos contenidos en otras normas del
derecho internacional e interno, sino que debe ser examinada de forma armonica con el
contexto del ordenamiento juridico relativo a la revalidacion de patentes extranjeras -en
tanto la “solicitud madre” como la divisional son pedidos de revalidacion de una patente
extranjera- vigente al 8 de febrero de 1996, momento en que, segiin quedo reconocido en
la causa -fs. 39 vta.-, es el que determina el derecho aplicable al caso (ver en este sentido
lo expresado en el caso “Unilever” en el considerando 3° de mi voto y en el considerando
9° del voto de la mayoria -Fallos: 323:3160).

8°) Que, en consecuencia, si la actora presentd su pedido de patente divisional bajo la
vigencia de un nuevo régimen legal (8 de febrero de 1996), s6lo podria accederse a su pre-
tension en tanto se demostrara -cosa que no ocurrio en la causa- que en dicho régimen -al
igual que en el de la ley 111- se admiten los pedidos de revalida de patentes extranjeras.
En efecto, no han sido refutados en el recurso extraordinario los argumentos de la camara
en el sentido de que “...por interpretacion [del Acuerdo ADPIC]...y de las leyes 24.481 y
24.572, el art. 4, inc. G-1 y G-2 [del Convenio de Paris] ya no puede ser invocado para
presentar solicitudes divisionales de patentes de revalida...”, pues “...1a institucion de la
revalida ha quedado eliminada de nuestro derecho a partir de la sancion de los referidos
regimenes juridicos” (fs. 162). No es apta en este sentido, la sola aseveracion que efectiia
la apelante acerca de que el acuerdo ADPIC consagra estandares de proteccién minima,
pero no impide a los estados otorgar mayores derechos *“...que pudieran corresponder de
acuerdo con la legislacion local...” (fs. 179 vta.).

Tampoco han sido rebatidos los fundamentos que dio la autoridad administrativa al de-
negar el pedido de la actora, consistentes en que el acuerdo ADPIC (al igual que la ley
24.481 y su reglamentacion) no admiten la revalida de patentes extranjeras, pues ésta no
responde a un “requisito de patentabilidad” ineludible: el de la “novedad absoluta o uni-
versal” (fs. 31/34).

Por ello y lo concordemente dictaminado por el sefior Procurador Fiscal, se declara for-
malmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Las costas se
imponen en el orden causado, en atencion a la novedad del asunto y su dificultad juridica
(art. 68, segundo parrafo, Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion). Notifiquese
y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

DISIDENCIA PARCIAL DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A.
BOSSERT.

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 4° inclusive del voto de la mayo-
ria.

5°) Que en esta causa la actora ha sostenido en forma expresa lo que a continuacion se
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detalla: a) que al momento de presentar su solicitud de revalida de una patente extranjera
o “solicitud madre” (15 de diciembre de 1993) regia la ley 111, cuyo régimen admitia
esa clase de patentes -fs. 38 vta.-; b) que al tiempo de presentar la solicitud divisional de
aquella “solicitud madre” (8 de diciembre de 1996), la ley 111 habia sido derogada por la
ley 24.481 y que este “...nuevo régimen legal...no prevé en nuestro derecho positivo del
instituto de la patente de revalida” -fs. 39; 39 vta. y 42 vta.-; c¢) por ultimo, que la fecha
de presentacion de la solicitud de patente ante la autoridad administrativa “...determina el
régimen juridico aplicable” -fs. 39 vta.-. Asimismo, la demandante no se ha opuesto a la
aplicacion al caso del acuerdo ADPIC, sino que, por el contrario, para fundar su preten-
sion hizo mencion de alguna de sus disposiciones -fs. 44 vta. y 45-.

6°) Que, en rigor de verdad, desde el inicio de las actuaciones la actora se limit6 a sostener
que le asistia un derecho adquirido amparado por la Constitucion Nacional (art. 17) con-
sistente en que sus pedidos de revalida de una patente extranjera -tanto el de la “solicitud
madre” como el de la solicitud de patente divisional- sean regidos por el régimen de la ley
111, puesto que esta ley era la vigente al momento de presentacion de dicha “solicitud ma-
dre” (fs. 176 y 177; ver también fs. 42 vta.; 43 y 157). Fundo su posicion, en lo dispuesto
por el art. 4, inc. G, puntos 1 y 2 del Convenio de Paris, que permite dividir una solicitud
de patente compleja en cierto nimero de solicitudes divisionales, conservando cada una
de ellas la fecha de presentacion de la solicitud inicial -fs. 178 vta.-.

7°) Que como lo he sefialado en los considerandos 11, 12 y 13 de mi disidencia en la causa
“Unilever” (Fallos: 323:3160), la fecha de entrada en vigor de la ley 24.481 es el 1° de
enero de 1996, de manera tal que si la actora presentd su pedido de patente divisional el 8
de febrero de 1996, lo hizo bajo la vigencia del nuevo régimen legal que no admitia esta
posibilidad.

Por ello y lo concordemente dictaminado por el sefior Procurador Fiscal, se declara for-
malmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Costas en el
orden causado en atencion a la novedad del asunto y su dificultad juridica (art. 68 del
Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion). Notifiquese y devuélvase. GUSTAVO
A. BOSSERT.

Patentes de Invencion - Acuerdo ADPIC- Propiedad Intelectual- Medicamentos
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la nulidad de la resolucion del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que denegd
la solicitud de patente divisional P 97 01 04975 para compuestos antibacterianos y com-
posiciones antibacterianas que los comprenden. Contra dicho pronunciamiento la deman-
dada dedujo recurso extraordinario.

La Corte revoc¢ la sentencia apelada y rechazo la demanda (art. 16 —segunda parte- ley
48).

El juez Petracchi y el juez Boggiano -en sus respectivos votos- revocaron la sentencia
recurrida y rechazaron la demanda.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes de Invencion- Solicitudes divisionales.
b) Tratados internacionales- Interpretacion de los tratados- Acuerdo ADPIC.
¢) Medicamentos- Productos farmacéuticos y productos quimicos.

Pfizer Inc. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente -
21/05/2002 — Fallos: 325:1056.

@ Antecedentes

La Camara revoco a decision de primera instancia e hizo lugar a la demanda, declarando

B Estdandar aplicado por la Corte

- Un tratado internacional ratificado por nuestro pais tiene, en las condiciones de vigencia,
jerarquia superior a las leyes (art. 75, inc. 22, Constitucion Nacional).

-Teniendo en cuenta que las negociaciones tuvieron lugar con posterioridad a la vigencia
de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados (aprobada en la Republica
Argentina por ley 19.865), todas las disposiciones de los acuerdos de la Organizacion
Mundial del Comercio deben interpretarse de buena fe conforme: I) al sentido corriente
de sus términos; II) a su contexto; y III) a su objeto y fin (parrafo 1 del art. 31 de dicha
Convencion).

-El Acuerdo ADPIC fue concebido como un cuerpo juridico integral, en el que las distin-
tas normas guardan necesaria correlacion con el espiritu que se plasma en el preambulo y
en la parte I relativa a “disposiciones generales y principios basicos”, particularmente los
arts. 7° y 8° de dicho Acuerdo, donde se establecen lineas de equilibrio entre la proteccion
de los derechos de los titulares de las patentes y los de otros sectores de importancia vital
para el desarrollo economico social y tecnologico de los paises miembros.

-El Acuerdo ADPIC parte de reconocer que existen diferentes grados de desarrollo entre
los paises signatarios y que la aceptacion de su texto es inescindible de las disposiciones
transitorias. De esta transicion, s6lo estan excluidos los principios que inspiran el sistema
general del acuerdo y ciertas obligaciones que los Estados decidieron asumir de manera
inmediata, tal es el caso del art. 70, ap. 8, parrafos ay b.

-El Acuerdo ADPIC diferencia la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se
establece la Organizacion Mundial del Comercio, de la fecha de aplicacion del acuerdo
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para el miembro de que se trata, que depende del transcurso de los plazos de transicion.

-De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 65.1 y 65.2, la Republica Argentina ha tenido,
como regla general, el derecho de aplazar la aplicacion de las disposiciones del Acuerdo
ADPIC hasta el 1° de enero de 2000, y ha podido ejercer esa facultad en forma explicita,
o incluso implicitamente, mediante el dictado o la conservacion de normas de sentido
contrario a las normas del tratado siempre que no disminuyese el grado de compatibilidad
de la legislacion de fuente interna respecto del tratado, conforme a lo dispuesto en el art.
65.5 conocido como clausula de “no degradacion”.

-Lo establecido por el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC que entrafia, entre otras modificacio-
nes, la posibilidad de solicitar la division de una patente compleja en solicitudes divisio-
nales, conservando como fecha de cada una y con el beneficio del derecho de prioridad, si
correspondiere, la fecha de la solicitud inicial, figura en el art. 4°, parrafo G, del Convenio
de Paris, vigente en nuestro pais que, por lo demas, el tratado ADPIC manda expresa-
mente cumplir (art. 2.1).

-Segun los términos del art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, el nivel uniforme que impone el
tratado solo se refiere a modificacion de solicitudes pendientes en la fecha de aplicacion
del acuerdo para el miembro de que se trate, es decir, pendientes al vencimiento del plazo
de transicidon que corresponda.

-En el supuesto de materia no protegida anteriormente, y que debe recibir proteccion con-
forme a los criterios del Acuerdo ADPIC, deben respetarse tanto las exigencias propias
de las solicitudes divisionales (Convenio de Paris, art. 4, parrafos G y H), como los limites
temporales adoptados por el pais miembro, por ello: ni la materia debe haber pasado al
dominio publico, ni el solicitante puede agregar un objeto que no esté comprendido o que
no sea accesorio del objeto principal definido en la solicitud inicial, y, ademas, la solicitud
debe hallarse pendiente, en el caso de la Republica Argentina , al 1° de enero de 2000.

-Como resulta del art. 31 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el
art. 70.7 del Acuerdo ADPIC no puede ser comprendido aisladamente, sino en el contexto
de las obligaciones internacionales asumidas y conforme a la intencion de dar oportu-
nidad a los Estados para adecuar sus legislaciones nacionales con la minima conmocion
interior.

-La interpretacion que se atribuya al art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, que es una norma ge-
neral que juega respecto de todos los ambitos de la tecnologia, no puede llegar a anular lo
dispuesto en el art. 70, parrafo 8, que es una norma esencial para la proteccion mediante
patente de los productos farmacéuticos y productos quimicos, y que refleja un punto criti-
co en la negociacion de los intereses en pugna.

-Segun el Acuerdo ADPIC, cabe distinguir las siguientes exigencias, que debian ser respe-
tadas por nuestra legislacion nacional: a) el Estado miembro esta obligado a recibir soli-
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citudes de patentes de productos farmacéuticos desde el 1° de enero de 1995, admitiendo,
si correspondiere y se reclama, la prioridad del Convenio de Paris (art. 70.8, parrafos a
y b); b) el Estado miembro debe aplicar a esas solicitudes los criterios de patentabilidad
del acuerdo desde “la fecha de aplicacion del Acuerdo para el Miembro de que se trate”
(art. 70.8, parrafo b); y c) respecto de las solicitudes que se hallen pendientes a la fecha
de aplicacidn del acuerdo para el miembro, se debe permitir su modificacion a fin de que
el titular acceda a la mayor proteccion que el acuerdo contempla (art. 70.7 del ADPIC).

-La ley correctiva 24.572 acorto, en casi tres aflos, el periodo de transicion previsto en el
art. 104 de la ley 24.481, y acort6 a un afo el plazo del inc. a) del actual art. 102 de la ley
de patentes, reconociendo la prioridad de una primera solicitud presentada en el extran-
jero sobre materia no patentable segtn la ley 111, en tanto esa primera solicitud hubiese
sido presentada dentro del afio anterior a la sancion de la ley argentina.

-En tanto el Acuerdo ADPIC permitia a un pais miembro en desarrollo aplazar la aplica-
cion de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnologia
no protegidos en su territorio, hasta diez afios a contar del 1° de enero de 1995 (arts. 65.4,
65.1 y 65.2 del tratado), bien podia el legislador argentino fijar un periodo de transicion
que finalizara a los cinco afios contados desde la fecha de publicacion de la ley correctiva
24.572 en el Boletin Oficial , esto es, al 23 de octubre de 2000.

-Corresponde revocar la sentencia que —por entender que prohibe lo que el tratado in-
ternacional expresamente autoriza- declar6 la inconstitucionalidad del art. 100 de la re-
glamentacion de la ley 24.481, aprobada por decreto 260/96, pues ello no resulta de
una sistematica interpretacion del acuerdo, en tanto la regla contenida en el art. 70.7 del
Acuerdo ADPIC se refiere a todo el campo de la tecnologia y debe armonizarse con los
limites temporales establecidos por los paises miembros.

-Corresponde revocar la sentencia que declard la inconstitucionalidad del art. 100 del re-
glamento de la ley de patentes —decreto 260/96-, en tanto dicha norma guarda coherencia
con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto en el marco general dado por los
arts. 70.7 y 70.8, aps. a y b, del Acuerdo ADPIC.

-La reivindicacion de prioridad de una solicitud compleja del 15 de septiembre de 1986,
invocando una prioridad del Convenio de Paris al 18 de septiembre de 1985, no satisfacia
las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC, ni del art. 100 del reglamento de la ley
argentina (decreto 260/96), razon por la cual el INPI no estaba obligado a mantener la so-
licitud de mayor proteccion en situacion de “pendiente” hasta “la fecha de aplicacion del
Acuerdo” para la Reptiblica Argentina en lo relativo al campo de productos farmacéuticos
y podia denegar lo peticionado.

Texto del fallo
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Dictamen de la Procuracién General de la Nacién

Suprema Corte:

I-
La Sala 1* de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revoco
la decision de grado (fs. 220/222) e hizo lugar a la demanda, declarando la nulidad de la
resolucion del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que denegé la solicitud de
patente divisional P 97 01 04975 para compuestos antibacterianos y composiciones anti-
bacterianas que los comprenden.
Para asi decidir se sustentd, esencialmente, en la preceptiva de los arts. 65.1, 2 y 4, 70.1
y 7 del tratado aprobado por ley 24.245 y 100 de la ley 24.481, con apoyo en los cuales
estimo que la reclamante presentd una solicitud de modificacidon de patente autorizada por
el convenio ADPIC -si bien con anterioridad al plazo establecido en la norma aplicable-
concluyendo por ello que, aunque prematura, la peticion se ajusté a derecho y fue denega-
da definitivamente con amparo en un precepto, el del art. 100 del decreto 260/96, invalido,
por oponerse a la norma del art. 70.7 del convenio ADPIC (fs. 255/260).
Contra dicho pronunciamiento la demandada dedujo recurso extraordinario (conft. fs.
268/280), el que fue contestado por la contraria (v. fs. 283/288) y concedido a fs. 290.

-11-
En mi opinidn, los agravios suscitan cuestion federal estricta pues se debate la inter-
pretacion de un tratado internacional y de normas -ley 24.481, decreto 260/96, etc.-de
naturaleza federal, y la decision ha sido contraria al derecho que la apelante fund6 en
ellas, declarandose, incluso, la inconstitucionalidad de un precepto del ultimo dispositivo
mencionado. En este contexto, cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de
esclarecer la inteligencia de normas del caracter sefialado, la Corte no se encuentra limi-
tada por las posiciones de la alzada ni de las partes, sino que le incumbe realizar una de-
claratoria sobre el punto disputado, segun la interpretacion que rectamente le otorgue (v.
Fallos: 316:631, entre muchos mas); extremo que se encarece por debatirse -reitero- en el
caso la inteligencia del ADPIC, en tanto que la influencia que su insercion representa para
el derecho de patentes argentino -tiene dicho V.E.- no puede depender del criterio de las
partes y de sus iniciativas respecto del debate (U.19.XXXIV. “Unilever N.V. ¢/ Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, sentencia del 24 de octubre
de 2000, considerando 14).

-111-

Advierto que cabe situar la discrepancia de la recurrente en torno, esencialmente, al con-
cepto de “materia nueva”, en el marco de la normativa sobre patentes industriales, como
-a mi modo de ver- adecuadamente lo sefiala el tiltimo vocal opinante (v. fs. 258 vta).
Asi, en la tesis de la camara, los compuestos farmacéuticos

reivindicados -por tratarse de la solicitud divisional de otra anterior compleja, pendiente
de aprobacion al entrar en vigor el ADPIC- constituyen “materia vieja” susceptible de una
mayor proteccion comprensiva del “producto”; mientras que en la del INPI, por tratarse
los productos farmacéuticos de objetos de patentamiento prohibido al tiempo de formali-
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zarse la solicitud madre, constituyen “materia nueva”, excluida, por ende, de la proteccion
de la primera parte del art. 70.7 del ADPIC y alcanzada por las normas de su disposicion
final y por las de los arts. 100 de la ley 24.481 y 100 de su decreto reglamentario 260/96.
A juicio de la presentante, entonces, en lo que aqui interesa, s6lo los derechos de propie-
dad intelectual ya solicitados y de patentamiento no prohibido al tiempo de formularse la
peticion originaria, podrian, llegado el caso,configurar materia susceptible de una modifi-
cacion reivindicatoria en los términos del citado art. 70.7 -10 parte- del ADPIC.

No se debate, en cambio, que con fecha 15 de septiembre de 1986, la actora solicité una
patente argentina, con prioridad sustentada en una solicitud estadounidense del 18 de
septiembre de 1985, en base a la cual peticiono, mas tarde (el 28 de octubre de 1997), una
patente “divisional” de la primera relativa a compuestos antibacterianos y composiciones
antibacterianas que los comprenden.

Tampoco que al tiempo de la prioridad como al de la primera solicitud, el patentamiento
de los productos farmacéuticos se hallaba prohibido en razon de lo dispuesto por el art. 4°
de laley 111; y que la reivindicacion de septiembre de 1986 podia entenderse comprensi-
va tanto del procedimiento como del producto descripto en la peticion.

Por otro lado, quedo igualmente puesto de manifiesto que el peticionante “...no pretende
que se conceda su solicitud antes del vencimiento de los 5 afios...” a que se refieren el art.
100 de la ley 24.481 y los preceptos concordantes(v. fs. 237 vta.).

V-
V.E., recientemente, al fallar la causa “Unilever...” ya citada, puntualiz6 que el ordena-
miento juridico argentino se halla transformado por la vigencia -a partir del 1° de enero
de 1995- de un tratado internacional que sienta principios y normas o estandares minimos
que comportan un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los
derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologias (v. considerando 12 del voto de
la mayoria).
Afadi6 a lo anterior que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia,
jerarquia superior a las leyes y que sus principios integran en forma inmediata el orden
juridico argentino, puntualizando que la interpretacion de buena fe de esa consecuencia
lleva a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solucidon que comporte una frus-
tracion de los objetivos del tratado o comprometa el cumplimiento futuro de las obliga-
ciones que de él resultan (v. considerando 14).
Resalto, finalmente, tras invocar la normativa de los arts. 1, 65 y 72 del ADPIC, que el
mismo incluye clausulas de plazos automaticos de transicion a favor de distintas cate-
gorias de paises, que no requieren reserva internacional alguna puesto que el tratado no
admite reservas, lo que significa -preciso- que la voluntad de los estados ha sido establecer
obligaciones internacionales escalonadas; en otros términos, que los estados miembros
expresaron su voluntad de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los
plazos de transicion, con excepcion de ciertas obligaciones internacionales que asumie-
ron en forma inmediata, como, por ejemplo, la del art. 65.5 (v. considerando 15y D.361.
XXXIV “Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschriankter Haftung ¢/ Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente”, fallo del 13 de febrero de 2001,
cons. 7°). En ese contexto situo la cuestion relativa a la patentabilidad de los productos



198 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

farmacéuticos, los que recibieron en el tratado -asevero- una regulacion especifica a fin de
mitigar el impacto que los nuevos estandares pudiesen tener en las legislaciones naciona-
les (“Unilever...” considerando 16).

V-
En lo que nos atafie, entonces, debe decirse que el art. 100 de la ley 24.481, en el marco de
las previsiones delos items 1, 2 y 4 del art. 65 del ADPIC, establece que “No seran paten-
tables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) afos de publicada
la presente ley en el Boletin Oficial”, afiadiendo luego que “...Hasta esa fecha no tendran
vigencia ninguno de los articulos contenidos en la presente ley en los que se disponga la
patentabilidad de productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen
indisolublemente con la patentabilidad del mismo”(Reparese en que la ley 24.481 fue
publicada en el Boletin Oficial el 20 de septiembre de 1995 y que la 24.572, modificatoria
en el punto de la anterior, fue publicada en el mismo medio el 23 de octubre de 1995).
En consonancia con el art. 70.8 del ADPIC se previd, no obstante, la aceptacion del de-
posito de solicitudes sobre productos farmacéuticos durante el plazo de transicion, pero
para ser otorgadas, de satisfacerse los requisitos respectivos, una vez vencido aquél, en
expresion del sistema conocido por los autores como “mail box o black box™ (art. 101,
ley 24.481). Se previo, también, la posibilidad de que se presenten solicitudes de patentes
formalizadas en el extranjero antes de la sancion de la ley 24.481, cuyas materias no fue-
ran patentables conforme a la ley 111 pero si conforme a la nueva norma, fijandose, entre
otras condiciones, que la primera solicitud se haya hecho efectiva dentro del afio anterior
a la sancion de la ley en vigor (v. art. 102). El decreto 260/96, por su parte, al reglamentar
el art. 100 de la ley 24.481, dispuso sobre la admisibilidad de solicitudes sobre productos
farmacéuticos anteriores a la ley -antes, en rigor, que sobre el plazo de transicion a que
se refiere el articulo que se dirige a reglamentar- prohibiendo la aceptacion de aquéllas
cuyos primeros reclamos en el pais o en el exterior hubieran sido presentados con ante-
rioridad al 1° de enero de 1995, salvo las hipotesis en que los solicitantes reivindicaran la
prioridad del Convenio de Paris con posterioridad a esa fecha. Establecid, luego, que en
ningln caso las que sirvan de base para el inicio del tramite en Argentina seran anteriores
al 1° de enero de 1994, y que se seguiran los mismos criterios en los casos de conversion
o modificacion de solicitudes de patentes de procedimientos a patentes de productos far-
macéuticos (v. art. 100, decreto 260/96).

El ultimo dispositivo adquiere aqui singular relevancia pues, finalmente, con base en el
mismo fue que —tras invocar el art. 100 de la ley 24.481- el INPI deneg¢ el pedido de la
actora (confr. fs. 199/200). El precepto se vincula ciertamente con lo relativo a la formula
conocida como “pipeline”, item objeto de fuerte controversia en el parlamento argentino
al tiempo de debatirse la ley 24.481 y que podria resumirse en el propdsito de consagrar
una proteccion extendida, en ciertos supuestos, a patentes sobre productos farmacéuticos
solicitados u otorgados en otros paises antes de entrar en vigor la nueva ley (sobre el tema:
“Antecedentes parlamentarios” L.L. Afio 1996-B, paragrafos 53, 154, 193/200, 275/276,
310, 371, 404, 502 del debate parlamentario de la ley 24.481 y su insistencia). Dicho
proposito, acogido ampliamente en el proyecto del Ejecutivo (v. su art. 101), fue luego,
como se vio, limitado en el texto de la ley al afio anterior a su sancion (art. 102, inc. a,
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ley 24.481), precepto luego reglamentado por el art. 100 del decreto 260/96, conforme se
refirio.

Sin embargo, adviértase aqui -aclarado que el demandante no pretende que se le conceda
su solicitud antes de transcurrido el término previsto en el art. 100 de la ley 24.481- que
el actor no situd su pretension en el marco de los arts. 101 o 102 de aquella ley -relacio-
nados mayormente, como se resalto, con el art. 70.8 del ADPIC- sino en el del art. 70.7
de ese tratado internacional, puesto que defiende que se trata de la modificacion de una
solicitud pendiente a la fecha de aplicacion del acuerdo en la Argentina, extremo que -a su
ver- habilitaria el reclamo de una mayor proteccion de la materia contenida en la peticién
y no protegida o protegida mas débilmente en el pais con anterioridad a la aprobacion del
ADPIC.

Es en este punto y dejando de lado el caracter prematuro que pudo revestir el asunto si-
tuado s6lo en el marco del art. 100 de la ley 24.481 y de las disposiciones internacionales
concordantes, puesto que la accionada, al invocar la prevision del art. 100 del decreto re-
glamentario 260/96, ha denegado, finalmente, en forma lisa y llana la pretension,recobra
relevancia la discusion sobre el caracter “viejo” o“nuevo” de la materia reivindicada en la
patente divisional de la pretensora, a la que se aludi6 supra y se abunda en lo que sigue.
Ello es asi, por cuanto, si bien no parece haber dudas sobre la oposicion legislativa y
reglamentaria a una apertura -en el punto- amplia del registro de patentes -como, reitero,
en consonancia con el precepto del art. 70.8, inc. b in fine, del ADPIC, preveia el art. 101
del Proyecto del Poder Ejecutivo- lo cierto es que, segun se interprete el texto del art. 70.7
del ADPIC -norma jerarquicamente superior a las anteriores, con arreglo a la disposicion
del art. 75, inc. 22, de la Constitucion Nacional- asistird o no razén a la pretensora. No es
ocioso resaltar que el decreto 590/95, derogado por el 290/96, reglamentaba este asunto
en modo expreso, al establecer su art. 74 que, en estos casos, la autoridad de aplicacion
admitira “...su modificacion para reivindicar la proteccion mayor acordada en las disposi-
ciones del Trip’s- Gatt, de conformidad con lo dispuesto en su art. 70.7, sin que tales mo-
dificaciones amplien el alcance de la materia reivindicada...”. Ello es asi, sin perjuicio de
lo observado por V.E. sobre el mencionado dispositivo en el parrafo 2° del considerando
15 del precedente “Dr. Karl...”, ya citado.

Precisado lo anterior, es dable constatar que asiste razén al vocal que sefiala que el ADPIC
se refiere a “materia” en numerosas disposiciones y que no parece hacerlo siempre con
igual significado (fs. 258 vta.). En efecto, alude a “materia patentable” en el art. 27; a
“materia de la patente” en el art. 28.1, incs. a y b; a “materia de una patente” en el art. 31;
a “materia protegida” en los arts. 44.1 y 70.4; a “materia del acuerdo” en el art. 63.1; a
“materia existente” en el art.70.2; a “materia que [...] haya pasado al dominio ptblico” en
el art. 70.3; a “materia nueva” en el art. 70.7; etc.

Como se anticip0, la accionada defiende que el art. 70.7 ha de entenderse limitado a los
derechos de propiedad intelectual ya solicitados antes de entrar en vigor el ADPIC para el
pais de que se trate y de patentamiento no prohibido en él a esa fecha. No coincido, empe-
ro, con esa tesitura,desde que, excluir de la eventual modificacion reivindicatoria aquello
cuyo patentamiento no era admitido con anterioridad -entiéndase por tal, una rama de la
tecnologia, productos de algunos de sus sectores o cierta clase o tipo de inversiones(v. art.
27 del tratado)- comporta virtualmente vaciar de contenido el precepto, de modo tal que
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sus seis palabras finales invaliden el resto de su contenido (conft. fs. 256).

Considero, en cambio, que es el art. 28.1, incs. a y b, del tratado ADPIC uno de los que
en mayor medida puede auxiliarnos para interpretar adecuadamente esta expresion. Se
utiliza alli la voz “materia” como sinénimo de “objeto” de la patente, al referirse a los
alcances de la proteccion en los casos en que se proyecta sobre un procedimiento o un
producto; lo que, por otro lado, resulta igualmente evidente de estarse al dispositivo del
art. 34.1, el que emplea, a su turno, la locucion “objeto” con similar alcance que “materia”
en la hipotesis del art. 28.1, inc. b, del ADPIC. En ese mismo orden, procede se sefiale
que, si el propio legislador internacional se crey6 en la necesidad de excluir de la posible
modificacidon de solicitud prevista en el art. 70.7 del tratado a la “materia nueva”, fue asi
porque entendi6 que aquélla puede alcanzar a materia antes no protegida o protegida mas
débilmente, en tanto hubiere sido reivindicada en la peticion originaria.

Adviértase que una posibilidad similar admite de manera nitida el convenio en la hipotesis
del art. 70.8, inc. b in fine, relativa precisamente a productos de indole farmacéutica o qui-
mica para la agricultura, oportunidad en que se acepta que los criterios de patentabilidad
establecidos en el acuerdo se apliquen a solicitudes depositadas en las condiciones del art.
70.8, aun cuando reivindiquen una prioridad anterior a la fecha de entrada en vigor del
acuerdo sobre la OMC (1° de enero de 1995).

En consecuencia, como se trata aqui de una patente del tipo “divisional” que reconoce
como origen una solicitud anterior, se requiere, para que pueda mantenerse la prioridad,
que la modificacion no incluya materia nueva entendida como un componente no contem-
plado en la primera solicitud, puesto que, de no ser asi, se trataria de una reivindicacion
diferente para la que no se podria pretender la prioridad reconocida para la materia origi-
naria.

Luego, cuando nos hallamos en presencia de una materia ya existente pero bajo una dis-
tinta proteccion -en el caso, como procedimiento- el hecho de que se pretenda “reivin-
dicarla proteccion mayor” como producto no la convierte en nueva pues la materia ya
existia y, por lo tanto, no resulta alcanzada por la prohibicion del tramo final del art. 70.7
del ADPIC.

No obsta a lo dicho la norma del art. 70.1 del ADPIC, en cuanto establece que el tratado
“...no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicacion del
acuerdo para el miembro de que se trate...”. En primer término -por cierto, de compartirse
la muy controversial tesitura de que la prevision atafie también a actos como el exami-
nado- corresponde se diga que tal concusion es abonada por las propias disposiciones
del acuerdo el que, como se sefald, admite claramente la posibilidad aqui analizada en
la hipétesis del art. 70.8, inc. b in fine; extremo que vienen a corroborar los arts. 102 de
la Ley de Patentes y 100 del decreto 260/96, desde que, si bien con limitaciones —entre
otras- temporales, ambos preceptos reconocen la posibilidad de abrir el registro a pedidos
anteriores a la fecha de entrada en vigor del acuerdo. Y en segundo lugar, dado que la
posibilidad de modificar una solicitud pendiente para reivindicar una protecciéon mayor
aparece prevista en el propio tratado, es obvio que la misma no puede entenderse pros-
cripta por otra de las disposiciones del convenio internacional que viene a consagrarla.

-VI-
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A mérito de lo expuesto, considero que corresponde declarar procedente el recurso y con-
firmar la sentencia. Buenos Aires, 15 de marzo de 2001. FELIPE DANIEL OBARRIO.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2002.

Vistos los autos: “Pfizer Inc. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria
de patente”.

Considerando:

1°) Que la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala
1, revoco lo resuelto en la instancia anterior y estim6 que la resolucion denegatoria P 97
01 04975, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de
1998, cuya nulidad se debatid en el litigio, era ilegitima pues se sustentaba en el art. 100
del reglamento de la ley 24.481 (anexo II del decreto 260/96), norma inconstitucional
por transgredir el art. 70, parrafo 7, del Acuerdo ADPIC, de superior jerarquia normativa.
Contra ese pronunciamiento, el instituto demandado interpuso el recurso extraordinario
federal, que fue concedido a fs. 290.

2°) Que la actora solicit6 el 15 de septiembre de 1986 una patente argentina (acta 305.233),
invocando una prioridad al 18 de septiembre de 1985 de la patente norteamericana n°
777.471. Posteriormente, el 28 de octubre de 1997, peticion6 una patente divisional de la
primera, relativa a”’compuestos antibacterianos y composiciones antibacterianas”(fs. 26).
Tal como sefala el sefior Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, no se discute en
autos que tanto al tiempo de la prioridad como al de la primera solicitud, el patentamiento
de productos farmacéuticos se hallaba prohibido en razén de lo dispuesto en el art. 4 de
la ley 111, y que la reivindicacion contenida en el acta 305.233 de septiembre de 1986
podia considerarse comprensiva tanto del procedimiento como del producto (fs. 297). A
fs. 199/200 consta la disposicion del 18 de agosto de 1998 de la Administracion Nacional
de Patentes, que fundamenta la denegacion de la solicitud en los términos del art. 100 de
la ley 24.481 y 100 del reglamento (decreto 260/96, anexo II).

3°) Que el tribunal a quo, tras establecer la jerarquia normativa de las normas federales
comprometidas en la solucidon de la presente causa, estim6 que la modificacion de una
patente original compleja en distintas patentes divisionales, manteniendo la fecha de prio-
ridad de la presentacion original, fue un supuesto especialmente contemplado en el art.
70, parrafo 7, del acuerdo ADPIC, razén por la cual no podia ser desvirtuado por normas
de fuente interna y jerarquia inferior. Desestimo la interpretacion del INPI en el sentido
de que tal modificacion comportaba incluir en la proteccion una “materia nueva”, y ello
con fundamento en que el objeto de la patente -si bien a efectos de una distinta proteccion-
aparecia en la solicitud original. Asimismo, la cdmara afirmo,que el art. 100 de la ley era
compatible con las disposiciones del acuerdo internacional, en tanto que el art. 100 de la
reglamentacion era claramente inconstitucional, pues agregaba una limitacién temporal
que significaba prohibir aquello que el tratado expresamente permitia. En conclusion y
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por mayoria, hizo lugar a la demanda y declard la nulidad de la resolucién denegatoria
de la solicitud de patente divisional, con costas en el orden causado en ambas instancias.

4°) Que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial reclamo la apertura del recurso
federal con argumentos que pueden resumirse asi: a) el ADPIC debe ser interpretado de
manera sistemdtica y la camara, por el contrario, ha aislado el supuesto regulado en el art.
70.7 del tratado, respecto de los plazos de transicién contemplados en el art. 65, como
asi también de la clausula conocida como “black box™ (art. 70.8); b) las nuevas normas
que en la legislacion interna amplian la materia patentable no anulan la aplicacion de los
periodos de transicion relativos a la entrada en vigor del acuerdo para el miembro de que
se trate; c) la proteccion de productos farmacéuticos constituye “materia nueva” a los
fines de la eventual adquisicion de los derechos exclusivos que brinda la patente, pues
es la materia que no pudo recibir proteccion al tiempo de la presentacion de la solicitud
original; d) la interpretacion global del acuerdo y de las normas de fuente interna, condu-
ce a la compatibilidad entre los arts. 100 y 101 de la ley 24.481 y el art. 100 del decreto
reglamentario, respecto de las exigencias del ADPIC.

5°) Que el recurso es formalmente admisible pues se debate la interpretacion de un tratado
internacional y de normas de naturaleza federal, y la decision ha sido contraria al derecho
que el apelante fund6 en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48). Cabe recordar que, en la tarea de
esclarecer la inteligencia de normas de caracter federal, la Corte no se encuentra limitada
por las posiciones de la alzada ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declara-
toria sobre el punto disputado, segun la interpretacion que rectamente le otorgue (doctrina
de Fallos: 307:1457; 308:647; 316:631 y muchos otros).

6°) Que es conocida la doctrina del Tribunal en el sentido de que un tratado internacional
ratificado por nuestro pais tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquia superior a las
leyes (Fallos: 315:1492, considerandos 17 y 19; 317:1282, considerandos 8° y 9°; art. 75,
inc. 22, Constitucion Nacional). En el sub examine, la cuestion litigiosa requiere interpre-
tar por primera vez en esta instancia el alcance de la obligacion que los estados miembros
de la OMC han asumido en los parrafos 7 y 8 del art. 70 del acuerdo ADPIC. En otros
términos, debe precisarse el limite que ese compromiso asumido internacionalmente com-
porta para el legislador argentino y efectuar el juicio de compatibilidad entre la regulacion
nacional y normas de jerarquia superior. Ahora bien, cabe recordar que la negociacion del
Acuerdo de creacion de la Organizacion Mundial del Comercio tuvo lugar con posterio-
ridad a la vigencia en el plano internacional de la Convencion de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, y son las pautas de esta tltima convencion, especificamente, sus arts. 31
y 32, las que corresponde aplicar como principios de interpretacion de los acuerdos de la
OMC y sus anexos (conf. Seroin Isabelle,

“L’application des réglesd’interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des trai-
tésdans le cadre de L’ALE, de L’ALENA, du GATT et de L’OMC”, Revue Juridique
Thémis, vol. 34, n° 1, afio 2000, pags. 227/272, esp. 276). Ello significa que todas las
disposiciones de los acuerdos abarcados deben interpretarse de buena fe conforme: i) al
sentido corriente de sus términos; ii) a su contexto; y iii) a su objeto y fin (parrafo 1 del art.
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31 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada en la Republica
Argentina por ley 19.865).

7°) Que, en este orden de ideas, no puede soslayarse que el acuerdo fue concebido como
un cuerpo juridico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlacion
con el espiritu que se plasma en el preambulo y en la parte relativa a “disposiciones ge-
nerales y principios basicos”,particularmente los arts. 7° y 8° del Acuerdo ADPIC, donde
se establecen lineas de equilibrio entre la proteccion de los derechos de los titulares de las
patentes y los de otros sectores de importancia vital para el desarrollo econdémico social
y tecnologico de los paises miembros (causa “UnileverNV”, considerando 12 -Fallos:
323:3160-). El acuerdo parte de reconocer que existen diferentes grados de desarrollo
entre los paises signatarios y que la aceptacion de su texto es inescindible de las dispo-
siciones transitorias. De esta transicion, solo estan excluidos los principios que inspiran
el sistema general del acuerdo y ciertas obligaciones que los estados decidieron asumir
de manera inmediata (causa “Dr. Karl Thomae Gesellschaft”, considerando 7° y su cita
-Fallos: 324:204-). Tal es el caso, en lo que interesa en la presente causa, del art. 70, ap.
8, parrafos ay b.

8°) Que en atencidn a que el primer criterio de interpretacion es el textual, debe recordarse
que el Acuerdo ADPIC diferencia la “fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que
se establece la OMC” -por ejemplo, arts. 65.1; 70.8 primer parrafo; 70.8 parrafo a- que
es el 1° de enero de 1995, de la “fecha de aplicacion del acuerdo para el Miembro de que
se trate” -por ejemplo, arts. 70.1; 70.7; 70.8, parrafo b-, que depende del transcurso de
los plazos de transicion. Claramente afirma el art. 70.1: “El presente Acuerdo no genera
obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo para
el Miembro de que se trate”.

Por el juego de los arts. 65.1 y 65.2, la Republica Argentina ha tenido, como regla ge-
neral, el derecho de aplazar la aplicacion de las disposiciones del Acuerdo ADPIC hasta
el1° de enero de 2000 (Fallos: 324:204, citado precedentemente,considerandos 10 y 13),
y ha podido ejercer esa facultad en forma explicita, o incluso implicitamente, mediante
el dictado o la conservacion de normas de sentido contrario a las normas del tratado,
siempre que no disminuyese el grado de compatibilidad de la legislacion de fuente interna
respecto del tratado, conforme a lo dispuesto en el art. 65.5, conocido como clausula de
“no degradacion”.

9°) Que el tema debatido en el sub examine entrafia la interpretacion del art. 70, parrafo 7,
del Acuerdo ADPIC, que dice lo siguiente: “7. En el caso de los derechos de propiedad in-
telectual cuya proteccion esté condicionada al registro, se permitira que se modifiquen so-
licitudes de proteccion que estén pendientes en la fecha de aplicacion del presente acuerdo
para el Miembro de que se trate para reivindicar la proteccion mayor que se prevea en las
disposiciones del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluiran materia nueva” (el
énfasis no esta en el texto). Esta posibilidad, que entrafa, entre otras modificaciones, la
de solicitar la division de una patente compleja en solicitudes divisionales, conservando
como fecha de cada una y con el beneficio del derecho de prioridad, si correspondiere, la
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fecha de la solicitud inicial, figura en el art. 4°, parrafo G, del Convenio de Paris, vigente
en nuestro pais que, por lo demas, el tratado ADPIC manda expresamente cumplir (art.
2.1). Ahora bien: seglin los términos del articulo que se ha transcripto, el nivel uniforme
que impone el tratado so6lo se refiere a modificacion de solicitudes pendientes en la fecha
de aplicacion del acuerdo para el miembro de que se trate, es decir, pendientes al venci-
miento del plazo de transicidon que corresponda.

10) Que el concepto de “materia nueva” que aparece en el art. 70, parrafo 7, in fine, del
Acuerdo ADPIC, debe interpretarse en el contexto de la regla en la cual la expresion esta
inserta, es decir, como parte integrante de una norma concerniente a la modificacion de
una solicitud pendiente a fin de reivindicar una mayor proteccion. Si bien esta “mayor
proteccidon” puede versar sobre el plazo de proteccion o sobre el contenido del derecho
a ser concedido, también puede consistir, en los paises que excluian de la proteccion a
ciertos sectores de la tecnologia, en reclamar proteccion respecto de materia no protegida
anteriormente y que debe recibir proteccion conforme a los criterios del Acuerdo ADPIC.
Sin embargo, en este particular supuesto, deben respetarse tanto las exigencias propias
de las solicitudes divisionales, a fin de que el titular pueda beneficiarse con la fecha de la
solicitud original (Convenio de Paris, art. 4, parrafos G y H), como los limites temporales
que el pais miembro haya adoptado a fin de conceder proteccion a la materia que nunca
estuvo protegida. Por ello: ni la materia debe haber pasado al dominio publico, ni el soli-
citante de la presentacion divisionaria puede agregar un objeto que no esté comprendido
0 que no sea accesorio del objeto principal definido en la solicitud inicial, y, ademas, la
solicitud debe hallarse pendiente, en el caso de la Reptiblica Argentina, al 1° de enero de
2000. Estas condiciones no agotan la cuestion, tal como se desarrollara en los consideran-
dos siguientes.

11) Que, tal como resulta del art. 31 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de
los Tratados, el art. 70.7del tratado no puede ser comprendido aisladamente, sino en el
contexto de las obligaciones internacionales asumidas y conforme a la intencién de dar
oportunidad a los estados para adecuar sus legislaciones nacionales con la minima con-
mocién interior. Es por ello fundamental el art. 70.8 del acuerdo, que nos introduce en las
previsiones relativas a los productos farmacéuticos, y que dice: “8. Cuando en la fecha de
entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda proteccion mediante
patente a los productos farmacéuticos ni a los productos quimicos para la agricultura de
conformidad con las obligaciones que le impone el art. 27, ese Miembro: a) No obstante
las disposiciones de la parte VI, establecera desde la fecha en vigor del acuerdo sobre la
OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invencio-
nes; b) Aplicara a esas solicitudes, desde la fecha de aplicacion del presente acuerdo, los
criterios de patentabilidad establecidos en este acuerdo como si tales criterios estuviesen
aplicandose en la fecha de presentacion de las solicitudes en ese Miembro, o si puede
obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de la prioridad de la solicitud; y c)
Establecera la proteccion mediante patente de conformidad con el presente acuerdo desde
la concesion de la patente y durante el resto de la duraciéon de la misma, a contar de la
fecha de presentacion de la solicitud de conformidad con el art. 33 del presente acuerdo,
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para las solicitudes que cumplan con los criterios de proteccion a que se hace referencia
en el apart. b” (el énfasis no aparece en el texto original).

12) Que la interpretacion que se atribuya al art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, que es una
norma general que juega respecto de todos los ambitos de la tecnologia, no puede llegar
a anular lo dispuesto en el art. 70, parrafo 8, que es una norma esencial para la proteccion
mediante patente de los productos farmacéuticos y productos quimicos, y que refleja un
punto critico en la negociacion de los intereses en pugna. Si los paises en desarrollo que
no admitian esa proteccion en sus respectivas legislaciones, se acogian a alguno de los
periodos de transicion aceptados, debian establecer un medio por el cual pudieran pre-
sentarse solicitudes de patentes para esas invenciones, con el fin de que pudiera preser-
varse tanto la novedad de las invenciones como la prioridad de las solicitudes. En suma,
llegamos a distinguir las siguientes exigencias, que debian ser respetadas por nuestra le-
gislacion nacional: a) el Estado miembro esta obligado a recibir solicitudes de patentes
de productos farmacéuticos desde el 1° de enero de 1995, admitiendo, si correspondiere
y se reclama, la prioridad del Convenio de Paris (art. 70.8, parrafos a y b); b) el Estado
miembro debe aplicar a esas solicitudes los criterios de patentabilidad del acuerdo desde
“la fecha de aplicacion del Acuerdo para el Miembro de que se trate”, esto es, al concluir
el respectivo periodo de transicion (art. 70.8, parrafos b), y c) respecto de las solicitudes
que se hallen pendientes a la fecha de aplicacion del acuerdo para el miembro (es decir,
al final de la etapa de transicion), se debe permitir su modificacion a fin de que el titular
acceda a la mayor proteccion que el acuerdo contempla (art. 70.7 del ADPIC).

13) Que el legislador nacional dict6 la ley 24.481 y su correctiva, la ley 24.572, que modi-
ficé la anterior precisamente en los articulos que interesan en el sub lite. El art. 100 de la
ley vigente (redaccion seglin el art. 104 de la ley 24.572, que recibié nueva numeracion en
el texto ordenado dispuesto por decreto 260/96, anexo I), dice: “No seran patentables las
invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) anos de publicada la pre-
sente ley en el Boletin Oficial. Hasta esa fecha no tendra vigencia ninguno de los articulos
contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de
productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente
con la patentabilidad del mismo”.

Tal como surge de los antecedentes parlamentarios, al debatir la ley correctiva los legis-
ladores fueron conscientes de tener a su disposicion la posibilidad de adoptar el plazo
de transicion mas extenso del art. 65.4 del Acuerdo ADPIC respecto de los productos
farmacéuticos, pero evaluaron politica y econdmicamente apropiado para nuestro pais
establecer en forma explicita un periodo de transicion de cinco afios, contados a partir de
la publicacion de la ley en el Boletin Oficial (plazo que finaliz6 el 23 de octubre de 2000).
Acortaron, pues, en casi tres afios, el periodo de transicion previsto en el art. 104 de la
ley 24.481 que, en su version original, decia: “...no seran patentables las invenciones de
productos farmacéuticos antes del 1°de enero del afio 2003”. También en la ley correctiva
24.572, el Congreso de la Nacion acort6 a un afio el plazo del inc. a del actual art. 102
de la ley de patentes, reconociendo la prioridad de una primera solicitud presentada en
el extranjero sobre materia no patentable seglin la ley 111, en tanto esa primera solicitud
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hubiese sido presentada dentro del afio anterior a la sancion de la ley argentina. Puesto
que el Acuerdo ADPIC permitia a un pais miembro en desarrollo aplazar la aplicacion
de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnologia no
protegidos en su territorio, hasta diez afios a contar del 1° de enero de 1995 (arts. 65.4,
65.1 y 65.2 del tratado sub examine), bien podia el legislador argentino fijar un periodo
de transicion que finalizara a los cinco afios contados desde la fecha de publicacion de la
ley correctiva 24.572 en el Boletin Oficial, esto es, al 23 de octubre de 2000 (conf. Dia-
rio de Sesiones Senadores, 19/7/95, esp. pag. 2800/2807; Diario de Sesiones Diputados,
28/9/95, esp. pag. 4476/4480).

14) Que el fundamento de la resolucion denegatoria del INPI se centra en el art. 100 de la
reglamentacion de la ley, aprobada por el decreto 260/96, anexo II, que establece:

“No se aceptaran solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras so-
licitudes en el pais o en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1 de
enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindican la prioridad prevista en el
Convenio de Paris con posterioridad a dicha fecha. En ningtin caso las primeras solicitu-
des que sirvan como base para el inicio del tramite en Republica Argentina seran anterio-
res al 1 de enero de 1994. Se seguiran los mismos criterios en los casos de modificacion o
conversion de solicitudes de patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de pro-
ductos farmacéuticos”. Esta disposicion fue declarada inconstitucional por la camara, por
violacion del art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, en razén de que, a juicio del tribunal a quo, el
reglamento prohibe lo que el tratado internacional expresamente autoriza.

15) Que tal transgresion no resulta de una sistematica interpretacion del acuerdo, en su
contexto y en su espiritu,tal como se ha analizado en los considerandos 8° a 12 preceden-
tes. En efecto, la regla contenida en el art. 70.7 del acuerdo se refiere a todo campo de la
tecnologia y debe necesariamente armonizarse con los limites temporales que los paises
miembros han establecido para paliar la conmocion que los nuevos criterios de patentabi-
lidad podria causar en sectores que no gozaban de la proteccion a la fecha de entrada en
vigor del acuerdo sobre la OMC.

Ello significa que, si se trata de modificar una solicitud de patente de procedimiento a
patente de producto farmacéutico, el miembro debera admitir la presentacion del reclamo
de mayor proteccion -y no tiene obligacion de hacerlo con anterioridad al 1° de enero de
1995- y la prioridad que el interesado pretenda sobre la base de la solicitud madre o, si
fuera el caso, en aplicacion del sistema del Convenio de Paris, no podra ser en ningin
caso anterior en un afio “a la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC” (arts. 70.7, 70.8,
apartados a y b). Esto es: la solicitud cuya prioridad reivindique no podra ser anterior al
1° de enero de 1994.

16) Que en virtud de la exigencia de aceptar el deposito de solicitudes sobre productos
farmacéuticos durante el plazo de transicion, en espera de recibir tratamiento “desde la
fecha de aplicacion del Acuerdo para el Miembro de que se trate”, segin los criterios
de patentabilidad del acuerdo (art. 70.8, parrafo b), las solicitudes que reclamen mayor
proteccion y que respeten las condiciones del art. 70.8, parrafos a y b, no podrian ser re-
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chazadas y deberian ser mantenidas pendientes hasta “la fecha de aplicacion del Acuerdo
para el pais Miembro”.

Como se advierte, estas exigencias son compatibles con el sistema implementado en el
art. 100 del reglamento de la ley de patentes, transcripto en el considerando 14, disposi-
cion que guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto por el
marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8, aps. ay b, del Acuerdo ADPIC. Cabe recor-
dar la doctrina que sostiene que la linea hermenéutica preferible es aquella que interpreta
las normas sistematicamente, de modo que no se anulen unas a otras sino que mantengan
su eficacia y armonia con el resto del ordenamiento juridico, especialmente con las nor-
mas de jerarquia superior.

17) Que la aplicacion de las consideraciones precedentes al caso sub lite conduce a con-
cluir que la actora, que reivindicaba la prioridad de una solicitud compleja del 15 de sep-
tiembre de 1986, e invocaba una prioridad del Convenio de Paris al 18 de septiembre de
1985, no satisfacia las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC, ni tampoco del art.
100 del reglamento de la ley argentina (decreto 260/96, anexo II). En tales condiciones, el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no estaba obligado a mantener la solicitud de
mayor proteccion en situacion de “pendiente” hasta “la fecha de aplicacion del Acuerdo”
para la Republica Argentina en lo relativo al campo de los productos farmacéuticos, es
decir, hasta el 23 de octubre de 2000, y, en consecuencia, podia denegar lo peticionado,
tal como lo hizo mediante decision del 18 de agosto de 1998.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario,
se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley 48).
Las costas se distribuyen por su orden en atencion a la novedad del tema y a la compleji-
dad de la materia. Notifiquese y devuélvanse los autos. EDUARDO MOLINE O’CON-
NOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI (segun su voto)- ANTONIO BOGGIANO (segun su voto)- GUILLERMO
A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

VOTO DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRAC-
CHI

Considerando:

Que adhiero a las consideraciones expuestas en los considerandos 1° a 5°, inclusive, del
voto de la mayoria, a las que cabe remitir en razén de brevedad.

6°) Que la cuestion traida a conocimiento de esta Corte requiere interpretar normas con-
tenidas en el “Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con el Comercio” (de aqui en adelante, Acuerdo ADPIC) y efectuar un juicio de
compatibilidad entre dichas normas y la ley argentina de patentes de invenciéon y mode-
los de utilidad (24.481; ley “correctiva” 24.572) y su respectiva reglamentacion (decreto
260/96). Debe recordarse que para desentrafiar el sentido de las aludidas normas interna-
cionales, son de aplicacion los criterios contenidos en la Convencion de Viena sobre el
Derecho de los Tratados -aprobada por la Republica Argentina mediante la ley 19.865-,
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segun los cuales, todo tratado “debera interpretarse de buena fe”, “conforme al sentido co-
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rriente que haya de atribuirse a los términos del tratado”, “en el contexto de éstos” y, “te-
niendo en cuenta su objeto y fin” (art. 31, punto 1, de la ley citada; ver también el art. 32).

7°) Que al respecto, es vital sefialar que cualquiera sea la interpretacion que se adopte
sobre las clausulas del Acuerdo ADPIC que rigen la presente causa, no debe perderse de
vista que dicho acuerdo fue concebido como un cuerpo integral que, en cuanto al caso
interesa, presenta las siguientes caracteristicas: a) tiende a proteger los derechos de pro-
piedad intelectual y la innovacion tecnologica, de modo tal que resulten favorecidos -ade-
mas de los productores y usuarios de los conocimientos tecnologicos- el “bienestar social
y econdémico y el equilibrio de derechos y obligaciones™ (art. 7 del Acuerdo ADPIC); b)
admite la gran disparidad de desarrollo existente entre los distintos miembros signatarios
del acuerdo y, en consecuencia, reconoce la necesidad de una proteccion especial para
que ciertos paises (a los que denomina “en desarrollo™) puedan “crear una base tecnolo-
gica solida y viable” (ver preambulo del Acuerdo ADPIC); c) para alcanzar este ultimo
objetivo, el Acuerdo ADPIC distingue entre las prescripciones que contienen principios
generales y obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, a partir de la “entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC” (1° de enero de 1995) y aquellas otras que, en virtud de
las llamadas “disposiciones transitorias”, so6lo seran aplicables una vez transcurridos los
plazos de transicion. Lo expuesto, se refleja claramente en el Acuerdo ADPIC al distinguir
entre la “fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC” (vgr.
arts. 65.1; 70.8, primer parrafo; 70.8, ap. a), que es el 1° de enero de 1995, y la “fecha de
aplicacion del Acuerdo para el Miembro de que se trate” (vgr. arts. 70.1; 70.7; 70.8, ap.
b, que depende del transcurso de diferentes plazos de transicion. Como se sefialard mas
adelante, de acuerdo con esos plazos de transicion, la Reptblica Argentina no estaba obli-
gada a aplicar las disposiciones del Acuerdo ADPIC, como principio general, hasta el 1°
de enero de 2000 (arts. 65.1 y 65.2), plazo que el Acuerdo ADPIC autorizaba a prorrogar
5 afios mas (hasta el 1° de enero de 2005), respecto de aquellos sectores de tecnologia
que en la legislacion anterior al dictado del Acuerdo ADPIC no se hallaban comprendidos
en la proteccion de una patente y, que dicho acuerdo, obligd a incluir en esa proteccion
(art. 65.4); d) por ultimo, el Acuerdo ADPIC contempld con una regulacion especifica y
minuciosa, la situaciéon de aquellos paises miembros que a la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo ADPIC (1° de enero de 1995) no conferian proteccion mediante patente a
los productos farmacéuticos ni a los productos quimicos para la agricultura (art. 70.8 del
Acuerdo ADPIC).

8°) Que antes de efectuar el juicio de compatibilidad constitucional al que se ha hecho
referencia, conviene recordar que la solicitud de patente divisional que da origen a este
pleito (ver considerando 2° del voto al que adhiero) fue presentada el 28 de octubre de
1997, pero conserva como fecha la de la solicitud inicial (15 de septiembre de 1986), con
el beneficio del derecho de prioridad invocado (18 de septiembre de 1985), por asi dispo-
nerlo el art. 4°, parrafo G, del Convenio de Paris, que expresamente el Acuerdo ADPIC
manda cumplir (ver art. 2.1 del Acuerdo ADPIC). Y, ademas, que en las dos ultimas fechas
mencionadas, el patentamiento de “composiciones farmacéuticas” se hallaba prohibido
por la ley vigente en ese momento (ver la ley 111, art. 4°). Asimismo, corresponde tener
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presente que la actora atacé la denegacion efectuada por la Administraciéon Nacional de
Patentes (fs. 199/200), respecto de su solicitud de patente divisional, con sustento en que
dicha solicitud era una modificacion de la anterior presentada en el afio 1986 y, que por lo
tanto, se trataba de reivindicar la mayor proteccion que consagra el art. 70.7 del Acuerdo
ADPIC. Sobre el particular, la actora adujo que el art. 70.7 antes citado, permitia efec-
tuar aquella modificacion sin restriccion de ninguna clase, con la sola condicion de que
no se incluyera “materia nueva”. Por tal razén sostuvo que las normas de rango inferior
al Acuerdo ADPIC que han servido de fundamento para denegar la solicitud de patente
divisional (art. 100 de la ley 24.481 y art. 100 del decreto 260/96) no podian establecer
-como lo han hecho una limitacion temporal para evitar que se aceptaran solicitudes de
patentamiento de productos farmacéuticos que hubieran sido presentadas antes del 1° de
enero de 1995, salvo que se reivindicara la prioridad del Convenio de Paris establecien-
do en consecuencia, una fecha tope: no se aceptaria ninguna solicitud anterior al 1° de
enero de 1994. Finalmente, es importante destacar que la firma Pfizer sustentd el pedido
de inconstitucionalidad del art. 100 del decreto 260/96 (subsidiariamente, aunque sin un
minimo desarrollo, también pidi6 la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 24.481) en
un Unico argumento: que los articulos mencionados vulneraban el art. 70.7 del Acuerdo
ADPIC. Nada ha dicho acerca de otras disposiciones del acuerdo internacional y de la ley
que podrian dar fundamento al dictado de las normas impugnadas (vgr. arts. 65y 70.8 del
Acuerdo ADPIC y 101 y 102 de la ley de patentes).

9°) Que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC —disposicion que, por su caracter general, ha sido
prevista para cualquier ambito de tecnologia- establece: “En el caso de los derechos de
propiedad intelectual cuya proteccion esté condicionada al registro, se permitira que se
modifiquen solicitudes de proteccion que estén pendientes en la fecha de aplicacion del
presente acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la proteccion mayor
que se prevea en las disposiciones del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluiran
materia nueva”.

10) Que, por su parte, en el art. 70.8 del Acuerdo ADPIC se previeron las obligaciones
que los estados miembros deben asumir en relacion con el otorgamiento de patentes de
productos farmacéuticos. Dicho articulo dispone: “Cuando en la fecha de entrada en vigor
del acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda proteccion mediante patente a los pro-
ductos farmacéuticos ni a los productos quimicos para la agricultura de conformidad con
las obligaciones que le impone el art. 27, ese Miembro: a) No obstante las disposiciones
de la parte VI, establecera desde la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC un medio
por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; b) Aplicara a
esas solicitudes, desde la fecha de aplicacion del presente acuerdo, los criterios de paten-
tabilidad establecidos en este acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicindose en la
fecha de presentacion de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad
y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; c) Establecera la proteccion
mediante patente de conformidad con el presente acuerdo desde la concesion de la patente
y durante el resto de la duracion de la misma, a contar desde la fecha de presentacion de
la solicitud de conformidad con el art. 33 del presente acuerdo, para las solicitudes que
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cumplan los criterios de proteccion a que se hace referencia en el apart. b”.

11) Que la sola lectura de las dos clausulas transcriptas revela que el art. 70.7 del Acuerdo
ADPIC es insuficiente para fundar la inconstitucionalidad que propone la actora, aunque
se aceptara su interpretacion, en el sentido de que la solicitud de patente inicial compren-
dia el patentamiento de ciertos “productos farmacéuticos” y de los “procedimientos” uti-
lizados para su obtencion, razon por la cual era incorrecto considerar que la modificacion
introducida en la solicitud de patente divisional (que limitaba el pedido de proteccion a los
“productos farmacéuticos™) incluia “materia nueva”. Esto es asi, pues tal postura implica-
ria aislar un unico articulo del acuerdo internacional que no contiene una prevision especi-
fica en materia de productos farmacéuticos, ignorando la existencia de los que si lo hacen,
lo cual se opone a los criterios de interpretacion de la Convencion de Viena resefiados en
el considerando 6° de la presente, a las previsiones del Acuerdo ADPIC que regulan de
modo expreso el procedimiento a seguir en materia de solicitudes de patentes de dichos
productos farmacéuticos (arts. 70.8 y 65) y a la finalidad perseguida por el acuerdo men-
cionado, consistente en permitir que los estados miembros contemplen sus necesidades
de adaptacion tecnologica y adecuen sus legislaciones nacionales. En consecuencia, del
hecho de sostener que el pedido de patente divisional ha tenido el alcance de una modifi-
cacion para obtener una mayor proteccion (art. 70.7), nada puede extraerse acerca de las
condiciones especiales en las que, en materia de productos farmacéuticos, debe efectuarse
esa clase de presentacion, ni de si las establecidas por la Reptblica Argentina vulneran las
pautas fijadas en el acuerdo internacional para cada Estado miembro, a saber: I) cada Es-
tado miembro asume la obligacion de crear un medio para recibir solicitudes de patentes
de productos farmacéuticos,desde el 1° de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor del
Acuerdo ADPIC), admitiendo si correspondiese y se reclama, la prioridad del Convenio
de Paris, esto es, una prioridad de doce meses (art. 4°, parrafo C. 1) -art. 70.8, puntos a
y b-. Este compromiso obedece a la necesidad de preservar la novedad del invento y de
respetar las prioridades de las solicitudes, puesto que entre la entrada en vigor del Acuerdo
ADPIC y la aplicacion de los nuevos criterios de patentabilidad, deberan transcurrir los
plazos de transicion que establece dicho acuerdo; II) cada Estado miembro debe aplicar
los criterios de patentabilidad del acuerdo en esta materia pero una vez transcurrido el
plazo de transicion -art. 70.8, punto b- y III) en el supuesto de aceptarse modificaciones
a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos pendientes de resolucion al momen-
to de concluir el plazo de transicion para cada Estado miembro (segun reza el Acuerdo
ADPIC, pendientes “en la fecha de aplicacion del presente acuerdo para el Miembro de
que se trate”), se permitird su modificacion para obtener la mayor proteccion que otorga
el acuerdo -art. 70.7-.

12) Que la deficiencia en el planteo de la actora (la que omitié considerar las previsiones
del art. 70.8 y tampoco opuso la eventual discordancia de las normas internas con ese
articulo) cobra mayor importancia si se repara, por una parte, en que el Acuerdo ADPIC
ha pretendido fijar un &mbito minimo de proteccidon que los estados miembros pueden
superar mediante el reconocimiento de mayores derechos, en tanto no infrinjan las dispo-
siciones de dicho acuerdo, pero no estan obligados a hacerlo (art. 1.1) y, por la otra, si se
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tiene en cuenta que el Acuerdo ADPIC, como principio general, no genera obligaciones
relativas a “actos realizados antes de la fecha de aplicacion del acuerdo para el Miembro
de que se trate” (art. 70.1.), prevision que concuerda con la regla dela no aplicacion re-
troactiva que, también con sentido general, consagra el art. 28 de la Convencion de Viena.
Si la actora pretendia que su solicitud de patente divisional, por el hecho de ser una >mo-
dificacion’ de otra pendiente de resolucion (art. 70.7 del Acuerdo ADPIC), debia ser ad-
mitida con las fechas que reivindica (esto es, el 15 de septiembre de 1986 y una prioridad
del 18 de septiembre de 1985, por aplicacion del Convenio de Paris), excluyendo el caso
en examen de lo previsto en el art. 70.8, o bien, dandole a esta clausula un alcance distinto
al que le ha otorgado el ordenamiento interno, debi6 -al menos- exponer alguna razon en
este sentido que fundara tal distincion.

13) Que, de todos modos, corresponde sefalar, con respecto a las disposiciones en que se
apoya la denegacion de la solicitud de patente divisional, que el legislador nacional al dic-
tar las leyes 24.481 y 24.572 (“correctiva” de la anterior), tuvo como propdsito explicito
adaptar la elaboracidén de productos farmacéuticos a los nuevos criterios de patentabili-
dad, fijando, para ello, un plazo de transicién compatible con las obligaciones internacio-
nales que impone el Acuerdo ADPIC. Asi dispuso: “No seran patentables las invenciones
de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) afos de publicada la presente ley en el
Boletin Oficial. Hasta esa fecha no tendra vigencia ninguno de los articulos contenidos
en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos
farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la pa-
tentabilidad del mismo™ (art. 100). “Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior,
se podran presentar solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, en la forma y las
condiciones establecidas en la presente ley, las que serdn otorgadas a partir de los cinco
(5) anos de publicada la presente en el Boletin Oficial...” (art. 101). “Se podran presentar
solicitudes de patentes presentadas en el extranjero antes de la sancion de la presente ley
cuyas materias no fueran patentables conforme a la ley 111 pero si conforme a esta ley,
siempre que se retnan las siguientes condiciones: a) La primera solicitud haya sido so-
licitada dentro del afio anterior a la sancion de la presente ley...” (art. 102) —los articulos
citados corresponden al texto de la ley, ordenado por el decreto 260/96, anexo I-.

Tal como ha sido expresado en el considerando 13 del voto de la mayoria -al que remito y
doy por reproducido en razon de brevedad- el art. 100 transcripto (inica norma de la ley
que la actora tuvo en cuenta en sus presentaciones) respeta las disposiciones del Acuerdo
ADPIC, puesto que si éste “...permitia a un pais miembro en desarrollo aplazar la aplica-
cion de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnologia
no protegidos en su territorio, hasta diez afios a contar del 1° de enero de 1995 [es decir,
hasta el 1° de enero del 2005] (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado sub examine), bien podia
el legislador argentino fijar un periodo de transicion que finalizara a los cinco afios conta-
dos desde la fecha de publicacion de la ley correctiva 24.572 en el Boletin Oficial [23 de
octubre de 1995], esto es, el 23 de octubre del afio 2000...” (conft. el considerando 13 del
voto al que remito, en especial, los debates parlamentarios alli citados).

14) Que, a su vez, el art. 100 del decreto 260/96, Anexo II (que la actora taché de in-
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constitucional por establecer una limitacion temporal “claramente contraria al art. 70.7”
-ver fs. 9-) dispuso: “No se aceptaran solicitudes de patentes de productos farmacéuticos
cuyas primeras solicitudes en el pais o en el extranjero hubieran sido presentadas con
anterioridad al 1 de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindicaran la
prioridad prevista en el Convenio de Paris con posterioridad a esa fecha. En ningin caso
las primeras solicitudes que sirvan de base para el inicio del trdmite en Reptblica Argen-
tina seran anteriores al 1 de enero de 1994. Se seguiran los mismos criterios en los casos
de modificacion o conversion de solicitudes de patentes de procedimiento a solicitudes de
patentes de productos farmacéuticos”.

Las deficiencias apuntadas en los considerandos precedentes con relacion a la impugna-
cion de esta norma reglamentaria (ver considerandos 8° ultimo parrafo y 11 de la presen-
te), a lo que suma la falta de impugnacion del controvertido art. 102 de la ley (ver Diario
de Sesiones de la Camara de Senadores de la Nacion, 16/11/94, pags. 4406; 4440; 4455
y 4456), conducen a concluir que no se ha demostrado —ni resulta ostensiblemente de su
texto- que la limitacion temporal que fija el reglamento comporte un desconocimiento de
las obligaciones generales que a los estados miembros imponen los arts. 70.7 y 70.8 del
Acuerdo ADPIC. En efecto, en sentido compatible con este tltimo articulo, el art. 100 del
decreto resguarda las presentaciones de solicitudes realizadas a partir del 1° de enero de
1995 (fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional) o, hasta un afio antes, al permi-
tir reivindicar la respectiva prioridad del Convenio de Paris.

15)Que, en consecuencia, no demostrada la inconstitucionalidad de las normas alegada
por la actora en este pleito, se ajusta a derecho la resolucion del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial que, el 18 de agosto de1998, denego la solicitud de patente divisional
a la que se ha hecho referencia en el considerando 8° de la presente.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario,
se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley 48).
Las costas se distribuyen por su orden, en atencion a la novedad del tema y a la com-
plejidad de la materia. Notifiquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ENRIQUE
SANTIAGO PETRACCHL

VOTO DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
revoco lo resuelto en la instancia anterior y estimd que la resolucion denegatoria P 97
01 04975, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de
1998, cuya nulidad se debatio en el litigio, era ilegitima pues se sustentaba en el art. 100
del reglamento de la ley 24.481 (anexo II del decreto 260/96), norma inconstitucional
por transgredir el art. 70, parrafo 7, del Acuerdo ADPIC, de superior jerarquia normativa.
Contra ese pronunciamiento, el instituto demandado interpuso el recurso extraordinario
federal, que fue concedido a fs. 290.

2°) Que la actora solicit6 el 15 de septiembre de 1986 una patente argentina (acta 305.233,
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invocando una prioridad al 18 de septiembre de 1985 de la patente norteamericana n°
777.471. Posteriormente, el 28 de octubre de 1997, peticion6 una patente divisional de
la primera, relativa a “compuestos antibacterianos y composiciones antibacterianas” (fs.
26). Tal como senala el sefior Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, no se discute
en autos que tanto al tiempo de la prioridad como al de la primera solicitud, el patenta-
miento de productos farmacéuticos se hallaba prohibido en razén de lo dispuesto en el art.
4 delaley 111,y que la reivindicacion contenida en el acta 305.233 de septiembre de 1986
podia considerarse comprensiva tanto del procedimiento como del producto (fs. 297). A
fs. 199/200 consta la disposicion del 18 de agosto de 1998 de la Administracion Nacional
de Patentes, que fundamenta la denegacion de la solicitud en los términos del art. 100 de
la ley 24.281 y 100 del reglamento (decreto 260/96).

3°) Que el tribunal a quo, tras establecer la jerarquia normativa de las normas federales
comprometidas en la solucidon de la presente causa, estim6 que la modificacion de una
patente original compleja en distintas patentes divisionales, manteniendo la fecha de prio-
ridad de la presentacion original, fue un supuesto especialmente contemplado en el art.
70, parrafo 7 del Acuerdo ADPIC razén por la cual no podia ser desvirtuado por normas
de fuente interna y jerarquia inferior. Desestimo la interpretacion del INPI en el sentido
de que tal modificacion comportaba incluir en la proteccion una “materia nueva”, y ello
con fundamento en que el objeto de la patente -si bien a efectos de una distinta proteccion-
aparecia en la solicitud original. Asimismo, la cdmara afirmo que el art. 100 de la ley era
compatible con las disposiciones del acuerdo internacional, en tanto que el art. 100 de la
reglamentacion era claramente inconstitucional, pues agregaba una limitacion temporal
que significaba prohibir aquello que el tratado expresamente permitia. En conclusion y
por mayoria, hizo lugar a la demanda y declard la nulidad de la resolucion denegatoria
de la solicitud de patente divisional, con costas en el orden causado en ambas instancias.
4°) Que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial reclamo la apertura del recurso
federal con argumentos que pueden resumirse asi: a) el ADPIC debe ser interpretado de
manera sistematica y la cadmara, por el contrario, ha aislado el supuesto regulado en el art.
70.7 del tratado, respecto de los plazos de transicion contemplados en el art. 65, como asi
también de la clausula conocida como “black box™ (art. 70.8); b) las nuevas normas que
en la legislacion interna amplian la materia patentable no anulan la aplicacion de los pe-
riodos de transicion relativos a la entrada en vigor del acuerdo para el miembro de que se
trate; c) la proteccion de productos farmacéuticos constituye “materia nueva” a los fines
de la eventual adquisicion de los derechos exclusivos que brinda la patente, pues es la
materia que no pudo recibir proteccion al tiempo de la presentacion de la solicitud origi-
nal; d) la interpretacion global del acuerdo y de las normas de fuente interna, conduce a la
compatibilidad entre los arts. 100 y 101 de la ley 24.481 y 100 del decreto reglamentario,
respecto de las exigencias del ADPIC.

5°) Que el recurso es formalmente admisible pues se debate la interpretacion de un tratado
internacional de normas de naturaleza federal, y la decision ha sido contraria al derecho
que el apelante fund6 en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48). Cabe recordar que, en la tarea de
esclarecer la inteligencia de normas de caracter federal, la Corte no se encuentra limitada
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por las posiciones de la alzada ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declara-
toria sobre el punto disputado, segun la interpretacion que rectamente le otorgue (doctrina
de Fallos: 307:1457; 308:647; 316:631 y muchos otros).

6°) Que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquia su-
perior a las leyes (arts. 31 y 75, inc. 22, de la Constitucion Nacional; Fallos: 315:1492;
317:1282, entre otros) y sus principios integran inmediatamente el orden juridico argen-
tino. La cuestion traida a conocimiento de esta Corte requiere interpretar normas conteni-
das en el “Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio” y efectuar un juicio de compatibilidad entre dichas normas y la ley
argentina de patentes de invencion y modelos de utilidad 24.481, la ley correctiva 24.572,
asi como su respectiva reglamentacion (decreto 290/96). Cabe recordar que los tratados
internacionales deben ser interpretados segun la regla de la buena fe conforme: al sentido
corriente de sus términos, a su contexto y a su objeto y fin (art. 31 de la Convencion de
Viena sobre Derecho de los Tratados, aprobada en la Republica Argentina por ley 19.865).

7°) Que, asimismo, no puede soslayarse que el Acuerdo fue concebido como un cuerpo
juridico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlacion con el espi-
ritu que se plasma en el preambulo y en la parte I relativa a “disposiciones generales” y
“principios basicos”, particularmente los arts. 7° y 8°, que comportaban un nuevo equili-
brio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de co-
nocimientos y tecnologias (causa “Unilever NV”, considerando 12 -Fallos: 323: 3160-).

8°) Que, en este sentido la voluntad de los estados expresada en el tratado ha sido es-
tablecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconoci-
miento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos sino que
estan sujetos a valores mas elevados -art. 7 del acuerdo, “objetivos”- (considerando 15
de Fallos: 323:3160 antes citado). En consonancia con ello el Acuerdo tuvo en cuenta las
necesidades especiales de los paises menos adelantados reconociéndoles una proteccion
especial para que pudieran estar en condiciones de crear una base tecnologica solida y
viable (confr. preambulo). Sobre tales bases contemploé disposiciones transitorias a fin de
mitigar el impacto que los nuevos estandares pudiesen tener en las legislaciones nacio-
nales, estableciendo a tal fin una regulacion especifica en el caso de la patentabilidad de
productos farmacéuticos.

9°) Que con tal finalidad el Acuerdo ADPIC distingue entre las prescripciones que contie-
nen principios generales y obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, a partir de la
“entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC” (1° de enero de 1995) y aquellas otras que,
en virtud de las llamadas “disposiciones transitorias”, so6lo seran aplicables una vez trans-
curridos los plazos de transicion. Lo expuesto, se refleja claramente en el Acuerdo ADPIC
al distinguir entre la “fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la
OMC” (vgr. arts. 65.1; 70.8, primer parrafo; 70.8, ap. a), que es el 1° de enero de 1995, y
la “fecha de aplicacion del Acuerdo para el miembro de que se trate” (vrg. arts. 70.1; 70.7;
70.8, ap. b), que depende del transcurso de diferentes plazos de transicidn. Asimismo,
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debe tenerse presente que el art. 70.1 claramente afirma “El presente Acuerdo no genera
obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicacion del acuerdo para
el Miembro de que se trate”.

De acuerdo a esos plazos de transicion la Reptiblica Argentina no estaba obligada a aplicar
las disposiciones del Acuerdo ADPIC, como principio general, hasta el 1° de enero de
2000 (arts. 65.1 y 65.2), plazo que el Acuerdo ADPIC autorizaba a prorrogar cinco afios
mas (hasta el 1° de enero de 2005), respecto de aquellos sectores de tecnologia que en la
legislacion anterior al dictado del acuerdo no se hallaban comprendidos en la proteccion
de una patente y, que dicho acuerdo, obligd a incluir en esa proteccion (art. 65.4).

10) Que antes de efectuar el juicio de compatibilidad constitucional al que se ha hecho
referencia resulta conveniente recordar, tal como se expuso en el considerando 2° que la
solicitud de patente divisional que da origen a este pleito fue presentada el 28 de octubre
de 1997, pero conserva como la fecha de la solicitud inicial (15 de septiembre de 1986),
con el beneficio del derecho de prioridad invocado (18 de septiembre de 1985), por asi
disponerlo el art. 4°, parrafo G, del Convenio de Paris, que expresamente el Acuerdo
ADPIC manda a cumplir (confr. art. 2.1 del Acuerdo ADPIC). Asimismo, corresponde
tener presente que la actora ataco la denegacion efectuada por la Administracion Nacional
de Patentes, respecto de su solicitud de patente divisional, con sustento en que dicha soli-
citud era una modificacion de la anterior presentada en el afio 1986 y, que por lo tanto, se
trataba de reivindicar la mayor proteccion que consagra el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC
que, segun su particular interpretacion, permitia efectuar aquella modificacion sin restric-
cion de ninguna clase, con la sola condicidon de que no se incluyera “materia nueva”. Por
tal razon sostuvo que las normas de rango inferior al Acuerdo ADPIC que han servido de
fundamento para denegar la solicitud de patente divisional (arts. 100 de la ley 24.281 y
100 del decreto reglamentario 260/96) no podian establecer -como lo han hecho- una li-
mitacidon temporal para evitar que se aceptaran solicitudes de patentamiento de productos
farmacéuticos que hubieran sido presentadas antes del 1° de enero de 1995, salvo que se
reivindicara la prioridad del Convenio de Paris estableciendo en consecuencia, una fecha
tope: no se aceptaria ninguna solicitud anterior al 1° de enero de 1994.

11) Que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC —disposicidon que, por su caracter general, ha sido
prevista para cualquier &mbito de la tecnologia- establece: “En el caso de los derechos de
propiedad intelectual cuya proteccion esté condicionada al registro, se permitira que se
modifiquen solicitudes de proteccion que estén pendientes en la fecha de aplicacion del
presente acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la proteccidon mayor
que se prevea en las disposiciones del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluiran
materia nueva. De acuerdo con lo que se expuso en el considerando 9°, primer parrafo,
debe destacarse que seglin los términos del articulo que se ha transcripto el tratado sélo se
refiere a modificacion de solicitudes pendientes en la fecha de aplicacion del acuerdo para
el miembro de que se trate, es decir, pendientes al vencimiento del plazo de transicion que
corresponda”.

12) Que, aun cuando la actora s6lo fundo su pretension en el art. 70.7 mencionado, resulta
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relevante para resolver la cuestion el art. 70.8 del acuerdo en cuanto, a diferencia de aquél,
contiene previsiones especificas relativas a los productos farmacéuticos. Dicha norma
dispone: “Cuando en la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC un miembro
no conceda proteccion mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos
quimicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el art. 27,
ese Miembro: a) No obstante las disposiciones de la parte VI, establecera desde la fecha
en vigor del acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de
patentes para esas invenciones; b) Aplicara a esas solicitudes, desde la fecha de aplicacion
del presente acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este acuerdo como si
tales criterios estuviesen aplicandose en la fecha de presentacion de las solicitudes en ese
Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de
la solicitud; c) Establecera la proteccion mediante patente de conformidad con el presente
acuerdo desde la concesion de la patente y durante el resto de la duracion de la misma, a
contar desde la fecha de presentacion de la solicitud de conformidad con el art. 33 del pre-
sente acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de proteccion a que se hace
referencia en el apartado b)” (el énfasis no aparece en el texto original).

13) Que la sola lectura de las dos clausulas transcriptas revela que el art. 70.7 del Acuerdo
ADPIC es insuficiente para fundar la inconstitucionalidad que propone la actora, aunque
se aceptara su interpretacion, en el sentido de que la solicitud de patente inicial compren-
dia el patentamiento de ciertos “productos farmacéuticos” y de los “procedimientos” para
su obtencion, razén por la cual era incorrecto considerar que la modificacion introducida
en la solicitud de patente divisional (que limitaba el pedido a proteccion a los “productos
farmacéuticos”™) incluia “materia nueva”. Ello es asi, pues tal postura implicaria aislar un
unico articulo del acuerdo que no contiene una prevision especifica en materia de produc-
tos farmacéuticos, dejando de lado aquellos que si lo hacen, lo cual se opone a los criterios
de la Convencion de Viena, a las previsiones del Acuerdo ADPIC que regulan de modo
expreso el procedimiento a seguir en materia de solicitudes de patentes de dichos produc-
tos (arts. 70.8 y 65) y a la finalidad perseguida por el acuerdo mencionado, consistente en
permitir que los estados miembros contemplen sus necesidades de adaptacion tecnoldgica
y adecuen sus legislaciones nacionales.

En consecuencia, del hecho de sostener que el pedido de patente divisional ha tenido el
alcance de una modificacion para obtener una mayor proteccion (art. 70.7), nada puede
extraerse acerca de las condiciones especiales en las que, en materia de productos far-
macéuticos, debe efectuarse esa clase de presentacion, ni de si las establecidas por la
Reptiblica Argentina vulneran las pautas fijadas en el acuerdo internacional para cada
Estado miembro, a saber: I) cada Estado miembro asume la obligacion de crear un medio
para recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, desde el 1° de enero de
1995 (fecha de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC), admitiendo si correspondiese y se
reclama, la prioridad del Convenio de Paris, esto es, una prioridad de doce meses (art. 4°,
parrafo C.1) -art. 70.8, puntos a y b-. Este compromiso obedece a la necesidad de pre-
servar la novedad del invento y de respetar las prioridades de las solicitudes, puesto que
entre la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC y la aplicacion de los nuevos criterios de
patentabilidad, deberan transcurrir los plazos de transicion que establece dicho acuerdo;
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II) cada miembro debe aplicar los criterios de patentabilidad del acuerdo en esta materia
pero una vez transcurrido el plazo de transicion -art. 70.8, punto b- y III) en el supuesto de
aceptarse modificaciones a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos pendientes
de resolucion al momento de concluir el plazo de transicion para cada Estado miembro
(segun reza el Acuerdo ADPIC, pendientes “en la fecha de aplicacion del presente acuer-
do para el Miembro de que se trate”), se permitira su modificacion para obtener la mayor
proteccion que otorga el acuerdo -art. 70.7 del ADPIC-.

14) Que, en otras palabras, la actora no pudo sustentar su pretension en una norma aislada
del Acuerdo —referente a todo campo de tecnologia- anulando las previsiones de una nor-
ma especial para la proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos como es
el art. 70.8 y omitiendo armonizarla con los limites temporales que los paises miembros
establecieron para paliar la conmocion que los nuevos criterios de patentabilidad podria
causar en sectores que no gozaban de la proteccion a la fecha de entrada en vigor del
acuerdo sobre la OMC. Debe ponerse de resalto que el Acuerdo ADPIC ha pretendido
fijar un &mbito minimo de proteccion que los estados miembros pueden superar mediante
el reconocimiento de mayores derechos, en tanto no infrinjan las disposiciones de dicho
acuerdo, pero no estdn obligados a hacerlo (art. 1.1.) y que, por otra parte el acuerdo,
como principio general, no genera obligaciones relativas a “actos realizados antes de la
fecha de aplicacion del acuerdo para el Miembro de que se trate” (art. 70.1), prevision que
concuerda con la regla de la no aplicacion retroactiva que, también con sentido general
consagra el art. 28 de la Convencion de Viena.

15) Que el legislador nacional al dictar las leyes 24.481 y 24.572 (correctiva de la ante-
rior), tuvo como proposito explicito adaptar la elaboracion de productos farmacéuticos a
los nuevos criterios de patentabilidad, fijando para ello, un plazo de transiciéon compatible
con las obligaciones internacionales que impone el Acuerdo ADPIC. Asi dispuso “No se-
ran patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) afios de
publicada la presente ley en el Boletin Oficial. Hasta esa fecha no tendra vigencia ninguno
de los articulos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de
invenciones de productos farmacéuticos, ni de aquellos otros preceptos que se relacionen
indisolublemente con la patentabilidad del mismo” (art. 100). “Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el articulo anterior, se podran presentar solicitudes de patentes de productos
farmacéuticos, en la forma y las condiciones establecidas en la presente ley, las que seran
otorgadas a partir de los cinco (5) afios de publicada la presente en el Boletin Oficial...”
(art. 101). “Se podran presentar solicitudes de patentes presentadas en el extranjero antes
de la sancion de la presente ley cuyas materias no fueran patentables conforme a la ley
111 pero si conforme a esta ley, siempre que se reunan las siguientes condiciones: a) La
primera solicitud haya sido solicitada dentro del afio anterior a la sancion de la presente
ley...” (art. 102) -los articulos citados corresponden al texto de la ley, ordenado por el
decreto 260/96, anexo I-.

16) Que, tal como surge de los antecedentes parlamentarios, al debatir la ley correctiva,
-especialmente el art. 100 transcripto- los legisladores fueron conscientes de tener a su
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disposicion la posibilidad de adoptar el plazo de transicion mas extenso del art. 65.4
del Acuerdo ADPIC respecto de los productos farmacéuticos, pero evaluaron politica y
econdmicamente apropiado para nuestro pais establecer en forma explicita un periodo de
transicion de cinco afios, contados a partir de la publicacion de la ley en el Boletin Oficial
(plazo que finalizo el 23 de octubre de 2000). Acortaron pues, en casi tres afos, el periodo
de transicion previsto en el art. 104 de la ley 24.481 que, en su version original, decia “...
no seran patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes del 1° de enero del
afio 2003”. También en la ley correctiva 24.572, el Congreso de la Nacion acort6 a un afio
el plazo del inc. a del actual art. 102 de la ley de patentes, reconociendo la prioridad de una
primera solicitud presentada en el extranjero sobre materia no patentable segtn la ley 111,
en tanto esa primera solicitud hubiese sido presentada dentro del afio anterior a la sancioén
de la ley argentina, adaptandolo de este modo a las previsiones del Convenio de Paris.
Puesto que el Acuerdo ADPIC permitia a un pais miembro en desarrollo aplazar la apli-
cacion de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnologia
no protegidos en su territorio, hasta diez afios a contar del 1°de enero de 1995 (arts. 65.4,
65.1 y 65.2 del tratado sub examine), bien podia el legislador argentino fijar un periodo
de transicion que finalizara a los cinco afios contados desde la fecha de publicacion de la
ley correctiva 24.572 en el Boletin Oficial, esto es, al 23 de octubre de 2000 (conf. Dia-
rio de Sesiones Senadores, 19/7/95, esp. pag. 2800/2807; Diario de Sesiones Diputados,
28/9/95, esp. pag. 4476/44/80).

17) Que, a su vez, el art. 100 del decreto 260/96, Anexo 11, que la actora tachd de incons-
titucional por establecer una limitacion temporal “claramente contraria al art. 70.7” y en
el cual se apoy¢ el INPI para denegar la solicitud dispone: “No se aceptaran solicitudes
de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras solicitudes en el pais o en el ex-
tranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1° de enero de 1995 salvo los casos
en que los solicitantes reivindicaran la prioridad prevista en el Convenio de Paris con
posterioridad a esa fecha. En ningtn caso las primeras solicitudes que sirvan de base para
el inicio del tramite en la Republica Argentina seran anteriores al 1° de enero de 1994. Se
seguiran los mismos criterios en los casos de modificacion o conversion de solicitudes de
patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos”.

18) Que una interpretacion armonica del Acuerdo lleva a concluir que la declaracion de
inconstitucionalidad declarada por el a quo no resulta de una interpretacion sistematica
del acuerdo. En efecto, la limitacion temporal que fija el reglamento no comporta un des-
conocimiento de las obligaciones generales que a los estados miembros imponen los arts.
70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC, antes bien, en sentido compatible con dichos articulos, el
art. 100 del decreto resguarda las presentaciones de solicitudes realizadas a partir del 1° de
enero de 1995 (fecha en vigor del acuerdo internacional) o, hasta un afio antes, al permitir
reivindicar la respectiva prioridad del Convenio de Paris.

19) Que, segun una recta interpretacion de acuerdo, teniendo en cuenta su espiritu y su
contexto, en el supuesto de que se pretenda modificar una solicitud de patente de pro-
cedimiento a patente de producto farmacéutico, la Republica Argentina debe admitir la
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presentacion del reclamo de mayor proteccion (art. 70.7) durante el periodo de transi-
cion (art. 65), en espera de recibir tratamiento desde “la fecha de aplicacion del presente
acuerdo para el Miembro de que se trate” seglin los criterios de patentabilidad (art. 70.8,
parrafos a y b), y deberia quedar en situacion de pendiente hasta la conclusion del periodo
de transicion, sin que sea necesario adoptar una decision sobre la concesion o no hasta la
finalizacion de dicho periodo. Pero en ningtin caso la prioridad que el interesado pretenda
sobre la base de la solicitud madre, en aplicacion del sistema del Convenio de Paris, podra
ser anterior al 1° de enero de 1994.

20) Que, en tales condiciones, cabe concluir que la actora, que reivindicaba la prioridad
de una solicitud compleja del 15 de septiembre de 1986, e invocaba una prioridad del
Convenio de Paris al 18 de septiembre de 1985, no satisfacia las condiciones del art. 70.8
del Acuerdo ADPIC, ni tampoco del art. 100 del reglamento de la ley argentina (decreto
260/96, anexo II), el cual, por las consideraciones hasta aqui expuestas, resulta plenamen-
te compatible con el acuerdo y los arts. 100, 101 y 102 de la ley de patentes, modificada
por la ley 24.572.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario,
se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley48). Las
costas se distribuyen por su orden, en atencion a la novedad del tema y a la complejidad
de la materia. Notifiquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ANTONIO BOG-
GIANO.

Patentes de Invencion — Tratados Internacionales- ADPIC- Vigencia de la ley

Pirelli S. P. A. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de paten-
te” 06/11/2001 — Fallos: 324:3737.

@ Antecedentes

Pirelli S. P. A. solicité ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se ex-
tendiese el plazo de vigencia de una patente de invencion concedida por 15 afios a cinco
anos mas, en virtud de lo establecido en el art. 35 de la ley 24.481 que fija en 20 afios la
vigencia de ese derecho.

El INPI no hizo lugar al pedido con invocacion del art. 97 del decreto 260/97, que dispone
que el plazo de vigencia del art. 35 de la ley 24.481 se aplicara s6lo a las solicitudes pre-
sentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.

La Sala III de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocd
la decision de primera instancia por la cual se hizo lugar a la demanda promovida contra el
INPI. Contra ese pronunciamiento la actora dedujo recurso extraordinario. La Corte —por
mayoria- confirm¢ la sentencia apelada.
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El juez Bossert —por su voto- considero6 que el art. 33 del ADPIC, que dispone que la pro-
teccion conferida a un patente no expirara antes de que haya transcurrido un periodo de
veinte afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud, no resulta aplicable
si dicho acuerdo no se encontraba vigente al expirar el plazo de quince afios de la patente
de la actora, en virtud del plazo de transicion de un afio establecido en el mencionado art.
65.1 y sin perjuicio del mayor previsto en el art. 65.2 para los paises en desarrollo.

Los jueces Petracchi, Boggiano, Lopez y Vazquez —en disidencia- consideraron que las
sentencias de la Corte deben cefiirse a las circunstancias existentes al momento de ser
dictadas, aun cuando sean sobrevinientes a la interposicion del recurso extraordinario. Por
tanto, no corresponde que la Corte se pronuncie respecto de la solicitud de ampliacion de
la patente si, al haber vencido el plazo por el que se solicito la extension, lo pretendido
carece de objeto actual, pues la mencionada situacion sobreviniente ha tornado inoficiosa
la decision pendiente.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes de Invencion- Vigencia de la patente.
b) Tratados Internacionales- ADPIC.
¢) Vigencia de la ley.
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acuerdo no admite reservas (art. 72).

-Corresponde confirmar la denegacion del pedido de extension de vigencia de la patente,
si se solicitd dicha ampliacion tres meses después de la incorporacion de la invencidn al
dominio publico conforme al art. 47 de laley 111 y no resulta aplicable el art. 35 de la ley
24.481, que entrd en vigor con posterioridad al vencimiento de la patente.

-El decreto 590/95 —sustituido a los pocos meses de su dictado por el decreto 260/96-,
constituyd una norma incompatible con el espiritu -e incluso con el texto- de la ley 24.481
que pretendia reglamentar, en contra de lo expresamente previsto en los arts. 28 y 99, inc.
2, de la Constitucion Nacional.

B Estdndar aplicado por la Corte

- La aprobacion — por ley 24.425- del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC) no import6 la entrada en
vigencia del convenio sino en la medida prevista por el propio convenio.

-De acuerdo con la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 —
aprobada por ley 19.865- un tratado entrara en vigor de la manera y en la fecha que en
¢l se disponga o que acuerden los estados negociadores (art. 24.1), sin perjuicio de que
necesariamente las disposiciones que regulen la manera o la fecha de entrada en vigor se
aplicaran desde el momento de la adopcion de su texto (art. 24.4).

-Los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de la
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados , que consagran el principio de la
buena fe conforme el criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en
el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

-La disposicion transitoria del art. 65.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC)—cuya incorporacion resulto
decisiva a fin de conseguir la mas plena participacion en los resultados de las negocia-
ciones- consiste en un plazo de transicion automatico que no prevé comunicacion alguna
que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningun tipo, puesto que el

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracidén General de la Nacion.

Suprema Corte:

I-
La Sala III de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revoco
la decision por la cual el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida
contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con el objeto de que extendiera el
plazo de vigencia de una patente de invencion a veinte afos, con arreglo a lo establecido
por diversos articulos del “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad in-
telectual relacionados con el comercio” (“ADPIC” o “TRIP’S”, por sus siglas en idioma
inglés: “Trade related aspects of intelectual property rights”) y de la ley 24.481 (v. fs.
177/187).
Para asi decidir entendid, en lo substantivo, que el pedido de ampliacidon fue presentado
cuando el plazo de 15 afios, conferido con apoyo en el articulo 5° de laley n° 111, ya habia
vencido y, por ende, al tiempo de entrar en vigencia la nueva preceptiva, la patente habia
caducado y la invencion pasado al dominio publico (arts. 47 y 49 de la ley n° 111). En
consecuencia -sostuvo- aunque la sancion de la nueva legislacion implicara la renuncia
del periodo de transicion previsto en el articulo 65.1 del ADPIC, en virtud del articulo
65.3 del Tratado la actora tampoco podia beneficiarse con la ampliacion del plazo (v. fs.
293/305).
Contra dicha decision dedujo recurso extraordinario la actora (fs. 311/338), el que fue
contestado por la contraria (fs. 365/373) y concedido por la a quo (v. fs. 375).

I1-
Aduce la quejosa que la decision de la Juzgadora contradice el derecho federal invocado
por su parte, a saber: las disposiciones de los articulos 65.1, 65.2 y 70.2 del ADPIC; 1°de
laley 24.425 y 71, parrafo 2°, del decreto 590/95. También, asevera, contradice las previ-
siones de los articulos 33 y 70.2 del ADPIC y 17, 31, 75, inciso 22,y 99,

Inciso 2, de la Ley Suprema, cuando defiende la validez constitucional del articulo 97 del
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decreto 260/96. Postula, en definitiva, que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia,
jerarquia, alcance y validez de previsiones federales, resultando el decisorio contrario al
derecho que el actor baso en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48). Arguye, por ultimo, arbitrarie-
dad y gravedad institucional.

Defiende, en concreto -expuesto en resumidas cuentas- que al aprobarse el ADPIC me-
diante la ley 24.425, se extendio ipso iure a 20 afios, contados desde la solicitud, la vigen-
cia de una patente que, de estar a los términos de la ley N° 111, habria vencido el 15.09.95
(arts. 33 y 70.2, ADPIC). Ello es asi, sostuvo, en virtud de la aplicacién automatica de “...
preceptos autoaplicativos a una situacion juridica en curso a la fecha de incorporacion del
tratado al derecho argentino...” (cfse. constancias de fs. 320 vta.).

-111-
En mi opinidn, si bien el asunto en debate guarda importante analogia con el examinado
en ocasion de dictaminar la causa S.C. D. 361, L. XXXIV, “Dr. Karl Thomae Gesells-
chaft Mit Beschrankter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otros
s./ denegatoria de patente”, el 07 de octubre de 1999, no cabe, empero, que se le extienda
diferencia del anterior- que al tiempo de gestionarse la ampliacion del plazo, la patente en
cuestion ya podria haber ingresado al dominio publico.
En efecto, se desprende de las actuaciones que el dia 15 de septiembre de 1980 se conce-
di6 a la hoy demandante la patente de invencion N° 219.867 -en respuesta a la solicitud
presentada el 23.5.80 - cuyo plazo de vigencia fue establecido hasta el 15 de septiembre
de 1995.
No obstante, recién el 2 de enero de 1996, transcurridos los 15 afios que establecia el ar-
ticulo 5 de ley N° 111, con fundamento en el articulo 36 de la ley 24.481 -35 en el texto
ordenado seglin decreto 269/96 - requirié la ampliacion de plazo de la patente (v. fs. 6),
mas de tres meses después de la incorporacion al dominio publico de la misma (arts. 47
y 49, ley 111).
En tales condiciones, considero que corresponde admitir el recurso extraordinario y con-
firmar la sentencia. Buenos Aires, 11 de mayo de 2000. FELIPE DANIEL OBARRIO.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2001.

Vistos los autos: “Pirelli S.P.A. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denega-
toria de patente”.

Considerando:

1°) Que el 2 de enero de 1996 Pirelli S.P.A. present6 un pedido ante el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INPI) con relacion al derecho de patente que le habia sido conce-
dido el 15 de septiembre de 1980 por el plazo de 15 afios, para que se extendiese ese plazo
por cinco afios mas en virtud de lo establecido en la nueva ley de patentes y modelos de
utilidad 24.481, cuyo art. 35 fija en 20 afos la vigencia de ese derecho.

El INPI no hizo lugar al pedido con invocacion del art. 97 del decreto 260/96, reglamen-

MARCAS Y PATENTES DE INVENCION 223

tario de la citada ley, que dispone que el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la
ley 24.481 se aplicara solo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en
vigencia de dicha ley.

La actora, sustentada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad In-
dustrial relacionados con el Comercio (ADPIC) que también prevé en su art. 33 un plazo
de 20 aios para el otorgamiento de las patentes, promovié demanda contra el mencionado
instituto para que se declarase la nulidad de aquella resolucion y la inconstitucionalidad
del art. 97 del decreto sobre el que se habia basado.

2°) Que esta demanda fue admitida en primera instancia mediante decision que fue revo-
cada por la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. A tal efecto,
el tribunal a quo sostuvo -en lo sustancial- que la patente de invencion de la actora, cuyo
plazo de vencimiento habia operado el 15 de septiembre de 1995, habia pasado al dominio
publico y no podia ser ampliada con fundamento en el art. 33 del ADPIC, pues sus dispo-
siciones constrefiian a la Reptiblica Argentina so6lo a partir del 1° de enero del afio 2000 en
virtud de lo establecido en el art. 65 de ese acuerdo.

Contra este pronunciamiento la actora dedujo el recurso extraordinario a fs. 311/338 que
fue concedido a fs. 375.

3°) Que la recurrente afirma que el ADPIC entr6 en vigencia en nuestro pais al dictarse
la ley ratificatoria 24.425 publicada el 5 de enero de 1995, ya que no resultan aplicables
los plazos de transicion del art. 65 del acuerdo, que aplazan su aplicacion por un total
de cinco afios, por no haber expresado la Republica Argentina su voluntad de acogerse
a ellos ni precisarlo debido al elevado nivel de proteccion que ya exhibia su legislacion.
Expresa que el art. 70.2 del tratado prevé que el plazo de 20 afios de su art. 33 se aplica
a la “materia existente” en clara alusion a las patentes concedidas y sostiene que el art.
97 del decreto reglamentario 260/96 es inconstitucional por contradecir los mencionados
arts. 33 y 70.2.

Manifiesta asimismo que su derecho a la ampliacion del plazo fue incorporado definitiva-
mente a su patrimonio al plantear el pedido de extension el 2 de enero de 1996, de acuerdo
al art. 71 del entonces vigente decreto reglamentario 590/95 (derogado por el decreto
260/96), que habilitaba a los titulares de las patentes vigentes al 1° de enero de 1995 con-
cedidas bajo el régimen de la ley 111, o de solicitudes de patentes en tramite, a requerir
que se les aplicase el plazo de veinte afios del art. 35 de la ley 24.481.

4°) Que el recurso resulta formalmente procedente por estar en juego la interpretacion de
un tratado internacional (ADPIC o TRIP’S por sus siglas en inglés) y de diversas normas
federales (leyes 111, 24.425,24.481 y decretos 548/95, 590/95 y 260/96). Cabe recordar
que segun reiterada jurisprudencia, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del
caracter sefialado, esta Corte no esta limitada por las posiciones de la camara ni de las
partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, segiin la
interpretacion que rectamente le otorgue (Fallos: 320:1915, 2375; 321:861, entre muchos
otros).
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5°) Que a fin de precisar la fecha de entrada en vigencia del tratado invocado por la re-
currente, debe recordarse que mediante la ley 24.425 la Republica Argentina aprobo6 el
acta final en que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales, y
el Acuerdo de Marrakesh, por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio y
sus cuatro anexos, suscriptos el 15 de abril de 1994, entre los que se encuentra el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio
(ADPIC).

Tal aprobacion no import6 la entrada en vigencia del convenio sino en la medida prevista
por el propio instrumento, pues de acuerdo con la Convencion de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969 -aprobada por ley 19.865- un tratado entrard en vigor de la manera
y en la fecha que en ¢l se disponga o que acuerden los estados negociadores (art. 24.1),
sin perjuicio de que necesariamente las disposiciones que regulen la manera o la fecha
de entrada en vigor se aplicaran desde el momento de la adopcion de su texto (art. 24.4).
En este sentido, el art. 65.1 del mentado acuerdo expresa que ningiin miembro estara
obligado a aplicar sus disposiciones antes del transcurso de un periodo general de un afio
contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la Organizacion Mundial
del Comercio, aunque debera asegurarse de que las modificaciones que introduzca en sus
leyes, reglamentos o practicas durante ese periodo no hagan que disminuya el grado de
compatibilidad de éstos con las disposiciones del acuerdo (art. 65.5).

6°) Que los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31y 32
de la mencionada Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran
el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los tér-
minos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento
de la disposicion transitoria del citado art. 65.1, ya que la incorporacion de este tipo de
normas resulté decisiva a fin de conseguir la mas plena participacion en los resultados
de las negociaciones (conf. preambulo del ADPIC), como asi también que se trata de
un plazo de transicidon automatico que no prevé comunicacion alguna que condicione su
gjercicio ni requiere reserva internacional de ningun tipo, puesto que el acuerdo no admite
reservas (art. 72).

7°) Que habida cuenta de que la fecha de entrada en vigor del acuerdo por el que se esta-
blece la Organizaciéon Mundial del Comercio es el 1°de enero de 1995, ninglin miembro
estaba obligado a aplicar sus disposiciones hasta el 1°de enero de 1996. Ello sin perjuicio
del derecho de la Republica Argentina de aplazar la aplicacion del art. 33 del acuerdo
invocado por la recurrente conforme al plazo de cuatro afios contemplado en el art. 65.2
para los paises en desarrollo, tema sobre el que esta Corte se pronuncio en la causa D.361.
XXXIV “Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschriankter Haftung ¢/ Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente” (fallado el 13 de febrero de
2001), y que es irrelevante en la decision de este litigio.

8°) Que ello es asi pues se desprende de las constancias de la causa que la patente de
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invencion N°219.867 estuvo vigente hasta el 15 de septiembre de 1995, al cumplir se los
quince afios de plazo establecido en la ley 111. En ocasioén de la solicitud de ampliacion
de la vigencia, presentada por la actora el 2 de enero de 1996, habian transcurrido mas de
tres meses desde la incorporacion de la invencion al dominio puiblico conforme al art. 47
de la ley 111, circunstancia que se produjo en la fecha antes indicada.

Por lo demas, tampoco resulta aplicable el art. 35 de la ley 24.481 pues esta ley, publicada
el 20 de septiembre de 1995, también entr6 en vigor con posterioridad al vencimiento de
la patente de la actora. De ahi que resulte fundada la denegacion del pedido de extension
de vigencia de la patente de la actora, por haber pasado al dominio publico antes del tiem-
po que seria relevante en las circunstancias de la causa.

9°) Que no obsta a lo concluido el contenido del decreto 590/95 invocado por la actora
e impugnado por la demandada, no sélo porque fue sustituido a los pocos meses de su
dictado por el decreto 260/96, sino porque constituy6é una norma incompatible con el es-
piritu -e incluso con el texto- de la ley 24.481 que pretendia reglamentar, en contra de lo
expresamente previsto en los arts. 28 y 99, inc. 2, de la Constitucion Nacional. El mismo
Poder Ejecutivo tuvo en cuenta el argumento de que se habia incurrido en un exceso regla-
mentario e hizo mencidn de ello en los considerandos del citado decreto 260/96.

Por ello, de conformidad con el sefior Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso
extraordinario y se confirma la sentencia. Con costas por su orden en atencion a la nove-
dad del asunto y a su dificultad juridica (art. 68, segunda parte del Codigo Procesal Civil y
Comercial de la Nacion).Notifiquese y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO
MOLINE O’CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO — EN-
RIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO (en disi-
dencia)- GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia)- GUSTAVO A. BOSSERT (segun
su voto)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (en disidencia).

VOTO DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT.

Considerando:

1°) Que el 2 de enero de 1996 Pirelli S.P.A. presentd un pedido ante el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INPI) con relacion al derecho de patente que le habia sido conce-
dido el 15 de septiembre de 1980 por el plazo de 15 afios, para que se extendiese ese plazo
por cinco afios mas en virtud de lo establecido en la nueva ley de patentes y modelos de
utilidad 24.481, cuyo art. 35 fija en 20 afos la vigencia de ese derecho.

El INPI no hizo lugar al pedido con invocacién del art. 97 del decreto 260/96, reglamen-
tario de la citada ley, que dispone que el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la
ley 24.481 se aplicara solo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en
vigencia de dicha ley.

La actora, sustentada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad In-
dustrial relacionados con el Comercio (ADPIC) que también prevé en su art. 33 un plazo
de 20 aios para el otorgamiento de las patentes, promovié demanda contra el mencionado
instituto para que se declarase la nulidad de aquella resolucion y la inconstitucionalidad
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del art. 97 del decreto sobre el que se habia basado.

2°) Que esta demanda fue admitida en primera instancia mediante decision que fue revo-
cada por la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. A tal efecto,
el tribunal a quo sostuvo -en lo sustancial- que la patente de invencion de la actora, cuyo
plazo de vencimiento habia operado el 15 de septiembre de 1995, habia pasado al dominio
publico y no podia ser ampliada con fundamento en el art. 33 del ADPIC, pues sus dispo-
siciones constrefiian a la Republica Argentina s6lo a partir del 1°de enero del afio 2000 en
virtud de lo establecido en el art. 65 de ese acuerdo.

Contra este pronunciamiento la actora dedujo el recurso extraordinario a fs. 311/338 que
fue concedido a fs. 375.

3°) Que la recurrente afirma que el ADPIC entr6 en vigencia en nuestro pais al dictarse
la ley ratificatoria 24.425 publicada el 5 de enero de 1995, ya que no resultan aplicables
los plazos de transicion del art. 65 del acuerdo, que aplazan su aplicacion por un total
de cinco afios, por no haber expresado la Republica Argentina su voluntad de acogerse
a ellos ni precisarlo debido al elevado nivel de proteccion que ya exhibia su legislacion.
Expresa que el art. 70.2 del tratado prevé que el plazo de 20 afos de su art. 33 se aplica
a la “materia existente” en clara alusion a las patentes concedidas y sostiene que el art.
97 del decreto reglamentario 260/96 es inconstitucional por contradecir los mencionados
arts. 33y 70.2.

Manifiesta asimismo que su derecho a la ampliacion del plazo fue incorporado definitiva-
mente a su patrimonio al plantear el pedido de extension el 2 de enero de 1996, de acuerdo
al art. 71 del entonces vigente decreto reglamentario 590/95 (derogado por el decreto
260/96), que habilitaba a los titulares de las patentes vigentes al 1° de enero de 1995 con-
cedidas bajo el régimen de la ley 111, o de solicitudes de patentes en tramite, a requerir
que se les aplicase el plazo de veinte afios del art.35 de la ley 24.481.

4°) Que el recurso resulta formalmente procedente por estar en juego la interpretacion de
un tratado internacional (ADPIC o TRIP’S por sus siglas en inglés) y de diversas normas
federales (leyes 111, 24.425, 24.481 y decretos 548/95, 590/95 y 260/96). Cabe recordar
que segun reiterada las posiciones de la camara ni de las partes, sino que le incumbe rea-
lizar una declaratoria sobre el punto disputado, segun la interpretacion que rectamente le
otorgue (Fallos: 320:1915,2375; 321:861, entre muchos otros).

5°) Que a fin de precisar la fecha de entrada vigencia del tratado invocado por la recurren-
te, debe recordarse que mediante la ley 24.425 la Republica Argentina aprobo el acta final
en que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales
multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales, y el Acuerdo
de Marrakesh, por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio y sus cuatro
anexos, suscriptos el 15 de abril de 1994, entre los que se encuentra el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC).
Tal aprobacion no import6 la entrada en vigencia del convenio sino en la medida prevista
por el propio instrumento, pues de acuerdo con la Convencion de Viena sobre el Derecho
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de los Tratados de 1969 -aprobada por ley 19.865- un tratado entrard en vigor de la manera
y en la fecha que en €l se disponga o que acuerden los estados negociadores (art. 24.1),
sin perjuicio de que necesariamente las disposiciones que regulen la manera o la fecha
de entrada en vigor se aplicaran desde el momento de la adopcion de su texto (art. 24.4).
En este sentido, el art. 65.1 del mentado acuerdo expresa que ningiin miembro estara
obligado a aplicar sus disposiciones antes del transcurso de un periodo general de un afio
contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la Organizaciéon Mundial
del Comercio, aunque debera asegurarse de que las modificaciones que introduzca en sus
leyes, reglamentos o practicas durante ese periodo no hagan que disminuya el grado de
compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente acuerdo (65.5).

Puesto que la fecha de entrada en vigor del acuerdo por el que se establece la Organiza-
cion Mundial del Comercio es el 1° de enero de 1995, ninguno de los miembros estaban
obligados a aplicar sus disposiciones hasta el 1°de enero de 1996.

6°) Que los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31y 32
de la mencionada Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran
el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los tér-
minos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento
de la disposicion transitoria del citado art. 65.1, ya que la incorporacién de este tipo de
normas resulté decisiva a fin de conseguir la mas plena participacion en los resultados
de las negociaciones (conf. preambulo del ADPIC), como asi también que se trata de
un plazo de transiciéon automatico que no prevé comunicacion alguna que condicione su
gjercicio ni requiere reserva internacional de ningun tipo, puesto que el acuerdo no admite
reservas (art. 72).

7°) Que en el sub lite, la proteccion otorgada a la patente de invencion de la actora el 15 de
septiembre de 1980 por el plazo de quince afios de acuerdo con la ley 111, vencid el 15 de
septiembre de 1995, y el 2 de enero de 1996 presento la solicitud para que se extendiese
la proteccion por cinco afios mas, hasta cumplir el plazo de veinte afios.

El art. 33 del ADPIC invocado por la recurrente, que dispone que la proteccion conferida a
una patente no expirard antes de que haya transcurrido un periodo de veinte afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud, no resulta aplicable al caso.

El ADPIC no se encontraba vigente al expirar el plazo de quince afios de la patente de la
actora, en virtud del plazo de transicion de un afio establecido en el mencionado art. 65.1
y sin perjuicio del plazo mayor previsto en el art. 65.2 para los paises en desarrollo.

Sus disposiciones atinentes a la “proteccion de la materia existente” ponen de relieve la
importancia de la fecha de entrada en vigencia o aplicacion del tratado para la determina-
cion de esa proteccion. De esta manera, el art. 70.1 expresa “el presente Acuerdo no ge-
nera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo
para el miembro de que se trate”. El 70.2 establece que “salvo disposicion en contrario,
el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha
de aplicacion del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida
en ese miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de
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proteccion establecidos en el presente Acuerdo...”.

Desde esta perspectiva, carece de relevancia la distincion entre disposiciones operativas
y programaticas pues aun la aplicacion de las primeras supone la existencia de un tratado
en vigor.

A mayor abundamiento puede sefialarse que si —s6lo por hipdtesis y sin tener en cuenta el
plazo mayor para los paises en desarrollo- se considerara que el acuerdo se hallaba vigen-
te al tiempo de presentarse la solicitud de prorroga del 2 de enero de 1996, de todos modos
no habria concedido proteccion a una patente que ya habia pasado al dominio ptblico a
tenor de lo dispuesto en el art. 47 de la ley 111. El 70.3 precisamente dispone que “no
habra obligacion de restablecer la proteccion a la materia que, en la fecha de aplicacion
del presente Acuerdo para el miembro de que se trate, haya pasado al dominio publico”.

8°) Que, por otra parte, tampoco resulta aplicable el art. 35 de la ley 24.481 que estable-
ce que la patente tiene una duracion de veinte afios improrrogables contados a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud, pues esta ley, publicada el 20 de septiembre de
1995, también entr6 en vigor con posterioridad al vencimiento del derecho de patente de
la actora.

Ademas, si bien es cierto que se encontraba vigente al presentarse el pedido de extension
del plazo, su art. 97 prevé que “las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga,
conservaran su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedaran sujetas a las dis-
posiciones de esta ley y su reglamento”. Vale decir que la patente de la actora al expirar su
plazo de proteccion de acuerdo al régimen de la ley 111 caducé de pleno derecho y paso
al dominio publico el 15 de septiembre de 1995 (conft. art. 66 de la ley 24.481).
Reafirma esta conclusion el art. 97 de su decreto reglamentario 260/96 al aclarar que “el
plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicara s6lo a las solicitudes
presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley”.

De alli que resulte fundada y deba ser mantenida la denegatoria del pedido de extension
de vigencia de la patente de la actora formulada por el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, por haber pasado al dominio ptblico a la fecha de presentacion de la solicitud
de extension de plazo.

9°) Que no obsta a lo concluido el contenido del decreto 590/95 invocado por la actora
e impugnado por la demandada, no s6lo porque fue sustituido a los pocos meses de su
dictado por el decreto 260/96, sino porque constituy6é una norma incompatible con el es-
piritu —e incluso con el texto — de la ley 24.481 que pretendia reglamentar, en contra de lo
expresamente previsto en los arts. 28 y 99, inc. 2, de la Constitucion Nacional. El mismo
Poder Ejecutivo tuvo en cuenta el argumento de que se habia incurrido en un exceso regla-
mentario e hizo mencion de ello en los considerandos del citado decreto 260/96.

Por ello, de conformidad con el sefior Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso
extraordinario y se confirma la sentencia. Con costas por su orden en atencién a la nove-
dad del asunto y a su dificultad juridica (art. 68, segunda parte, del Cddigo Procesal Civil
y Comercial de la Nacion).Notifiquese y devuélvase. GUSTAVO A. BOSSERT.

DISIDENCIA DE LOS SENORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SAN-
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TIAGO PETRACCHI, DON ANTONIO BOGGIANO, DON GUILLERMO A. F. LO-
PEZ'Y DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

Considerando:

Que la Sala III de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al
revocar la sentencia de primera instancia, rechazo6 la demanda por nulidad de la resolucion
que denego la extension de patente concedida el 15 de septiembre de 1980 por el plazo de
quince afios, por otros cinco mas en virtud de lo establecido por la ley 24.481 y el Acuerdo
TRIPs. Contra dicho pronunciamiento la vencida interpuso el recurso extraordinario de fs.
311/338 que fue concedido a fs. 375.

Que consolidada jurisprudencia de esta Corte sostiene que sus sentencias deben cefiirse a
las circunstancias existentes al momento de ser dictadas, aun cuando sean sobrevinientes
a la interposicion del recurso extraordinario (Fallos:298:33; 301:693; 310:670; 320:2603,
entre otros). Por tal motivo el Tribunal no puede soslayar que, en razon de haber vencido
el plazo por el que se solicitd la extension (23 de mayo de 2000), de donde surge que lo
pretendido en este litigio carece de objeto actual. En consecuencia, no cabe en el caso pro-
nunciamiento alguno del Tribunal, pues la mencionada situacion sobreviniente ha tornado
inoficiosa la decision pendiente.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal se declara que la cuestion litigiosa ha devenido
abstracta. Costas por su orden en atencion a la mencionada circunstancia (art. 68, segun-
da parte, Coédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion). Notifiquese y devuélvase.
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F.
LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Patentes de invencién — Duracion de la proteccion - Interpretacion de la ley — Tratados in-
ternacionales

Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschriinkter Haftung c/ Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente. 13/02/2001- Fallos: 324:204.

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirm¢ la senten-
cia que habia hecho lugar a la demanda interpuesta a fin de obtener la extension del plazo
de vigencia de la patente de invencidon 221.983 a veinte afnos a contar desde la fecha en
que habia sido solicitada. La demandada interpuso recurso extraordinario.

La Corte por mayoria, revoco la sentencia y rechazo la demanda.

En su voto el juez Bossert sostuvo que el art. 33 del Acuerdo TRIPs no debia compren-
derse aisladamente, prescindiendo de las disposiciones que plasman la voluntad de los
estados de establecer obligaciones escalonadas, segun el nivel de desarrollo de los paises.
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Los jueces Boggiano y Lopez en disidencia opinaron que no se encontraba afectada la vi-
gencia de las patentes concedidas con anterioridad al Acuerdo y que no hubieran fenecido.
Agregaron que el art. 97 de la ley 24.481 lleva a concluir que el plazo concedido bajo el
régimen de la ley 111 es inalterable; pero que por otro tal patente “esta sujeta” al nuevo
régimen legal en cuanto a la proteccion minima de veinte afios que concede su art. 35, de
modo concordante con el art. 33 del Acuerdo TRIPs.

El juez Petracchi también en disidencia consider6 que la actora tenia derecho, con funda-
mento en el art. 71 del decreto 590/95 a solicitar la prorroga de su patente por cinco afios
adicionales a los quince que transcurrieron desde el 31 de marzo de 1981 hasta el 31 de
marzo de 1996.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Proteccion de patentes.

b) Legislacion aplicable — Vigencia de la patente.

¢) Plazo de proteccion.

d) Reglamentacion de la ley — Inconstitucionalidad - Obligaciones internacionales.
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- El decreto 590/96 es un reglamento que excede las atribuciones contempladas en el art.
99, inc. 2 de la Constituciéon Nacional, contraria el espiritu de la ley 24.481 e incurren en
conducta prohibida por el art. 99, inc. 3, segundo parrafo de la Constituciéon Nacional por
lo que no es razonable la invocacion de la “clausula de no degradacién” —art. 65.5 del
Acuerdo TRIPs- pues esa obligacion internacional supone un derecho nacional apto para
generar derechos subjetivos y no puede ser utilizada para obstaculizar los efectos propios
de la nulidad absoluta.

B Lstdandar establecido por la Corte

- El art. 33 del Acuerdo TRIPs, aprobado por la ley 24.425 —que no distingue entre pa-
tentes concedidas, las que se hallen en tramite de concesion o las que se soliciten después
de que la aplicacion del acuerdo de vuelva exigible- integra el nuevo estandar minimo de
proteccion consagrado y debe regir en los estados a la fecha de aplicacion de tal acuerdo
para el pais miembro de que se trate, con efectos armonizadores a nivel mundial.

- De laley 24.481 y de su reglamentacion con las disposiciones del Acuerdo TRIPs resulta
que si la vigencia de la patente concluye con anterioridad a la “fecha de aplicacion del
Acuerdo para la Republica Argentina” la materia entra en el dominio publico, no existe
obligacion segun el tratado de restablecer la proteccion y la solucion no implica ninguna
transgresion por parte de nuestro pais de sus obligaciones internacionales, pero si a esa
fecha existe materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen de la ley
111 y el titular solicita prorroga, “la proteccion no expirara antes de que haya transcurrido
un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud” (art. 33 del
Acuerdo TRIP’s).

- Si a la fecha en que el legislador argentino ha implicitamente desplazado la aplicacion
del acuerdo conforme al derecho de que gozaba la Argentina, existe materia protegida en
virtud de una patente otorgada por el régimen de la ley 111 y el titular de la patente solicita
la prorroga, el art. 33 del Acuerdo TRIPs, reemplaza toda norma legal o reglamentaria de
fuente nacional y sentido contrario, en razon del principio de la supremacia de los tratados
internacionales (arts. 31 y 75, inc. 22 de la Constitucion Nacional).

Texto del fallo

Buenos Aires, 13 de febrero de 2001.

Vistos los autos: “Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschriankter Haftung c/ Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente”.

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
al confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda
interpuesta a fin de obtener la extension del plazo de vigencia de la patente de invencion
221.983 a veinte afos,a contar desde la fecha en que habia sido solicitada. Contra tal pro-
nunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordinario,concedido por interpre-
tacion de normas federales y denegado en cuanto a la tacha de arbitrariedad de sentencia
(fs. 570), sin que se haya interpuesto la queja respectiva.

2°) Que, segun surge de autos, el 31 de marzo de1981 se concedid a la actora la patente
en cuestion por el plazo de quince afios, de acuerdo con el régimen de la ley111. Antes del
vencimiento, la titular solicit6 la extension con apoyo en lo dispuesto por el art. 71 del de-
creto 590/95,que remitia al art. 35 de la ley 24.481, que establece un plazo improrrogable
de veinte afios de duracion de las patentes a contar desde la solicitud. Dicha pretension fue
denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con fundamento en el art.
97 de la mencionada ley (t.o. por el decreto 260/96), en igual articulo de la reglamentacion
(anexo II) y en la interpretacion que hizo del alcance temporal del art. 33 del Acuerdo
TRIPs.

3°) Que el tribunal sostuvo que la cuestion se hallaba regida por el art. 71, parrafo segun-
do del decreto590/95. Entendié que ello era asi, porque ese precepto se hallaba vigente
cuando la actora requiri6 su aplicacion. En segundo lugar, afirmé que el hecho de que el
ordenamiento positivo hubiese incorporado el derecho a solicitar una prorroga del plazo
de proteccion de la patente, obstaba a que una norma posterior -como el anexo II del
decreto 260/96-dispusiera lo contrario, excluyendo a tales patentes del plazo previsto en
el art. 35 de la ley 24.481, porque tal modificacion se encuentra refiida con la “clausula
de no degradacion”que consagra el art. 65.5 del Acuerdo TRIPs. Finalmente,sefialo que
tal interpretacion es la que mejor se adecua a una norma de jerarquia superior, como el
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tratado en cuestion.

4°) Que la recurrente sostiene que la alzada efecttio una erronea exégesis de las disposi-
ciones federales en juego, pues dio primacia al derogado decreto 590/95 por sobre la ley
24.481 y su modificatoria 24.572 y el decreto 260/96,reglamentaria de un tratado inter-
nacional.

5°) Que los agravios suscitan cuestion federal tipica pues entraia la interpretacion de un
tratado internacional y de normas -leyes 24.481, 24.572, decreto 260/96, etc.-de natura-
leza federal, y la decision ha sido contraria al derecho que el apelante fund6 en ellas (art.
14, inc. 1° dela ley 48). Cabe recordar que segun reiterada jurisprudencia,en la tarea de
esclarecer la inteligencia de normas del caracter sefialado, ésta Corte no esté limitada por
las posiciones de la camara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declarato-
ria sobre el punto disputado, seglin la interpretacion que rectamente le otorgue (Fallos:
307:1457;308:647; 312:2254; 316:631; 321:663, entre otros).

6°) Que el art. 33 del Acuerdo TRIPs, aprobado por la ley 24.425, establece: “Duracion
de la proteccion. La proteccion conferida por una patente no expirard antes de que haya
transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solici-
tud”. Inequivocamente, la duracion minima de la proteccion convenida en el acuerdo es
de veinte afos. A partir de la aplicacion del acuerdo, los estados pueden conceder una
tutela mayor pero no menor. La norma transcripta -que no distingue entre patentes con-
cedidas,las que se hallen en trdmite de concesion o las que se soliciten después de que la
aplicacion del acuerdo se vuelva exigible- integra el nuevo estindar minimo de proteccion
consagrado en el Acuerdo TRIPs y debe regir en los estados a la fecha de aplicacion de tal
acuerdo para el pais miembro de que se trate, con efectos armonizadores a nivel mundial.

7°) Que la interpretacion de las normas contenidas en un tratado debe hacerse en su con-
texto y teniendo en cuenta el objeto y fin del convenio (art. 31 de la Convencidn de Viena
sobre Derecho de los Tratados, aprobada en la Republica Argentina por ley 19.865).

Por ello, el citado art. 33 del Acuerdo TRIPs no se comprende aisladamente, prescindien-
do de otras disposiciones,como las relativas a los objetivos y principios -arts. 7 y 8-y las
que plasman la voluntad de los estados de establecer obligaciones escalonadas, segun el
nivel de desarrollo de los paises. En el caso, no es relevante que por su redaccion la norma
aparezca concreta y operativa puesto que los estados han expresado su voluntad de que el
Acuerdo TRIPs no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transicién,con
excepcion de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo y de ciertas obli-
gaciones internacionales que los estados asumieron en forma inmediata, como el compro-
miso de no disminuir la compatibilidad entre el propio derecho o practicas nacionales y el
instrumento internacional(doctrina de la causa U.19.XXXIV “Unilever N.V. ¢/ Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, fallada el 24 de octubre de
2000, considerando 15 —voto de la mayoria-).

8°) Que el Acuerdo TRIPs diferencia claramente la”fecha de entrada en vigor del Acuerdo
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por el que se establece la OMC” -por ejemplo, art. 65.1; art. 70.8 primer parrafo-,que es
el 1° de enero de 1995, de la “fecha de aplicacion del Acuerdo para el Miembro de que
se trate” -por ejemplo,arts. 70.1, 70.2, 70.3, 70.8, ap. b- que depende del trascurso de los
plazos de transicion.

Las obligaciones relativas a la “proteccion de la materia existente” son coherentes con
esa distincion. En efecto, el art. 70.1 dice: “El presente Acuerdo no genera obligaciones
relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo para el Miembro
de que se trate”.El 70.2, en su primer parrafo, dice: “Salvo disposicion en contrario, el
presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de
aplicacion del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en
ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de
proteccidn establecidos en el presente Acuerdo...”. Por su parte, el art. 70.3 establece:”no
habra obligacion de restablecer la proteccion a la materia que, en la fecha de aplicacion
del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio publico”(el
subrayado no esta en el texto).

9°) Que esa “fecha de aplicacion del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate”
resulta del art. 65de las disposiciones transitorias, que dice en lo pertinente:”1. Sin perjui-
cio de lo dispuesto en los parrafos 2, 3 y 4infra, ninglin miembro estara obligado a aplicar
las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo general de un
afio contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 2. Todo pais
en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo periodo de cuatro afios la fe-
cha de aplicacion, que se establece en el parrafol supra, de las disposiciones del presente
Acuerdo, con excepcion de los articulos 3, 4 y 5 de su Parte 1.

10) Que ello significa que hasta el 1° de enero de1996, los miembros no estdn obligados
a aplicar las disposiciones del acuerdo. La compatibilidad de las legislaciones nacionales
puede realizarse antes pero, en todo caso, el miembro no incurre en transgresion al tratado
sino hasta después de finalizado el plazo automatico de transicion. Ademads.y en lo que
nos interesa -y sin perjuicio del supuesto del art. 65.4-, todo pais en desarrollo tiene el
derecho de aplazar la aplicacion de las disposiciones del acuerdo -con ciertos limites sefia-
lados expresamente en la norma- por un nuevo periodo de cuatro afios, que se adiciona al
periodo del art.65.1. Ello permite afirmar que la Republica Argentina ha tenido el derecho
de aplazar la aplicacion del art. 33 del Acuerdo TRIPs hasta el 1° de enero del afio 2000.

11) Que la Republica Argentina dict6 la ley 24.481a fin de adecuar la legislacion interna
a las obligaciones internacionales asumidas por el Acuerdo TRIPs, proposito que cumplié
antes del vencimiento del plazo general transitorio para la aplicacion de sus disposiciones
(art. 65.1 del acuerdo).

El art. 35 de la ley dice: “La patente tiene una duracion de veinte afios improrrogables,
contados a partir dela fecha de presentacion de la solicitud”. Esta norma, que satisface
el estandar uniforme querido por el acuerdo, se aplica como regla general a las patentes
cuyas solicitudes se hubiesen presentado con posterioridad a la sancion de la nueva ley
(conf. doctrina de la causa U.19.XXXIV “Unilever N.V.c/ Instituto Nacional de la Pro-
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piedad Industrial s/ denegatoria de patente”, del 24 de octubre de 2000, considerando
9°-voto de la mayoria-). En cuanto a las patentes ya otorgadas dice el art. 97 de la ley
24.481: “Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga conservaran su vigencia
concedida hasta su vencimiento, pero quedaran sujetas a las disposiciones de esta ley y
su reglamento”. Por su parte, dice el art. 97 del reglamento de la ley -anexo II del decreto
260/96-: “El plazo de vigencia establecido en el art. 35 dela ley n°® 24.481 se aplicara solo
a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley”.

12) Que la voluntad del legislador argentino ha sido, pues, que las patentes concedidas
en virtud del régimen de la ley 111 conserven su vigencia hasta su vencimiento y que,
salvo en lo atinente al plazo de su vigencia, se rijan por las disposiciones de la nueva ley
-expresion, esta tltima,que no esta en discusion en el sub lite-. Dicho en otros términos:
al vencimiento de la duracion de la proteccion conforme a la ley 111, la materia protegida
pasara al dominio publico.

13) Que de la confrontacion de las normas resefiadas de la ley 24.481 y de su reglamenta-
cion con las disposiciones del Acuerdo TRIPs que se han expuesto en los considerandos7°,
8° y 9° precedentes, resulta en primer lugar que si la vigencia de la patente concluye con
anterioridad a la “fecha de aplicacion del Acuerdo para la Republica Argentina” —es decir,
con anterioridad al 1° de enero de 2000-, la materia entra en el dominio publico, no existe
obligacion segun el tratado de restablecer la proteccion y la solucion no implica ninguna
transgresion por parte de nuestro pais de sus obligaciones internacionales. En cambio, si
a la fecha en que el legislador argentino ha implicitamente desplazado la aplicacion del
acuerdo conforme al derecho de que gozaba la Argentina(arts. 65.1 y 65.2) -es decir, al 1°
de enero de 2000-,existe materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régi-
men de la ley 111 y el titular de la patente solicita la prérroga, en ese supuesto “la protec-
cion no expirara antes de que haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud” (art. 33 del Acuerdo TRIPs). En este supuesto, esta
disposicion del tratado reemplaza toda norma legal o reglamentaria de fuente nacional y
sentido contrario, en razon del principio de la supremacia de los tratados internacionales
frente a las leyes internas (arts. 31 y 75, inc. 22, Constitucion Nacional).

14) Que la exégesis efectuada -que pondera la totalidad de las normas del ordenamiento
argentino en la jerarquia que corresponde- es la que mejor concilia el estandar minimo de
proteccidn establecido en el Acuerdo TRIPs con el respeto a las disposiciones transitorias
que ese tratado ha previsto con el proposito de conseguir la mas plena participacion de los
miembros de la OMC en los resultados de las negociaciones, y con las facultades ejercidas
por el poder al que corresponde en la Republica Argentina la funcion legislativa,dentro de
los limites que determina la Constitucion Nacional.

15) Que la aplicacion de la doctrina establecida al caso sub examine permite arribar a la
conclusion de que a la fecha de vencimiento de la patente original -en marzo de1996- la
actora no gozaba del derecho a que la patente n°221.983 fuese prorrogada hasta completar
una duracion de veinte afos, contados a partir de la presentacion de la respectiva solicitud.
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Por lo demads, ningun derecho puede sustentar la actora en disposiciones del decreto
590/95 (cuya inconstitucionalidad fue planteada en autos), derogado poco tiempo después
de su dictado, pues es un reglamento que excede las atribuciones contempladas en el art.
99, inc. 2, de la Constitucion

Nacional -que es citado en los considerandos como sustento normativo-, contraria el espi-
ritu -e incluso el texto-de la ley 24.481 e incurre en conducta expresamente prohibida por
el art. 99, inc. 3, segundo parrafo, de la Ley Fundamental, razon que basta para su inva-
lidez. En este contexto,no es razonable la invocacion de la “clausula de no degradacion”
-art. 65.5 del Acuerdo TRIPs- pues esa obligacion internacional supone un derecho nacio-
nal apto para generar derechos subjetivos, y no puede ser utilizada para obstaculizarlos
efectos propios de la nulidad absoluta.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario,
se revoca la sentencia apelada y en uso de la facultad contemplada en el art. 16,segunda
parte, de la ley 48, se rechaza la demanda. Costas en el orden causado en atencién a la
novedad y a la dificultad juridica del tema (art. 68, segundo parrafo, Coédigo Procesal Civil
y Comercial de la Nacion). Notifiquese con copia del precedente citado y, oportunamente,
devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O’CONNOR -
CARLOS S. FAYT- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PE-
TRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- GUILLERMO A. F.
LOPEZ (en disidencia)- GUSTAVO A. BOSSERT (segun su voto)-ADOLFO ROBERTO
VAZQUEZ.

VOTO DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT

Considerando:

Que el infrascripto coincide con el voto de la mayoria,con exclusion del considerando 7°,
que expresa en los siguientes términos:

7°) Que los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31y 32
de la mencionada Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran
el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los tér-
minos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento
de las disposiciones transitorias, ya que la incorporacion de este tipo de normas resulto de-
cisiva a fin de conseguir la mas plena participacion en los resultados de las negociaciones
(conf. Preambulo del TRIPs), como asi también que se trata de un plazo de transicion que
no prevé comunicacion alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacio-
nal de ningun tipo puesto que el acuerdo no admite reservas (art. 72).

De alli que el citado art. 33 del acuerdo no se comprenda aisladamente, prescindiendo de
las mentadas disposiciones que plasman la voluntad de los estados de establecer obliga-
ciones escalonadas, segtin el nivel de desarrollo de los paises. Por ello, no es relevante que
por su redaccion la norma aparezca concreta y operativa puesto que los estados han expre-
sado su voluntad de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos
de transicion, con excepcion de ciertas obligaciones internacionales que los estados asu-
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mieron en forma inmediata, como el compromiso de no disminuir la compatibilidad entre
el propio derecho o practicas nacionales y el instrumento internacional.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario,
se revoca la sentencia apelada y en uso de la facultad contemplada en el art. 16,segunda
parte, de la ley 48, se rechaza la demanda. Costas en el orden causado en atencién a la
novedad y a la dificultad juridica del tema (art. 68, segundo parrafo, Coédigo Procesal Civil
y Comercial de la Nacion). Notifiquese con copia del precedente citado y, oportunamente,
devuélvanse los autos. GUSTAVO A. BOSSERT.

DISIDENCIA DE LOS SENORES MINISTROS DOCTORES DON ANTONIO BOG-
GIANO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con los considerandos1° a 5° del voto de la mayoria.

6°) Que el art. 33 del Acuerdo TRIPs, aprobado por la ley 24.425 (publicada en el Boletin
Oficial el 5 de enero de 1995) establece: “Duracion de la proteccion. La proteccion confe-
rida por una patente no expirara antes de que haya transcurrido un periodo de veinte afios
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud”.

7°) Que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquia su-
perior a las leyes (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitucion Nacional; Fallos:315:1492;
317:1282, entre otros) y sus principios integran inmediatamente el orden juridico argen-
tino. La interpretacion de buena fe de esta consecuencia conduce a descartar el amparo
del ordenamiento hacia toda solucién que comporte una frustracion de los objetivos del
tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones que de €l resultan.

8°) Que del texto del mencionado precepto se desprende inequivocamente que el acuerdo
establecio un “standard”minimo de proteccion temporal de 20 afios, que el derecho inter-
no de los paises signatarios no puede desconocer.

Este plazo es imperativo. Los estados podran conceder una tutela mayor pero jamas una
menor. Corrobora esta conclusion lo dispuesto por el art. 1 del acuerdo en el sentido de
que “Los Miembros podran prever en su legislacion, aunque no estaran obligados a ello,
una proteccion mas amplia que la exigida por el presente acuerdo, a condicion de que tal
proteccion no infrinja las disposiciones del mismo”, ni sus objetivos y principios (arts. 7
y 8; conf. causa U.19.XXXIV “Unilever N.V. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Indus-
trial s/denegatoria de patente”, fallada el 24 de octubre de 2000).

9°) Que, asimismo, la norma en examen, dada su redaccion,no distingue entre patentes
concedidas o las que se hallen en tramite de concesion o se soliciten después de su vi-
gencia. En consecuencia cabe entender que quienes estaban amparados por un régimen
anterior al acuerdo gozan del plazo minimo de proteccion que éste otorga. Ello es asi, por
cuanto el acuerdo contiene disposiciones expresas referentes a la “proteccion de la ma-
teria existente”. En efecto, el art. 70,punto 2, establece: “Salvo disposicion en contrario,
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el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha
de aplicacion del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida
en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de
proteccidn establecidos en el presente Acuerdo”. Ademas, el art. 70.3 dispone: “No habra
obligacion de restablecer la proteccion a la materia que, en la fecha de aplicacion del pre-
sente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio publico”.

En consecuencia, no se encuentra afectada la vigencia de las patentes concedidas con an-
terioridad y que no hubieran fenecido; por el contrario, éstas gozan de la mayor proteccion
que concede el Acuerdo TRIPs.

10) Que el citado art. 33 del Acuerdo TRIPs es operativo. Cuando la Nacion ratifica un
tratado que firmé con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus organos lo
apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones
lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicacion
inmediata. Una norma tiene tal caracter cuando esta dirigida a una situacion de la realidad
en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer
el Congreso (Fallos: 315:1492, considerando 20; 321:885).

En el supuesto del citado art. 33, por lo anteriormente expuesto, cabe concluir que su
redaccion es clara y terminante.

11) Que no obsta a lo precedentemente expuesto lo que establece el art. 65, inc. 2 del
Acuerdo TRIPs en el sentido de que “todo pais en desarrollo Miembro tiene derecho a
aplazar por un nuevo periodo de cuatro afios la fecha de aplicacion,que se establece en
el parrafo primero, de las disposiciones del presente acuerdo, con excepcion de los arts.
3.4, vy 5”. Ello es asi, pues esta clausula es facultativa y no empece a que los 6rganos
administrativos y jurisdiccionales del Estado lo apliquen a los supuestos que ese tratado
contempla cuando, como en el caso del art. 33, no cabe duda de su claridad y establece un
“standard” de proteccion minima que no puede ser desconocido por los estados miembros
sin desnaturalizar la letra y el espiritu del tratado. En otros términos, el citado art. 33 no
requiere una norma interna que precise su contenido y alcance, habida cuenta del grado y
naturaleza de proteccion que confiere.

12) Que concordemente con el Acuerdo TRIPs el legislador sancion6 la ley 24.481 (publi-
cada en el B.O. el 20de septiembre de 1995), cuyo art. 35 establece: “La patente tiene una
duracion de veinte (20) afios improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud”.

13) Que el art. 97 de la misma ley (t.o0. por el decreto 260/96, publicado en el Boletin Ofi-
cial el 22 de marzo de 1996) dispone: “Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se
deroga, conservaran su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedaran sujetas a
las disposiciones de esta ley y su reglamento”. Una recta hermenéutica de la disposicion
transcripta lleva a concluir que, por un lado, el plazo concedido bajo el régimen de la ley
111 es inalterable;pero que por otro, tal patente “esta sujeta” al nuevo régimen legal en
cuanto a la protecciéon minima de veinte afios que concede su art. 35, de modo concordan-
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te con el art. 33 del Acuerdo TRIPs y a la proteccion de la materia existente que contempla
el mismo acuerdo, tal como se ha hecho referencia en el considerando 9°).

14) Que tal exégesis se adecua a las reglas de interpretacion de las leyes resefiadas en
Fallos: 307:1018, que indican que debe darse pleno efecto a la intencion del legislador,-
computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento
juridico restante y con los principios y garantias de la Constitucion Nacional. Aquéllas
también sefialan que tal propdsito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las
posibles imperfecciones técnicas de su instrumentacion, toda vez que ellos no deben pres-
cindir de la ratio legis y del espiritu de la norma; y advierten que la exégesis de la ley re-
quiere la méxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no puede llevar
a la pérdida de un derecho o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice
el espiritu que ha inspirado su sancion.

15) Que no obsta a tal conclusion lo establecido por el art. 97 del reglamento -anexo II- en
el sentido de que”’el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley24.481 se aplicara
solo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley”.
Tal norma resulta inaplicable, pues incurre en exceso reglamentario,toda vez que contra-
dice el texto expreso del art. 97 de la ley 24.481 y el art. 33 del Acuerdo TRIPs.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el sefior Procurador Fiscal, se declara pro-
cedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Costas en el orden
causado en atencion a la novedad del asunto y a su dificultad juridica (art. 68, segundo
parrafo, del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion). Notifiquese y remitase.
ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ.

DISIDENCIA DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PE-
TRACCHI

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
al confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda
interpuesta a fin de obtener la prorroga del plazo de vigencia de la patente de invencion
n® 221.983. Contra tal pronunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordina-
rio,que fue exclusivamente concedido por interpretacion de normas federales (fs. 570).

2°) Que, segun surge de autos, el 31 de marzo del1981 se concedi6 a la actora la patente
en cuestion por el plazo de quince afios, de acuerdo con el régimen de la leyl11. Antes
del vencimiento de esta patente, la titular solicitod su extension por cinco afios adicionales
con apoyo en lo dispuesto por el art. 71 del decreto 590/95, que remitia al art. 35 de la ley
24.481, que establece un plazo improrrogable de veinte afios de duracion de las patentes
a contar desde la solicitud.

Dicha pretension fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial con
dos fundamentos principales. Por un lado sostuvo que el citado art. 71 del decreto590/95

MARCAS Y PATENTES DE INVENCION 239

no es aplicable al sub lite porque no se encontraba en vigencia al momento de la denega-
cion de la solicitud de prorroga. Por otro lado basé su posicion en el art. 97 del anexo 11
del decreto 260/96, que reglamenta a la ley 24.481 de Patentes de Invencion y Modelos
de Utilidad, el que, a juicio de la demandada, prohibe la prorroga de patentes para casos
como el de autos.

3°) Que la camara sostuvo que la cuestion se hallaba regida por el art. 71 del decreto 590/95
porque ese precepto se hallaba vigente cuando la actora requirié su aplicacion. También
afirmé que, a raiz de que el art. 71 del decreto 590/95 habia previsto el derecho a solicitar
la prérroga del plazo de proteccion de la patente para supuestos como el del sub examine,
no era valido que una norma posterior —el art. 97 del anexo II del decreto 260/96- dispu-
siera lo contrario. Tal conclusion del a quo se basé en que la aludida modificacion viola la
“clausula de no degradacion” que consagra el art. 65.5 del “Acuerdo [internacional] sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (en
adelante, Acuerdo ADPIC) que habia sido aprobado mediante la ley 24.425.

4°) Que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial asevera que la alzada efectu6 una
erronea exégesis de las disposiciones federales en juego al dar primacia al art. 71 del de-
creto 590/95 (que, a su parecer, resulta inaplicable al caso porque se encontraba derogado
al momento dela denegacion de la solicitud de prorroga), por sobre las leyes 24.481 y
24.572 y el decreto 260/96 que reglamentan el mencionado Acuerdo ADPIC.

5°) Que los agravios suscitan cuestion federal —excepto el examinado infra en el consi-
derando 14- pues entrafian la interpretacion de un tratado internacional y de normas de
naturaleza federal -tales como las leyes 24.481 y 24.572 y decreto 260/96-, y la decisién
ha sido contraria al derecho que el apelante fundo en ellas.

6°) Que el primer problema a dilucidar en este caso consiste en determinar cual es el
régimen juridico que debe aplicarse a la solicitud de prorroga de la patente de invencion
que presentd la actora, el 14 de marzo de 1996, ante el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial.

7°) Que tales solicitudes deben ser examinadas a la luz de las normas vigentes a la fecha
en que fueron presentadas ante la autoridad con competencia en la materia. Ello es asi por
las razones desarrolladas en los votos de la mayoria y del juez Petracchi in re U.19 XXXIV
“Unilever N.V. ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”,
del 24 de octubre de 2000, a los que se remite para evitar repeticiones innecesarias.

8°) Que, ello sentado, el segundo problema que plantea este pleito consiste en precisar
cual fue el régimen juridico vigente en autos el 14 de marzo de 1996, época en que la
actora present6 dicha solicitud.

9°) Que la ley 24.425 incorpord, con jerarquia superiora la de la ley nacional, el Acuerdo
ADPIC con fundamento en el art. 75, inc. 22, de la Constitucion Nacional.
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Dicha ley 24.425 prevé, en lo que interesa, lo siguiente:“La proteccion conferida por una
patente no expirara antes de que haya transcurrido un periodo de veinte afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud” (conf. art. 33 del Acuerdo ADPIC publica-
do en el Boletin Oficial el 5 de enero de 1995).

10) Que, posteriormente, fue dictada la ley 24.481de Patentes de Invencion y Modelos
de Utilidad con el propdsito de adecuar la legislacion interna argentina a las obligaciones
asumidas por el Acuerdo ADPIC.

Asi, la ley 24.481 establece, en lo pertinente, que“La patente tiene una duracion de veinte
(20) afos improrrogables,contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud”
(conf. art. 35 de la ley 24.481 publicada en el Boletin Oficial el 20 de septiembre de 1995).
El art. 100 de la ley 24.481 prevé, por su parte,que “Las patentes otorgadas en virtud de
la ley que se deroga,conservaran su vigencia concedida hasta su vencimiento,pero queda-
rdn sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento (cabe sefialar que este articulo
actualmente lleva el nimero 97, segtin el texto ordenado de la ley 24.481 previsto en el
primer anexo del decreto 260/96).

11) Que el Poder Ejecutivo Nacional dict6 el decreto590/95 que, entre otros aspectos, re-
glamentaba los arts.36 -actual art. 35- y 100 de la citada ley 24.481. En este decreto se es-
tablecio, en lo que interesa, lo siguiente:*“Los titulares de patentes vigentes al 1 de enero de
1995 concedidas bajo el régimen de la ley 111 o de solicitudes de patentes en tramite, podran
solicitar a la Administracion

Nacional de Patentes que se les aplique el articulo36 de la ley [24.481]” (conf. segundo parra-
fo del art. 71 del decreto 590/95, publicado en el Boletin Oficial del 23 de octubre de 1995).
En suma, de la normativa transcripta se desprende que el Poder Ejecutivo Nacional ex-
tendid, por via del art. 71del decreto 590/95, la clausula de los veinte afios de protec-
cion(prevista en los transcriptos arts. 33 del Acuerdo ADPIC y 35 de la ley 24.481), a
aquellas patentes que habian sido concedidas, como la de autos, con apoyo en la ley 111
de Patentes de Invencion.

12) Que el marco juridico resefiado en los tres tltimos considerandos se encontraba vigen-
te el 14 de marzo de1996, época en que fue presentada la solicitud de prorroga examinada
en autos. De esta proposicion -que no fue cuestionada en este pleito- se infiere que la
actora tiene derecho,con fundamento en el segundo parrafo de art. 71 del decreto590/95, a
solicitar la prérroga de su patente por cinco afos adicionales a los quince que transcurrie-
ron desde el 31 de marzo de 1981 hasta el 31 de marzo de 1996. Ello es asi a raiz de que la
demandante cumple los requisitos impuestos por dicho art. 71 segtin concluyé la camara
en un punto que no fue atacado por el demandado.

13) Que, por otro lado, no es necesario examinar en autos el alcance del art. 97 del anexo
II del decreto 260/96 clausula en la que el demandado fincé su posicion) porque entrd en
vigencia después de que la actora presento la solicitud de prorroga. En efecto, tal como
claramente se indica en el cuarto considerando del decreto 260/96, su anexo II -que con-
tiene al mencionado art. 97- entr6 a regir el 22 de marzo de 1996, esto es, ocho dias des-
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pués de la presentacion de tal solicitud (que habia sido realizada el 14 de marzo de 1996).

14) Que si bien la demandada impugna la validez constitucional del segundo parrafo del
art. 71 del decreto590/95, con base en la ley 24.481, tal reproche no puede ser considerado
en este caso. Ello es asi porque el aludido agravio constitucional carece de la adecuada
fundamentacion que exige el art. 15 de la ley 48 y la jurisprudencia de esta Corte referida
en el considerando 3° de Fallos: 303:1323.

En efecto, el apelante ni siquiera alega qué clausulas de la ley 24.481 habrian sido desco-
nocidas por el citado art. 71. Tampoco rebate los argumentos desarrollados por la camara
para justificar la validez constitucional de tal art. 71. En consecuencia, este planteo es
formalmente inadmisible a los efectos del recurso extraordinario.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el sefior Procurador Fiscal, se declara
formalmente procedente el recurso extraordinario, excepto en el planteo examinado
supra en el considerando 14, y se confirma la sentencia apelada. Costas en el orden
causado en atencion a la novedad de asunto y a su dificultad juridica (art. 68, segundo
parrafo, del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion). Notifiquese con copia del
precedente sefialado supra en el considerando 7° y remitase. ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI.

Concesion de patentes de invencién — Solicitud de revalida — Tratados internacionales — Vi-
gencia de la ley.

Unilever NV ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
—24/10/2000 — Fallos: 323:3160

@ Antecedentes

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmo¢ la decision
de primera instancia que habia hecho lugar a la demanda y dejo sin efecto las resoluciones
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial las cuales denegaron sendas solicitudes
de patentes de revalida presentadas por Unilever NV el 13/06/95 y el 27/07/95.

La demandada interpuso recurso extraordinario. La Corte revoco la sentencia.

El juez Vazquez, en su voto, sostuvo que la revalidacion es una institucion extrafia al
funcionamiento del régimen internacional de la proteccion de invenciones que adhiere al
sistema de independencia de patentes, es decir no se hace depender de la primera todas las
demas, sino que cada patente tiene su propia vida juridica, y que el instituto de las “paten-
tes de importacion” habia sido considerado contrario al sistema unionista por paises que
le daban carta de ciudadania en sus leyes internas.

En disidencia el juez Petracchi considerd que la actora tenia derecho, por imperio del
decreto 621/95, a que las solicitudes de revalidas sean examinadas a la luz de la ley 111



242 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

de Patentes de Invencion.

También en disidencia el juez Bossert preciso que a la fecha de presentacion de las solici-
tudes la ley 24.481 no se encontraba vigente pues no habia sido promulgada ni publicada
por lo que la ley 111 era la que regia la materia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Objetivo de la patente — Principio de atribucion del derecho.
b) Presentacion de la solicitud — Ley aplicable.

c) Patentes de revalidas — Tratados internacionales.

d) Tratados internacionales — Jueces — Iuranovit curia.

e) Novedad - Tratados internacionales — Vigencia de la ley.

f) Legislacion nacional — Tratados internacionales.
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teccion organizada por la ley 111 no es compatible con el concepto de novedad ni con los
alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de proteccion del acuer-
do asi como de las normas sustantivas del Convenio de Paris-Acta de Estocolmo de 1967.

- No es posible admitir la coexistencia de una legislacion nacional que brinda al inven-
tor una proteccion simplemente mas amplia que los estandares previstos en los tratados
internacionales; la revalidacion de patentes extranjeras es una institucion extrafia al fun-
cionamiento global de la prioridad en el sistema de proteccion del Acuerdo, que infringe
sus principios.

B Estandar aplicado por la Corte

- Mediante la solicitud de la patente el inventor proclama y divulga su invento, fija la prio-
ridad que segun la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo
que culmina con el otorgamiento o la denegacion de la proteccion. La presentacion fija el
tiempo critico para apreciar la novedad y permite la aplicacion del principio de atribucion
del derecho. Las disposiciones del Acuerdo TRIP’s y la ley 24.481 se refieren a la fecha
de presentacion de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos
juridicos.

- Si la fecha de presentacion de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de de-
rechos entre los inventores (art. 15 ley 24.281), también lo es para definir el momento en
el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento por lo que resulta coherente que el
diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo vigente en la
fecha decisiva de la presentacion de la solicitud.

- Al tiempo en que se presentaron las solicitudes de la patente de revalida, el ordenamiento
argentino se hallaba transformado por la vigencia de un tratado internacional que sentaba
principios que comportaban un nuevo equilibrio entre los derecho de los titulares de las
patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologias y resultaban in-
compatibles con el instituto de las patentes de revalida.

- La influencia que la insercion del Acuerdo TRIP’s representa para el derecho de patentes
argentino no puede depender del criterio de las partes y de sus iniciativas respecto del
debate; pues corresponde a los jueces definir el marco juridico del litigio conforme al
principio iuranovit curia, maxime cuando se trata de una fuente normativa supralegal.

- El concepto de novedad que subyace en el instituto de las patentes de revalida y la pro-

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracion General de la Nacidén

Suprema Corte:

I-
La Sala III de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confir-
mo la decision por la cual el Juez Federal de Primera Instancia n® 2 hizo lugar a la deman-
da promovida por Unilever NV contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con
el objeto de que dejase sin efecto las resoluciones del 21.03.97 -en las que el INPI denegd
las solicitudes de patentes de revalida presentadas el 13.6.95 (acta n°® 332.387 correspon-
diente a la patente de EE.UU. n° 5.246.694 del 21.09.93, que cubre una “composicion
de champu”) y el 27.7.95 (acta n® 332.958, correspondiente a la patente de Australia n°
647.681 del 20.11.92, que ampara “composiciones detergentes”)- y ordenara la continua-
cion de los tramites correspondientes.
El juez consider6, con apoyo en jurisprudencia en materia previsional de la Camara Con-
tencioso Administrativo Federal, que el actor adquirid el derecho a ser regido por la ley
vigente a la fecha de presentacion de las solicitudes; a saber, la ley 111; y no por la nueva
ley 24.481, con entrada en vigor -a su entender- el 28 de septiembre de 1995, conforme
resulta de la aplicacion del articulo 2° del Codigo Civil y del decreto 548/95 (fs. 501/3).
La referida Sala III, por su parte, tras sefialar que el juez de grado no podia, sin agravio
del derecho de defensa de la actora, introducir al debate una razon no esgrimida por la
demandada, a saber: que a la fecha en que se presentaron las solicitudes de revalida ya
regia el “ADPIC” (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio o TRIP’s por sus siglas en inglés), puntualizé que el mismo
solo consagra niveles minimos de proteccion, sin que ello obste a que los Estados miem-
bros establezcan una mas amplia que, por ejemplo, pueda incluir la revalida.
Afiadio a ello -expresado sucintamente- que esta institucion tampoco fue suprimida por el
Tratado de Paris de 1883 (aprobado por ley 17.011); que la 111 fue derogada el 7.10.95,
esto es, transcurridos ocho dias de publicada oficialmente la ley 24.481; y que la presen-
tacion de las solicitudes de revalida durante la vigencia de la primera, determino la adqui-
sicion de esos derechos por la actora. Citd jurisprudencia y doctrina e impuso las costas
por su orden (cfse. fs. 536/43).




244 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

-1I-
Contra dicha decision dedujo recurso federal la demandada (fs. 548/60), el que contestado
por la contraria (fs. 562/67), fue concedido por la Sala a fs. 569.

-111I-
Sostiene la recurrente en su presentacion que el decisorio de grado controvierte de manera
directa la normativa consagrada por la ley federal 24.481 y su modificatoria 24.572 y por
la ley 24.425, de lo que infiere la existencia de una cuestion federal directa relativa a la
interpretacion y aplicacion de esas normas.
Arguye, ademas, la existencia de una cuestion indirecta por arbitrariedad, en tanto se ha
invocado como sustento de la solucion una norma derogada, a saber: la ley 111 (articulo
18 de la Constitucidon Nacional).
En concreto, le agravia que el a quo, so pretexto de evitar la supuesta vulneracion del de-
recho de defensa de la actora, omitiera aplicar la ley 24.425, contrariando asi la normativa
de numerosas disposiciones constitucionales y legales que individualiza. Particularmente,
la de los articulos 34, inciso 4°, del Cédigo Procesal en lo Civil y Comercial de la Nacion;
15, 21 y concordantes del Codigo Civil, y 31 y 75, incisos 22 y 23 de la Constitucion
Nacional.
Anade -no sin antes aceptar que el ADPIC-TRIP’S puede ser mejorado o aun superado
por los Estados adherentes que en el caso de las patentes de revalida no se trata de una dis-
tincion cuantitativa en punto a niveles de proteccidn, sino -asevera- de otra de naturaleza
sustancial, por cuanto los cambios introducidos por el citado acuerdo en lo relativo a los
requisitos para patentar -receptados, a su turno, lo puntualiza, por la posterior ley 24.418-
eliminan la posibilidad de subsistencia de aquel instituto.
En ese orden de ideas, se detiene en las innovaciones que -a su modo de ver- justifican la
anterior afirmacion, enumerando -entre otras- la novedad absoluta o universal, requisito
que, obviamente, no cumplimenta una patente de revalida, asi como tampoco, la actividad
inventiva diferenciada.
Por ultimo, estima que resultan arbitrarios los argumentos por los cuales la a quo se pro-
nuncia a favor de la vigencia, respecto de la causa, de la ley 111, al tiempo que afirma pa-
decer un gravamen de trascendencia institucional, puesto que -dice- dicho instituto debe
ubicar en su justo lugar a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Na-
cional y las leyes dictadas en su consecuencia que establecieron un nuevo orden, vigente
-reitera- al momento del dictado de la decision atacada.

V-

Ante todo, es menester destacar que, al pronunciarse sobre la admisibilidad de la apela-
cion extraordinaria, el a quo la concedié tnicamente en cuanto se encuentra en tela de jui-
cio la interpretacion y aplicacion de normas federales y no por arbitrariedad de sentencia.
De ahi que, dado que la demandada no ha deducido recurso de hecho, la jurisdiccion ha
quedado expedita solo en la medida en que el recurso ha sido concedido por el tribunal.
Por ello, a pesar de destacar que, en rigor, la impugnante cuestiona el alcance conferido a
dispositivos federales y no invoca la causal del articulo 14, inciso 1°, de la ley 48, que es,
a mi juicio, la que procede, corresponde admitir esta presentacion al mediar una cuestion
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federal, toda vez que en los actuados se ha puesto en tela de juicio, asimismo, la validez
de actos de autoridad nacional —resoluciones n° 34.572/97 y n°® 34.573/97 del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial- y la decision final ha sido contraria a su validez.

A ese respecto, cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer la in-
teligencia de normas del caracter sefialado, ese Tribunal no se encuentra limitado por las
posiciones de la Sala ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre
el punto disputado, seglin la interpretacion que rectamente le otorgue (v. Fallos: 307:1457;
308:647; 312:2254, y, mas recientemente, sentencia del 2 de abril de 1998, en S.C. R.287,
L.XXXIIIL, “Rodriguez, Rafael Antonio y otros ¢/ Consejo Nacional de Educacion Técni-
ca s/ empleo publico™).

V-
Al entrar al andlisis de la cuestion, cabe anotar que la impugnadora cifra -en principio- su
esfuerzo recursivo en el hecho de haberse omitido aplicar en la causa la ley 24.425, pre-
cepto al que concierne -segln su apreciacion- una aptitud derogatoria implicita respecto
de la ley 111, en lo relativo al sistema de revalida de patentes (articulo 31 de la Consti-
tucion Nacional).

No obstante, considero que, aun situados en la posicion mas favorable a la presentante
de entender aplicable la ley 24.425, prescindiendo, inclusive, de la discusion relativa a la
eventual naturaleza autoejecutoria de algunas de sus previsiones -particularmente, a la luz
de lo dispuesto por el decreto 621/95- y aun de lo referido por el a quo a propdsito de la
eventual violacion del derecho de defensa de la actora, la presentacion no se hace cargo,
con la seriedad que es debida, de los argumentos conducentes -en cuanto al punto- en que
se apoya el fallo en recurso, fracasando en su empefio por evidenciar que la norma haya
derogado los dispositivos de la ley 111 relativos a la revalida.

En tal sentido, merece destacarse que el recurrente se limita a reiterar la mayoria de los
asertos vertidos en su escrito de apelacion, centrando sus argumentos en la aseveracion
de que el sistema incorporado al aprobar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, es incompatible con la revalida
implementada por la ley 111, coligiendo de ello -vuelvo a decirlo- su eficacia derogatoria
respecto de aquélla, no obstante dejar a salvo -como ya se expuso- su opinion en orden a
que el ADPIC pude ser mejorado o aun superado por los Estados signatarios (v. Articulo
1°, apartado 1°: “...Los miembros podran prever en su legislacion, aunque no estaran
obligados a ello, una proteccion mas amplia que la exigida por el presente acuerdo, a con-
dicion de que tal proteccion no infrinja las disposiciones del mismo...”).

Tal afirmacion de incompatibilidad -que con acierto el Tribunal a quo sefala que fue in-
troducida recién en ocasion de apelar- dado su muy breve desarrollo y su casi total falta de
individualizacion de previsiones de la ley 24.425 de las que pueda razonablemente enten-
derse inferida, no dista de configurar una aseveracion meramente discrepante respecto de
la sostenida por la Sala, que cifrd su parecer a este respecto -lo reitero- en la condicion de
proteccion minima inherente al tratado, susceptible de ser ampliada por sus miembros, y
compatible -siempre seglin esta inteligencia- con la revalida consagrada por los articulos
2,5, 6,46y concordantes de la ley 111; y en la disposicion del art. 17 de la Constitucion
Nacional (“...Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descu-
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brimiento, por el término que le acuerde la ley...”), la que estimo, en rigor, particularmente
congruente con la proteccion extendida por el articulo 2° de la ley 111 a las invenciones
“verificadas y patentadas en el extranjero...” (v. fs. 539 vta./540).

Dicha circunstancia adquiere, por tanto, en este plano, particular relevancia, tan pronto se
advierte que, apreciado desde el vértice de lo estrictamente normativo, no parecen existir
dudas -actualmente- de que la derogacion efectiva de la ley 111 de Patentes de Invencion,
acaecio, en estricto, recién con el dictado de la ley 24.481.

Adviértase a ese respecto que, en oportunidad de dictarse el decreto 621/95 (BO: 02.05.95),
dicho dispositivo, al repasar la normativa vigente en esta materia, incluyo a las leyes 111,
17.011 y 24.425; las que -segun declard- pretendia s6lo reglamentar hasta tanto el Con-
greso de la Nacion sancionara una legislacion definitiva en esta materia, dado lo dispuesto
por el dec. 549/95; a lo que debe agregarse - como, por cierto, no dejo de destacarlo la
hoy recurrente al rechazar las solicitudes de revalida (v. fs. 342 y 485/6)- que la propia ley
24.603, pretendiendo poner fin a la disputa generada en torno a la vigencia de la ley 111,
establecid en su articulo 1° que: “...La ley 24.481 modificada por la 24.572, sustituy6 y
derogo6 a laley 1117,

Puesta la cuestion en estos términos, concernia -estimo- la carga de acreditar la incom-
patibilidad a quien, en ausencia de una abrogacion formal, pretendia la existencia de una
implicita.

A mi ver -insisto- la impugnante no ha logrado alcanzar ese proposito -el que pretendid
erigir, virtualmente, sobre la invocacion de dos preceptos del ADPIC, los articulos 27,
item 1°, y 29 (v. fs. 556)-; maxime cuando éstos no se postulan como esencialmente di-
versos de dispositivos como los del articulo 4° de la ley 111, compatible, como resulta de
toda evidencia, con las patentes de revalida, en virtud —entre otros- del articulo 2° de dicha
norma; y cuando el propio Acuerdo no resulta ajena, totalmente, la revalidacion, la que
contempla al remitir su articulo 2°, apartado 1°, a los articulos 1 a 12 y 19 del Convenio de
Paris, siendo que el articulo 1°, apartado 4°, de este ltimo, incluye entre las patentes de
invencion “...las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones
de los paises de la Union, tales como patentes de importacion, patentes de perfecciona-
miento,...etc.”, a las que también aluden los articulos 1y 8°, 2° par., del decreto 621/95 (A
proposito de una cuestion similar, si bien referida a la relacion entre la ley 111 y el conve-
nio aprobado por ley n°® 17.011, v. el considerando 6° del precedente de Fallos: 302:1492).
Sin perjuicio de lo expuesto, merece sefialarse que el citado decreto 621/95, a cuyo pro-
posito declarado ya se hizo referencia supra, al reglamentar “lo dispuesto por los tratados
internacionales en conjuncion con la ley 1117 (v. considerando 5°), a tal punto estimd
subsistente el régimen de revalida tras el dictado de la ley 24.425, que en su articulo 9°,
parrafo 2°, adecu¢ el plazo de vigencia de dichas patentes al de las originales -en tanto no
exceda el término de veinte (20) afios- extremo que, por cierto, no fue cuestionado por el
recurrente en su impugnacion.

-VI-

En cuanto a los restantes agravios, y previo poner de resalto que la ley 24.481 no contie-
ne prevision alguna que resuelva qué ocurre con las solicitudes de revalida presentadas
durante la vigencia de la ley 111, no concedidas al momento de cobrar vigor la nueva
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norma, procede sefialar que, en rigor, el a quo en ningun punto desconoce la derogacion
de la ley 111 por la 24.481, ni tampoco que el nuevo sistema implementado por aquélla
no reglamenta -en coincidencia con el ADPIC- el instituto de la revalidacion. Por el con-
trario, ambas circunstancias son objeto de su admision expresa. Rechaza, en cambio, por
estimar que a la fecha de presentacion de las solicitudes de revalida (13.6.95 y 27.7.95)
—ejercida la opcion y cumplimentado el presupuesto de hecho previsto por la ley- el actor
adquirio su derecho o, al menos, el de que su peticion sea examinada a laluzde laley 111,
que pueda desestimarse tal solicitud con base en la posterior ley 24.481 (“de Patentes de
Invencion y Modelos de Utilidad”).

A ese respecto, atendiendo a que la Gltima norma, tras de ser observado su art. 102 -re-
lativo a su entrada en vigor- por el decreto 548/95, no prevé expresamente una vigencia
retroactiva -tema éste que, dicho sea de paso, no mereci6 objecion constitucional alguna
por el apelante en el sub examine- destaca no s6lo que dicho precepto no tuvo en mira
alterar la situacion de las solicitudes de revalida en tramite, sino también, la pertinencia
de apreciar si las mismas resultan alcanzadas por la nueva legislacion.

En efecto, la Sala III, siguiendo mayormente en este punto la tradicional tesitura del pro-
fesor Pedro Breuer Moreno, expuesta en su ya clasico “Tratado de Patentes de Invencion”,
sostuvo que la ley 111, por respeto al derecho del inventor consagrado por el articulo 17
de la Constitucion Nacional, permitié la revalidacion en el pais de las patentes otorga-
das en el extranjero. Explicit6 asi la posicion segln la cual la patente extranjera, crea la
presuncion de que existe una invencidn real realizada por su titular, circunstancia que
habilitaria una excepcion al requisito de la novedad absoluta (no territorial) adoptado con
relacion a las patentes independientes o comunes (cfse. fs. 539 vta./540).

Si bien la recurrente opone al criterio anterior su concepto conforme el cual el derecho
nace a favor del interesado con el acto administrativo de su concesion, como contrapartida
del acto de divulgacion que importa haber presentado la solicitud de patente por ante la
autoridad de aplicacion, lo cierto es que la discrepancia de orden substancial se desplaza
a: Distinguir si el deposito de la solicitud de revalida materializ6 la adquisicion del dere-
cho -o al menos, a que la presentacion sea apreciada con arreglo a la ley 111- o, si por el
contrario, ello constituyo6 la mera exteriorizacion de una expectativa juridica, susceptible
de ser contrariada por una disposicion posterior (en este caso, la ley 24.481), sin que me-
die afectacion de derechos adquiridos.

En tales condiciones, si bien, los agravios de la recurrente no remiten derechamente en
el punto a la interpretacion de una norma federal -ley 24.481 y sus reformas- que, como
quedo expuesto, nada dice sobre su aplicacion temporal, estimo, no obstante, que el deba-
te suscitado traduce una cuestion que excede el mero problema de la intertemporalidad de
las leyes, para adentrarse en el terreno de la constitucionalidad estricta.

Ello es asi, toda vez que, como se expuso en el precedente de Fallos: 314:1091 (v. voto
del juez Fayt, cons. 12), en la medida en que el contenido del articulo 3° del Cédigo Civil
se eleva del plano del derecho comun, tiende a sefialar que no pueden ser ignorados de-
rechos amparados por garantias de orden constitucional, que es, en definitiva, lo que aqui
se pretende.

En efecto, si bien el principio de la no retroactividad de la ley no reviste los caracteres
de una norma de derecho constitucional, es también exacto que aquel principio alcanza
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-en mi parecer- los contornos de tal, cuando se controvierte, como en el caso, si los actos
cuestionados tienen por efecto alterar de modo substancial un derecho que se pretendiod
adquirido con la presentacion de la solicitud de revalida. En tal hipotesis, ha dicho el Alto
Cuerpo, el principio de la no retroactividad deja de ser una norma de orden infraconstitu-
cional para confundirse con la garantia de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por
la Ley Suprema (Fallos: 137:47; 145:307; 151:103; 152:268; 163:155; 178:431; 238:496;
251:78; 317:218; 319:1915, etc.) la que se particulariza, en el caso, dada la especifica
referencia de esa clausula a la situacion del inventor, propietario exclusivo de su invento
por el término de ley, con arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio (articulos 14,
17y 75, incisos 18 y 19, de la Ley Fundamental); cuestion, por cierto, que atafie al interés
comunitario en cuanto tutela la honestidad en las actividades comerciales y econémicas
(Fallos: 238:259; 256:364).

-VII-

Estimo menester recordar que V.E. ha decidido en forma reiterada que la Constitucion Na-
cional no impone una version reglamentaria en materia de validez intertemporal de leyes,
por lo que el legislador o el juez, en sus respectivas esferas, podran establecer o resolver
que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho
en expectativa (S.C. C. n° 103, L. XXXIII, “Cambas, Carlos ¢/ Comision Aseguradora de
la Produccion y Comercio de la Yerba Mate y/u otro”, sentencia del 20 de agosto de 1998).
Pero, en cada ocasion en que se ha sentado dicho principio, ha sefialado, ademas, que ni
el legislador ni el juez podrian, en virtud de una ley nueva o de su interpretacion, alterar
un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislacion anterior (v. Fallos: 305:899;
314:1477; 317:218; 319:1915, entre otros).

En tal sentido, V.E. ha puntualizado, asimismo, que para que exista derecho adquirido y,
por tanto, se encuentre vedada la aplicacion de la nueva ley, es necesario que su titular
haya cumplido -bajo la vigencia de la norma derogada todas las condiciones sustanciales
y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata,
aun cuando falte la declaracion formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues
éstos solo agregan el reconocimiento de aquél o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria
para que se haga efectivo (v. Fallos: 296:719, 723; 298:472; 300:225; 304:871; 305:899;
314:481; 317:1462; 319:1915, entre otros).

En cambio -ha dicho, también, la Corte- no existe afectacion de derechos adquiridos cuan-
do la aplicacidn de la nueva normativa tan solo afecta los efectos en curso de una relacion
juridica, aun nacida bajo el imperio de la ley antigua; es decir, que la ley derogada sélo
rige respecto de los actos o hechos ocurridos durante ese tiempo, y hasta la fecha en que
entra en vigor la nueva ley (v. Fallos: 299:146; 306:1799; 319:1915, entre muchos otros);
lo que por cierto, en nada desconoce las exigencias de la seguridad juridica, que, segiin
V.E. tiene decidido reiteradamente, son de orden publico y poseen jerarquia constitucional
(v. Fallos: 172:21; 201:159, 414; 235:171, 512; 243:464; 251:78; 317:218, etc.).

Lo anterior, no es ocioso remarcarlo, resulta conteste con la tradicional postura del Cuerpo
en orden a que son amplias las potestades del legislador en cuanto a introducir cambios
en las leyes, ya que la modificacion de éstas no da lugar a cuestion constitucional alguna
ni existen derechos adquiridos a su inalterabilidad (Fallos: 310:1163, voto del juez Fayt,
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cons. 10°, y sus citas), doctrina ésta que V.E. extendio con particular énfasis a las previ-
siones sobre procedimiento y jurisdiccion (Fallos: 306:2101; 310:1924, 2845; 313:542,
entre muchos).

En consecuencia -debo concluir- resulta necesario en cada caso indagar el momento o la
época en que se cumplio el hecho, acto o relacion juridica que engendro y sirvié de funda-
mento al supuesto derecho, ya que tal circunstancia habra de determinar cudl es la norma
aplicable; en la hipdtesis, la ley 111 o la n® 24.481 y sus reformas.

Ello es asi, toda vez que como emerge de las constancias de autos y ha sido objeto de ex-
preso reconocimiento por ambas partes, las peticiones de revalidacion de patentes de que
se trata, fueron presentadas en vigencia de laley 111 (13.6.95y 27.7.95, respectivamente),
dispositivo, como se sefnald, derogado, mas tarde, por la ley 24.481.

-VIII-
En autos, si bien la accionada se detuvo, en oportunidad de las denegatorias, en la circuns-
tancia de que el nuevo régimen no contempla el instituto de la revalidacion de las patentes
extranjeras, lo cierto es que en los respectivos dictdmenes que les proveyeron de sustento,
hizo mérito de que las consecuencias no consumadas de las relaciones juridicas en curso
de desarrollo, resultan alcanzadas por la nueva ley en la materia. Empero -cabe aclararlo-
se tuvieron por tales, a todas aquéllas anteriores al acto de la concesion de la patente (v.
fs. 337/42 y 480/6).
Situada la cuestion en este punto, debe destacarse que las solicitudes de patentes de reva-
lidacién en la ley 111, se hallaban sometidas a las mismas formalidades que las restantes
patentes (articulos 2 y 15 a 25), hecho que comporta una activa participacion del Estado
en la concesion del derecho. A ello se agrega, atento a la fecha de presentacion de las
peticiones en disputa, las respectivas disposiciones del decreto 621/95, publicado el 2 de
mayo de 1995 y las previsiones a las que éste remite y reglamenta.
En efecto, admitiendo que son independientes de la patente extranjera en que se funda-
mentan, la normativa exige que se indague si la invencion es patentable, como si no lo
hubiese sido en la jurisdiccion de que proviene, lo que supone su sometimiento al examen
previo establecido por la disposicion, el que comprende una faz formal, para determinar si
las descripciones son claras y definen la invencion, y otra substancial, para determinar si
el invento es patentable, particularmente, en este caso, a la luz de los requisitos especificos
de la revalida.
Dicho tramite involucra, en concreto, la acreditacion de las “formalidades” a que se re-
fiere el art. 2° de la ley 111, entre las que debe consignarse: a) cumplimiento de los requi-
sitos del articulo 15 y siguientes de la ley 111; b) verificacion y patentamiento en ambito
foraneo; c) cumplimiento de las exigencias de los articulos 3 y 4 de la ley 111; d) pago
del tributo del art. 6°; e) subsistencia de la patente extranjera al tiempo de la solicitud de
revalidacion nacional (art. 46); etc., apreciado todo ello, por cierto, con arreglo a las dis-
posiciones del decreto 621/95, en cuanto resultaren aplicables a la revalida.
De lo anterior se desprende que las patentes de revalidacion en el régimen de laley 111, no
operaban automaticamente, frente a la mera acreditacion de una patente extranjera, sino
que debia cumplimentarse un tramite destinado, formal y sustancialmente, a comprobar
su procedencia, por ante un organismo examinador y con arreglo a un procedimiento
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eminentemente técnico preestablecido; resultando de especial relevancia la solicitud en lo
relativo a la prioridad y a la prelacion en el orden de estudio respecto a otras posteriores
en la misma area de analisis.

De ello se deriva que las normas relativas a las formalidades que deben cumplirse para el
reconocimiento del derecho revistan tamafia importancia, ya que lo que confiere una zona
exclusiva de fabricacion y comercio no es la creacion, sino la patente que determina su
existencia, naturaleza y limites, y fija el punto de partida del privilegio (v. articulos 21 y
53, ley 111), mientras que la invencion no patentada confiere a su autor un titulo idéneo
para la obtencion de la patente.

Adviértase a ese respecto que el Alto Tribunal ha sefalado que la entrega al dominio pu-
blico del descubrimiento o invento importa un abandono del derecho a la patente, sin que
ello importe una alteracion de la prerrogativa que la Ley Suprema reconoce al inventor,
sino una reglamentacion razonable de las condiciones que aquél ha de cumplir para pre-
tender la exclusividad de la explotacion de su invento, que es, finalmente, de lo que trata
la patente, en un contexto, por cierto -no es ocioso remarcarlo- de derechos no absolutos
(v. Fallos: 238:259 y sus citas). Es por eso que en este marco debe apreciarse el precedente
anterior registrado en Fallos: 226:714, en que V.E. distinguio6 entre el derecho del autor,
que por disposicion constitucional nace por y con el hecho del invento, y la patente, cuyo
objeto es regularizar y proteger ese dominio; con particular énfasis en la importancia que
tiene la estabilidad aludida y el valor que debe atribuirse a la decision que otorgd la paten-
te tras un procedimiento en el que se cumplieron los requisitos legales y reglamentarios.
En tales condiciones, y al haber tramitado las solicitudes de que se trata en su aspecto
mas inicial -a saber: el de la sola presentacion- considero que no es valido concluir que
la Administracidon se encuentra frente a una situacion juridica ya consolidada, determi-
nante de la ultra actividad de la ley 111, toda vez que, a la fecha de entrada en vigencia
de la reciente ley 24.481, el tramite de revalidacion se encontraba totalmente pendiente
de substanciacion, sin que en punto alguno de su reclamo la actora alegue ni evidencie el
cumplimiento de la totalidad de sus requisitos, ni la existencia de demoras atribuibles a la
accionada, pasando, por ende, la nueva norma a regir los tramos de su desarrollo atin no
consumados.

Lo antes dicho comporta, es menester destacarlo, que no es del caso concluir que se en-
cuentran cumplimentadas las condiciones de fondo y de forma previstas en la legislacion
para la adquisicion del derecho de que se trata (cfse lo expuesto en el acapite VII, parrafo
2°, de este dictamen). En consecuencia, y dada la supresion de este instituto en la nueva
ley en la materia, estimo que la expectativa puesta de relieve en la solicitud de revalida,
pudo legitimamente ser dejada de lado sin agravio a derecho adquirido alguno de la firma
interesada, toda vez que, como se dijo, no existe, en cuanto tal, un derecho a la inalterabi-
lidad de las leyes (Fallos: 305:2205; 310:1163, voto del juez Fayt, cons. 10°).

Por ultimo, juzgo necesario poner de resalto que la solucidn a que se arriba, resulta ple-
namente congruente con el nuevo sistema puesto en marcha con el dictado de ley 24.481,
norma que, a la postre, viene a ser el ordenamiento que el legislador actualmente conside-
r6 el més equitativo y correcto y que no ha sido objeto de impugnacion por la parte actora
y cuya validez -para finalizar- ha sido por ella admitida expresamente.
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IX-
Por todo lo expresado, opino que debe revocarse la sentencia recurrida, con el alcance que
se indica. Buenos Aires, 13 de julio de 1999. FELIPE DANIEL OBARRIO

Sentencia de la Corte

Buenos Aires, 24 de octubre de 2000.

Vistos los autos: “Unilever NV ¢/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denega-
toria de patente”.

Considerando:

1°) Que la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala
III, confirmo la decision de la primera instancia que hizo lugar a la demanda y dejé sin
efecto las resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 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 demandada
dedujo recurso extraordinario federal, que fue concedido por el tribunal a quo a fs. 569.

2°) Que la actora, empresa holandesa, presento el 13 de junio de 1995 la solicitud de reva-
lida -acta n® 332.387- de la patente norteamericana n° 5.246.694 del 21 de septiembre de
1993, correspondiente a una “composicion de champu”. Asimismo, el 27 de julio de 1995,
present6 la solicitud -acta n® 331.958- de revalida de una patente australiana n® 332.958
del 20 de noviembre de 1992, cuyo objeto es una “composicion de detergente”. Ambas
solicitudes fueron denegadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -INPI-,
por las resoluciones 34.572 y 34.573, dictadas el 21 de marzo de 1997, con fundamento en
que “la actual legislacion en materia de patentes no contempla el instituto de las patentes
de revalida” (fs. 15/16). La actora estim6 que, puesto que al tiempo de la presentacion de
sus solicitudes se hallaba vigente la ley 111, asi como el decreto 621/95, las resolucio-
nes denegatorias dictadas por el 6rgano administrativo competente vulneraron derechos
irrevocablemente adquiridos por su parte, en el caso, el derecho a obtener una patente de
revalida en tanto la patente extranjera estuviese vigente (fs. 21).

3°) Que el juez de la primera instancia admitio el derecho de la parte actora a que sus soli-
citudes de patente de revalida fuesen tratadas y resueltas segtin la ley vigente al tiempo de
la presentacion de las respectivas solicitudes, es decir, de acuerdo con la ley 111 y demaés
normas reglamentarias y concordantes y no de acuerdo con la nueva ley de patentes de
invencion y modelos de utilidad 24.481 (fs. 501/503).

4°) Que la cadmara, al resolver la apelacion del INPI, sefialo en primer lugar que no co-
rrespondia introducir en el debate el agravio atinente a la vigencia de la ley 24.425, por la
cual se habian aprobado los acuerdos negociados y elaborados en la Ronda Uruguay del
GATT, entre ellos el “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio”, que no prevé las patentes de revalida. Estimo al respecto
que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no habia introducido el argumento al
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fundar las resoluciones denegatorias ni al contestar la demanda y, en esas condiciones,
la discusion sobre el punto vulneraria el derecho de defensa de la actora. Por lo demas,
afirmo el a quo, dicho acuerdo consagraba niveles minimos de proteccion, lo cual no
obstaba a que los estados miembros estableciesen mayores garantias en sus legislaciones
nacionales. En cuanto al derecho aplicable a la resolucion de las solicitudes de la actora, la
camara estimo que la ley 24.481 -revisada por la ley 24.572, que sustituyo y derogo6 la ley
111, y que habia entrado en vigencia a los ocho dias siguientes al de su publicacion oficial,
es decir, el 7 de octubre de 1995 (fs. 539)-, no contemplaba su aplicacion retroactiva. Por
ello, concluy6 que Unilever NV, al presentar sus pedidos de patentes de revalida en fecha
anterior a la derogacion de la ley 111, habia satisfecho los presupuestos que dicha ley pre-
v¢é para acceder al régimen de tal tipo de patentes. En suma, el tribunal a quo estimé que
la posicion del INPI comportaba lesion a derechos incorporados al patrimonio de la actora
desde el deposito de sus solicitudes, amparados por la garantia del art. 17 de la Constitu-
cion Nacional. Consecuentemente, confirmé la decision de la primera instancia salvo en
cuanto a la imposicion de las costas, que distribuy6 en el orden causado.

5°) Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial fundé la apertura del recurso ex-
traordinario federal en los siguientes argumentos: a) la sentencia apelada transgredia las
leyes 24.481, 24.572 y el decreto 260/96, normas que adecuaron la regulacion interna en
materia de patentes a las

obligaciones internacionales asumidas por la Republica Argentina mediante la ratificacion
del acuerdo aprobado por ley 24.425, punto cuya dilucidacion entrafiaba la interpretacion
y aplicacion de normas federales; b) la camara soslayaba —mediante un argumento equi-
vocado- la aplicacion de los principios que resultan de normas de jerarquia superior a las
leyes internas, como son las contenidas en el Acuerdo TRIP’s de la Ronda Uruguay del
GATT, cuya vigencia no es compatible con la idea de la “novedad relativa” que subyace
en el instituto de las patentes de revalida; al respecto, adujo la recurrente, la parte no ne-
cesitaba “introducir en el debate” la totalidad del

ordenamiento juridico vigente puesto que al juez le correspondia dar el encuadramiento
juridico del tema, conforme al principio iuranovit curia; y ¢) se ha incurrido en arbitra-
riedad normativa, por cuanto los jueces de la causa han fallado el litigio con sustento en
una norma juridica derogada al tiempo de la conclusion del tramite de concesion de la
patente, soslayando que el 6érgano administrativo debe otorgarla después de haber dado
por satisfechos los requisitos formales y sustanciales previstos en el ordenamiento vigente
al tiempo de la concesion.

6°) Que los agravios suscitan cuestion federal tipica pues, incluso el reproche invocado
con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad entrafa la interpretacion de un tratado
internacional y de normas -leyes 24.481, 24.572, decreto 260/96, etc.- de naturaleza fe-
deral, y la decision ha sido contraria al derecho que la apelante fundo6 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 sefialado, esta Corte no est4 limitada por las posi-
ciones de la camara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre
el punto disputado, segun la interpretacion que rectamente le otorgue (doctrina de Fallos:
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307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631 y muchos otros).

7°) Que el primer punto a dilucidar concierne al momento relevante a los efectos de fijar
el régimen legal aplicable a las solicitudes de patentes de revalida presentadas por la acto-
ra. El demandado ha negado que la presentacion de la solicitud comporte consolidar una
situacion que se incorpora como derecho adquirido al patrimonio del solicitante y sostiene
que, por el contrario, el derecho nace a favor del interesado con el acto administrativo de
la concesion de la patente, el cual debe necesariamente responder a la legislacion vigente
al tiempo de su dictado.

8°) Que mediante la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad
que segun la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que,
en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegacion de la proteccion. La
presentacion de la solicitud fija el tiempo critico para apreciar la novedad segun el estado
de la técnica y permite la aplicacion del principio de atribucion del derecho basado en la
maxima “primero en solicitar”.

Las disposiciones del Acuerdo TRIP’s se refieren a la fecha de presentacion de la solici-
tud como el momento crucial para determinar diversos efectos juridicos dispuestos por
aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de Paris de 1967). En el mismo
sentido, el art. 35 de la ley 24.481 establece: “La patente tiene una duracion de veinte (20)
afios improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud”.

9°) Que las normas dirimentes de los conflictos entre los derechos subjetivos de diversos
inventores (art. 4° del Convenio de Paris-Acta de Estocolmo de 1967, al que remite el
art. 2°, ap. 1 del Acuerdo TRIP’s y 15 de la ley 24.481) pueden inspirar, por estrechisima
analogia, la norma transitoria sobre el conflicto en el tiempo de diversas legislaciones
aplicables. Si la fecha de presentacion de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos
de derechos entre los inventores (art. 15 de la ley 24.481), razonablemente también lo es
para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento. Es co-
herente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo
vigente en la fecha decisiva de la presentacion de la solicitud.

10) Que a efectos de determinar el régimen vigente que interesa en el sub lite, debe re-
cordarse que la solicitud de revalida acta 332.387 fue presentada el 13 de junio de 1995
y la solicitud de revalida acta 331.958 fue presentada el 27 de julio de 1995. Es decir, en
ambos casos los depdsitos fueron efectuados antes de la entrada en vigor de la ley 24.481.

11) Que la camara a quo estim6 que la vigencia de la nueva ley de patentes de invencion
y modelos de utilidad se produjo transcurridos “los ocho dias siguientes al de la publi-
cacion oficial de la ley n°® 24.481, o sea el 7/10/95” (fs. 539). A juicio del a quo, en ese
momento quedo sustituida y derogada la antigua ley de patentes 111. La cuestion de la
vigencia temporal de la nueva ley no fue motivo de agravio en el recurso extraordinario
del demandado, que se limit6 a sefialar: “El 20 de setiembre de 1995, se publica en el B.O.
la ley sancionada por el Congreso de la Nacion unos meses antes, N° 24.481. Con ello
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se produce uno de los cambios mas profundos en el sistema de concesidon de patentes de
invencion en un tema eminentemente técnico, que en el caso nos atafie, como lo es la mo-
dificacion de los requisitos de patentabilidad. Los mismos se estudian cuando se realiza el
examen de fondo de las solicitudes™ (fs. 555). Aun cuando el recurrente parece coincidir
con la conclusion del juez de la primera instancia (fs. 502 vta.) y no con la de la alzada, la
ausencia de agravio especifico determina que este Tribunal no se pronuncie al respecto en
esta causa, cuya solucion no depende de la decision que se tome sobre el punto.

12) Que ello es asi pues al tiempo en que Unilever NV presentd las solicitudes de paten-
te de revalida sub examine, el ordenamiento juridico argentino se hallaba transformado
por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un tratado internacional que sentaba
principios -y disposiciones o estandares minimos- que comportaban un nuevo equilibrio
entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conoci-
mientos y tecnologias (conf. art. 7, “Objetivos”, y 8, “Principios”, del Acuerdo TRIP’s), y
que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de revalida.

13) Que no puede ignorarse -y sin duda no lo ignoran los profesionales dedicados a los
derechos de propiedad intelectual- que la Republica Argentina ratifico el 29 de diciembre
de 1994 el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Ne-
gociaciones Comerciales Multilaterales, las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos
Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial
de Comercio y sus anexos, suscriptos en Marrakech, Reino de Marruecos, el 15 de abril de
1994. Entre esos anexos figura el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio -”Trade related aspects of intellectual property
rights”, conocido como TRIP’s-, que entrd en vigor el 1° de enero de 1995, al mismo
tiempo que el Acuerdo sobre la Organizacion Mundial del Comercio.

14) Que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquia su-
perior a las leyes (arts. 31 y 75, inc. 22, de la Constitucion Nacional; Fallos: 315:1492;
317:1282 y otros) y sus principios integran inmediatamente el orden juridico argentino.
La interpretacion de buena fe de esta importante consecuencia conduce a descartar el
amparo del ordenamiento hacia toda solucion que comporte una frustracion de los obje-
tivos del tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones que de ¢l
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 res-
pecto del debate; ello es asi pues a los jueces de la causa les corresponde definir el marco
juridico del litigio conforme al principio iuranovit curia, madxime cuando se trata de una
fuente normativa supralegal.

15) Que en cuanto a la naturaleza y alcance de las obligaciones contraidas por el acuerdo,
dice el art. 1, parrafo 1, in fine: “Los Miembros podran establecer libremente el método
adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio
sistema y practica juridicos”. El art. 65, correspondiente a las disposiciones transitorias,
establece en su apartado 1: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2, 3 y 4 infra,
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los Miembros no estaran obligados a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes
del transcurso de un periodo general de un afio contado desde la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo por el que se establece la OMC” (el subrayado no esté en los textos). La sal-
vedad se refiere a las clausulas de plazos automaticos de transicion en favor de distintas
categorias de paises, que no requieren reserva internacional alguna puesto que el tratado
no admite reservas (conf. art. 72). Ello significa que la voluntad de los estados, expresada
en el tratado, ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud
de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son
absolutos, sino que estan sujetos a valores sociales mas elevados (conf. art. 7 del acuerdo,
“Objetivos”).

En suma, y en lo que interesa en esta causa, los estados miembros expresaron su voluntad
de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transicion,
con excepcion de ciertas obligaciones internacionales que los estados asumieron en forma
inmediata, como el compromiso de no disminuir la compatibilidad 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).

16) Que, tal como afirma el recurrente, el concepto de novedad relativa que subyace en el
instituto de las patentes de revalida y la proteccion organizada por la ley 111, que distin-
guia patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad
ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de proteccion
del acuerdo asi como de las normas sustantivas del Convenio de Paris-Acta de Estocolmo
de 1967, especialmente arts. 4 y 4 bis-, que el citado acuerdo sub examine ordena clara-
mente cumplir (Parte I, Disposiciones generales y principios basicos, art. 2, ap. 1). No se
trata de admitir la coexistencia de una legislacion nacional que brinda al inventor una pro-
teccidon simplemente mas amplia que los estandares previstos en los tratados internacio-
nales; la revalidacion de patentes extranjeras es una institucion extraia al funcionamiento
global de la prioridad en el sistema, que infringe sus principios.

A diferencia del criterio seguido en otras materias -como la patentabilidad de productos
farmacéuticos, que han recibido una regulacion especifica en el acuerdo, a fin de mitigar
el impacto que los nuevos estdndares pudiesen tener en las legislaciones nacionales-, no
existen normas concretas atinentes a las patentes de revalida ni disposiciones relativas a
la apreciacion del requisito de la novedad que requieran reglamentacion. Puesto que la
incompatibilidad se produce en el orden de los principios que inspiran el sistema general
del acuerdo, sus efectos sobre el orden juridico son inmediatos.

17) Que en tales condiciones, la conclusion del tribunal a quo, exclusivamente sustentada
en la ley 111, no responde al ordenamiento juridico argentino, que no era compatible con
el instituto de la revalidacion de patentes al tiempo decisivo para la resolucién de la causa
(conf. considerando 9°). Ello conduce a denegar las respectivas solicitudes, tal como re-
solvi6 el demandado, si bien por distintos fundamentos.

Por ello, y en forma coincidente con la solucién propuesta por el sefior Procurador Fis-
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cal en el dictamen que antecede, se revoca la sentencia de fs. 536/543 vta. En uso de las
facultades otorgadas por el art. 16, segunda parte de la ley 48, se desestima la demanda.
Costas en el orden causado, en atencion a la novedad del asunto y a su dificultad juridica
(art. 68, segundo parrafo, Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion). Notifiquese
y, oportunamente, devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLI-
NE O’CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE
SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.
F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ
(segun su voto).

VOTO DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

Considerando:

1°) Que la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala
III, confirmo la decisidn de la primera instancia que hizo lugar a la demanda y dej6 sin
efecto las resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 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 demandada
dedujo recurso extraordinario federal, que fue concedido por el tribunal a quo a fs. 569.

2°) Que la actora, empresa holandesa, present6 el 13 de junio de 1995 la solicitud de reva-
lida -acta n°® 332.387- de la patente norteamericana n° 5.246.694 del 21 de septiembre de
1993, correspondiente a una “composicion de champu”. Asimismo, el 27 de julio de 1995,
present6 la solicitud -acta n® 331.958- de revalida de una patente australiana n° 332.958
del 20 de noviembre de 1992, cuyo objeto es una “composicion de detergente”. Ambas
solicitudes fueron denegadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -INPI-,
por las resoluciones 34.572 y 34.573, dictadas el 21 de marzo de 1997, con fundamento en
que “la actual legislacion en materia de patentes no contempla el instituto de las patentes
de revalida” (fs. 15/16). La actora estim6 que, puesto que al tiempo de la presentacion de
sus solicitudes se hallaba vigente la ley 111, asi como el decreto 621/95, las resolucio-
nes denegatorias dictadas por el 6rgano administrativo competente vulneraron derechos
irrevocablemente adquiridos por su parte, en el caso, el derecho a obtener una patente de
revalida en tanto la patente extranjera estuviese vigente (fs. 21).

3°) Que el juez de la primera instancia admitio el derecho de la parte actora a que sus soli-
citudes de patente de revalida fuesen tratadas y resueltas segtn la ley vigente al tiempo de
la presentacion de las respectivas solicitudes, es decir, de acuerdo con la ley 111 y demas
normas reglamentarias y concordantes y no de acuerdo con la nueva ley de patentes de
invencion y modelos de utilidad 24.481 (fs. 501/503).

4°) Que la cadmara, al resolver la apelacion del INPI, sefiald en primer lugar que no co-
rrespondia introducir en el debate el agravio atinente a la vigencia de la ley 24.425, por la
cual se habian aprobado los acuerdos negociados y elaborados en la Ronda Uruguay del
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GATT, entre ellos el “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio”, que no prevé las patentes de revalida. Estimo al respecto
que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no habia introducido el argumento al
fundar las resoluciones denegatorias ni al contestar la demanda y, en esas condiciones,
la discusion sobre el punto vulneraria el derecho de defensa de la actora. Por lo demas,
afirmo el a quo, dicho acuerdo consagraba niveles minimos de proteccion, lo cual no
obstaba a que los estados miembros estableciesen mayores garantias en sus legislaciones
nacionales.

En cuanto al derecho aplicable a la resolucion de las solicitudes de la actora, la camara
estimé que la ley 24.481 -revisada por la ley 24.572, que sustituyo y derogdé la ley 111,
y que habia entrado en vigencia a los ocho dias siguientes al de su publicacion oficial, es
decir, el 7 de octubre de 1995 (fs. 539)-, no contemplaba su aplicacidn retroactiva. Por
ello, concluy6 que Unilever NV, al presentar sus pedidos de patentes de revalida en fecha
anterior a la derogacion de la ley 111, habia satisfecho los presupuestos que dicha ley pre-
vé para acceder al régimen de tal tipo de patentes. En suma, el tribunal a quo estimo que
la posicion del INPI comportaba lesion a derechos incorporados al patrimonio de la actora
desde el deposito de sus solicitudes, amparados por la garantia del art. 17 de la Constitu-
cion Nacional. Consecuentemente, confirmo6 la decision de la primera instancia salvo en
cuanto a la imposicion de las costas, que distribuyo en el orden causado.

5°) Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial fundé la apertura del recurso ex-
traordinario federal en los siguientes argumentos: a) la sentencia apelada transgredia las
leyes 24.481, 24.572 y el decreto 260/96, normas que adecuaron la regulacion interna en
materia de patentes a las obligaciones internacionales asumidas por la Republica Argenti-
na mediante la ratificacion del acuerdo aprobado por ley 24.425, punto cuya dilucidacién
entrafiaba la interpretacion y aplicacion de normas federales; b) la cAmara soslayaba —me-
diante un argumento equivocado- la aplicacion de los principios que resultan de normas
de jerarquia superior a las leyes internas, como son las contenidas en el Acuerdo TRIP’s
de la Ronda Uruguay del GATT, cuya vigencia no es compatible con la idea de la “nove-
dad relativa” que subyace en el instituto de las patentes de revalida; al respecto, adujo la
recurrente, la parte no necesitaba “introducir en el debate” la totalidad del ordenamiento
juridico vigente puesto que al juez le correspondia dar el encuadramiento juridico del
tema, conforme al principio iuranovit curia; y ¢) se ha incurrido en arbitrariedad norma-
tiva, por cuanto los jueces de la causa han fallado el litigio con sustento en una norma
juridica derogada al tiempo de la conclusion del trdmite de concesion de la patente, sosla-
yando que el 6rgano administrativo debe otorgarla después de haber dado por satisfechos
los requisitos formales y sustanciales previstos en el ordenamiento vigente al tiempo de
la concesion.

6°) Que los agravios suscitan cuestion federal tipica pues, incluso el reproche invocado
con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad entrafia la interpretacion de un tratado
internacional y de normas -leyes 24.481, 24.572, decreto 260/96, etc.- de naturaleza fe-
deral, y la decision ha sido contraria al derecho que la apelante fund6 en ellas (art. 14,
inc. 1° de la ley 48). Cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer
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la inteligencia de normas del caracter sefialado, esta Corte no est4 limitada por las posi-
ciones de la cadmara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre
el punto disputado, segun la interpretacion que rectamente le otorgue (doctrina de Fallos:
307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631 y muchos otros).

7°) Que el primer punto a dilucidar concierne al momento relevante a los efectos de fijar
el régimen legal aplicable a las solicitudes de patentes de revalida presentadas por la acto-
ra. El demandado ha negado que la presentacion de la solicitud comporte consolidar una
situacion que se incorpora como derecho adquirido al patrimonio del solicitante y sostiene
que, por el contrario, el derecho nace a favor del interesado con el acto administrativo de
la concesion de la patente, el cual debe necesariamente responder a la legislacion vigente
al tiempo de su dictado.

8°) Que mediante la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad
que segun la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que,
en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegacion de la proteccion. La
presentacion de la solicitud fija el tiempo critico para apreciar la novedad segun el estado
de la técnica y permite la aplicacion del principio de atribucion del derecho basado en la
maxima “primero en solicitar”.

Las disposiciones del Acuerdo TRIP’s se refieren a la fecha de presentacion de la solici-
tud como el momento crucial para determinar diversos efectos juridicos dispuestos por
aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de Paris de 1967). En el mismo
sentido, el art. 35 de la ley 24.481 establece: “La patente tiene una duracion de veinte (20)
afios improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud”.

9°) Que las normas dirimentes de los conflictos entre los derechos subjetivos de diversos
inventores (art. 4° del Convenio de Paris-Acta de Estocolmo de 1967, al que remite el
art. 2°, ap. 1 del Acuerdo TRIP’s y 15 de la ley 24.481) pueden inspirar, por estrechisima
analogia, la norma transitoria sobre el conflicto en el tiempo de diversas legislaciones
aplicables. Si la fecha de presentacion de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos
de derechos entre los inventores (art. 15 de la ley 24.487), razonablemente también lo es
para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento. Es co-
herente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo
vigente en la fecha decisiva de la presentacion de la solicitud.

10) Que a efectos de determinar el régimen vigente que interesa en el sub lite, debe re-
cordarse que la solicitud de revalida acta 332.387 fue presentada el 13 de junio de 1995
y la solicitud de revalida acta 331.958 fue presentada el 27 de julio de 1995. Es decir, en
ambos casos los depositos fueron efectuados antes de la entrada en vigor de la ley 24.481.

11) Que la camara a quo estim6 que la vigencia de la nueva ley de patentes de invencion
y modelos de utilidad se produjo transcurridos “los ocho dias siguientes al de la publi-
cacion oficial de la ley n°® 24.481, o sea el 7/10/95” (fs. 539). A juicio del a quo, en ese
momento quedd sustituida y derogada la antigua ley de patentes 111. La cuestion de la
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vigencia temporal de la nueva ley no fue motivo de agravio en el recurso extraordinario
del demandado, que se limitd a sefialar: “El 20 de setiembre de 1995, se publica en el B.O.
la ley sancionada por el Congreso de la Nacion unos meses antes, N° 24.481. Con ello
se produce uno de los cambios mas profundos en el sistema de concesion de patentes de
invencion en un tema eminentemente técnico, que en el caso nos atafie, como lo es la mo-
dificacion de los requisitos de patentabilidad. Los mismos se estudian cuando se realiza el
examen de fondo de las solicitudes™ (fs. 555). Aun cuando el recurrente parece coincidir
con la conclusion del juez de la primera instancia (fs. 502 vta.) y no con la de la alzada, la
ausencia de agravio especifico determina que este Tribunal no se pronuncie al respecto en
esta causa, cuya solucion no depende de la decision que se tome sobre el punto.

12) Que ello es asi pues al tiempo en que Unilever NV present6 las solicitudes de paten-
te de revalida sub examine, el ordenamiento juridico argentino se hallaba transformado
por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un tratado internacional que sentaba
principios -y disposiciones o estandares minimos- que comportaban un nuevo equilibrio
entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de cono-
cimientos y tecnologias (conf. art. 7, “Objetivos”, y 8, “Principios”, del Acuerdo TRIP’s),
y que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de revalida.

13) Que no puede ignorarse -y sin duda no lo ignoran los profesionales dedicados a los
derechos de propiedad intelectual- que la Republica Argentina ratificé el 29 de diciembre
de 1994 el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Ne-
gociaciones Comerciales Multilaterales, las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos
Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial
de Comercio y sus anexos, suscriptos en Marrakech, Reino de Marruecos, el 15 de abril de
1994. Entre esos anexos figura el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio -”Trade related aspects of intellectual property
rights”, conocido como TRIP’s-, que entrd en vigor el 1° de enero de 1995, al mismo
tiempo que el Acuerdo sobre la Organizacion Mundial del Comercio.

14) Que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquia su-
perior a las leyes (arts. 31 y 75, inc. 22, de la Constitucion Nacional; Fallos: 315:1492;
317:1282 y otros) y sus principios integran inmediatamente el orden juridico argentino.
La interpretacion de buena fe de esta importante consecuencia conduce a descartar el
amparo del ordenamiento hacia toda solucion que comporte una frustracion de los obje-
tivos del tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones 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 res-
pecto del debate; ello es asi pues a los jueces de la causa les corresponde definir el marco
juridico del litigio conforme al principio iuranovit curia, madxime cuando se trata de una
fuente normativa supralegal.

15) Que en cuanto a la naturaleza y alcance de las obligaciones contraidas por el acuerdo,
dice el art. 1, parrafo 1, in fine: “Los Miembros podran establecer libremente el método
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adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio
sistema y practica juridicos”. El art. 65, correspondiente a las disposiciones transitorias,
establece en su apartado 1: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2, 3 y 4 infra,
los Miembros no estaran obligados a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes
del transcurso de un periodo general de un afio contado desde la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo por el que se establece la OMC” (el subrayado no esté en los textos). La sal-
vedad se refiere a las clausulas de plazos automaticos de transicion en favor de distintas
categorias de paises, que no requieren reserva internacional alguna puesto que el tratado
no admite reservas (conf. art. 72). Ello significa que la voluntad de los estados, expresada
en el tratado, ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud
de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son
absolutos, sino que estan sujetos a valores sociales mas elevados (conf. art. 7 del acuerdo,
“Objetivos”).

En suma, y en lo que interesa en esta causa, los estados miembros expresaron su voluntad
de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transicion,
con excepcion de ciertas obligaciones internacionales que los estados asumieron en forma
inmediata, como el compromiso de no disminuir la compatibilidad 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).

16) Que, tal como lo afirma el recurrente, el concepto de novedad relativa que subyace en
el instituto de patentes de revalida y la proteccion organizada por la ley 111, que distinguia
patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni
con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de proteccion
del acuerdo asi como de las normas sustantivas del Convenio de Paris-Acta Estocolmo de
1967, especialmente arts. 4 y 4 bis, que el citado acuerdo sub examine ordena claramente
cumplir (Part I, Disposiciones generales y principios basicos, art. 2, ap. 1).

En este sentido, la revalidacion es una institucion extrafia al funcionamiento del régimen
internacional de proteccion de invenciones que, valga aclararlo, adhiere al sistema de
independencia de patentes, segin el cual, no se hace depender de la primera todas las
demas, sino que cada patente tiene su propia vida juridica con arreglo a la legislacion de
cada pais (conf. Antonio A. Fernandez, “La propiedad industrial en el derecho internacio-
nal”, pags. 64/66, Barcelona, 1965).

17) Que, por cierto, a la conclusion precedentemente expuesta no se opone la referencia
que la actora hace a fs. 564 vta./565 en orden a que las “patentes de importacién” no se-
rian extrafias al régimen internacional indicado, por cuanto el art. 2.1. del Acuerdo TRIP’s
remite, entre otros, al art. 1°, parrafo cuarto, del Convenio de Paris que, precisamente, las
menciona. Ello es asi, porque la cita que este ultimo convenio hace de las “patentes de
importacion” (expresion equivalente a las patentes de revalida de nuestra ley 111), lo es
al exclusivo efecto de sefialar que tal especie se considera comprendida dentro del género
“patentes de invencion” al que se refiere la Unidon de Paris (cit. art. 1°, cuarto parrafo),
y no para establecer excepcion alguna relativa al régimen general de proteccion interna-
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cional de las invenciones, especialmente en lo que concierne a los sensibles temas de la
prioridad y de la novedad.

En este sentido, no es ocioso destacar que el instituto de las “patentes de importacion” ha
sido considerado contrario al sistema unionista por paises que -como lo fue el nuestro bajo
la vigencia de la ley 111- le daban carta de ciudadania en sus leyes internas. Asi ocurrio,
por ejemplo, en Francia, donde se ha interpretado que el art. 4 bis de la Convencion de
Paris tuvo por efecto abrogar el art. 29 de la ley del 5 de julio de 1844, que establecia la
posibilidad de que todo autor de una invencion o descubrimiento ya patentado en el ex-
tranjero lo patentara también localmente pero con una duracién que no podia exceder de
la concedida a la patente anteriormente obtenida en el extranjero (conf. Casalonga, Alain
“Traitétechnique et practique des brevetsd’invention”, t. I, n°® 441, pag. 273, y n° 493,
pag. 296, Paris, 1949; Monteilhet, Paul “Des brevetsd’invention en droitconventionnelin-
ternational et en droit interne”, pags. 176 y sgtes., Paris, 1950). Y, por cierto, asi debe ser
interpretado lo que ocurri6 con el art. 5° in fine de la ley 111, cuya fuente -casi literal- fue,
precisamente, el citado art. 29 de la ley francesa de 1844.

A lo que no es inapropiado afiadir, todavia, que habiendo adoptado el Convenio de Paris
el criterio de unicidad de las causales de nulidad de patentes (art. 4 bis, ap. segundo), estas
ultimas no pueden agruparse en independientes y de revalida a los efectos de la novedad,
por lo que desde tal punto de vista resulta claro que lo previsto por el art. 46 in fine de la
ley 111 también dejo de tener operatividad con la aprobacion por nuestro pais de dicho
ordenamiento internacional al cual, igualmente en este punto, remite el Acuerdo TRIPs.

18) Que a diferencia del criterio seguido en otras materias -como la patentabilidad de
productos farmacéuticos, que han recibido una regulacion especifica en el acuerdo, a fin
de mitigar el impacto que los nuevos estandares pudiesen tener en las legislaciones nacio-
nales-, no existen normas concretas atinentes a las patentes de revalida ni disposiciones
relativas a la apreciacion del requisito de la novedad que requieren reglamentacion. Pues-
to que la incompatibilidad se produce en el orden de los principios que inspiran el sistema
general del acuerdo, sus efectos sobre el orden juridico son inmediatos.

19) Que en tales condiciones, la conclusion del tribunal a quo, exclusivamente sustentada
en la ley 111, no responde al ordenamiento juridico argentino, que no era compatible con
el instituto de la revalidacion de patentes al tiempo decisivo para la resolucién de la causa
(conf. considerando 9°). Ello conduce a denegar las respectivas solicitudes, tal como re-
solvi6 el demandado, si bien por distintos fundamentos.

Por ello, y en forma coincidente con la solucién propuesta por el sefior Procurador Fis-
cal en el dictamen que antecede, se revoca la sentencia de fs. 536/543 vta. En uso de las
facultades otorgadas por el art. 16, segunda parte de la ley 48, se desestima la demanda.
Costas en el orden causado, en atencion a la novedad del asunto y a su dificultad juridica
(art. 68, segundo parrafo, Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion). Notifiquese
y, oportunamente, devuélvanse los autos. ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

DISIDENCIA DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PE-
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TRACCHI

Considerando:
1°) Que comparto lo expuesto en el voto de la mayoria en sus considerandos 1° a 6°, am-
bos inclusive, a los que cabe remitir por razones de brevedad.

2°) Que el primer problema a dilucidar en este caso consiste en determinar cual es el ré-
gimen juridico que debe aplicarse a las solicitudes de patentes de revalida que presentd
la actora, en junio y julio de 1995, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI).

La demandante sostiene que debe aplicarse el régimen que se hallaba en vigencia en el
momento en que tales solicitudes fueron presentadas. El demandado afirma, en cambio,
que debe regir la normativa vigente cuando se dicto el acto administrativo que rechazo las
mencionadas solicitudes.

3°) Que asiste razon a la actora. Asi se infiere del art. 4° del “Convenio de Paris para la
proteccion de la propiedad industrial” (Acta de Estocolmo de 1967), aprobado por la ley
22.195, al que remite el sexto considerando del decreto 621/95 del Poder Ejecutivo Na-
cional y el art. 2°, apartado primero, del “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio”, aprobado por la ley 24.425.

En efecto, en dicho art. 4° se prevén formas de dirimir disputas entre los derechos de di-
versos inventores a partir de considerar decisiva la fecha de presentacion de la solicitud de
proteccidn de la propiedad industrial. El estandar de la preeminencia de fecha de presen-
tacion permite entonces inferir el principio esbozado en el parrafo precedente, en el cual
se procura dar solucion a conflictos relativos a la aplicacion en el tiempo de legislaciones
sucesivas sobre la proteccion de la propiedad industrial.

4°) Que el segundo problema que plantea este pleito consiste en precisar cudl fue el régimen
juridico vigente en junio y julio de 1995, época en que la actora presento las solicitudes.
Ella asevera que en tal periodo se encontraba en vigor la ley 111 de Patentes de Invencion,
en la que explicitamente se contempla el sistema de patentes de revalida. La demandada
afirma, en cambio, que la ley 111 habia sido implicitamente derogada, a partir del 5 de
enero de 1995, por la ley 24.425 que aprob6 el “Acuerdo sobre los aspectos de los dere-
chos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”.

5°) Que el Poder Ejecutivo Nacional resolvio este problema cuando estableci6 que la ley
111 estuvo vigente durante el periodo al que se refiere esta causa.

En efecto, el Poder Ejecutivo Nacional sefial6 claramente en el decreto 621/95 -que fue
invocado varias veces por el actor- que “[...] la ley 111 constituye la legislacién nacional
vigente en materia de patentes [...]” (conf. tercer considerando de dicho decreto). Asimis-
mo, en ese mismo decreto se reglamentaron ciertos aspectos de las patentes de revalida
(conf. segundo parrafo del art. 9 del citado decreto). Es oportuno subrayar, por otro lado,
que no se dicté norma alguna sobre este asunto en el breve lapso que transcurrioé entre
la fecha de publicacion del decreto 621/95 (2 de mayo de 1995) y el momento en que la
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actora presento las aludidas solicitudes de patente (junio y julio de 1995).

6°) Que, a raiz de que el decreto 621/95 no fue impugnado en autos, no es posible que
esta Corte examine en este caso su validez constitucional. Este criterio encuentra susten-
to en conocida y antigua jurisprudencia, con arreglo a la cual no es licito que los jueces
se pronuncien de oficio sobre la validez de los actos de otros poderes del Estado, tales
como leyes y reglamentos nacionales. Este principio reconoce por fundamento la pre-
suncion de validez de los actos estatales y la necesaria limitacion de la facultad judicial
de invalidarlos a los supuestos de la existencia, entre otros requisitos, de una causa y de
un peticionario. Sélo bajo esas condiciones la potestad legislativa y ejecutiva puede ser
puesta en tela de juicio y tachada de ilegitima a la luz de la Carta Fundamental, sin alterar
el equilibrio de los poderes en virtud de la absorcion del judicial en desmedro de los otros
(Fallos: 190:142, pag. 98; 289:177, considerando 11 y sus citas; 305:2046, considerando
3°;,306:303, considerando 3°; 310:1401, considerando 4°, entre otros).

En suma, la actora tiene derecho, por imperio del decreto 621/95, a que las solicitudes
de revalidas referidas en este pronunciamiento sean examinadas a la luz de la ley 111 de
Patentes de Invencion.

7°) Que lo expuesto torna innecesario el examen de los restantes agravios del apelante.
Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso ex-
traordinario y se confirma la sentencia de fs. 536/543 vta., sin que ello implique abrir juicio
sobre si corresponde -a la luz de la ley 111- otorgar las patentes de revalidas solicitadas por
la actora. Costas en el orden causado en atencion a la novedad del asunto y a su dificultad
juridica (art. 68, segundo parrafo, Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion). Noti-
fiquese y, oportunamente,devuélvanse los autos. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

DISIDENCIA DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 10 del voto de la mayoria.

11) Que a fin de precisar la fecha de entrada en vigencia del citado tratado debe recordarse
que la Reptiblica Argentina mediante la ley 24.425 aprob¢ el acta final en que se incorpo-
raron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales; las
decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el acuerdo de Marrakesh, por
el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio y sus cuatro anexos, suscriptos
el 15 de abril de 1994, entre los que se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP’s, por
sus siglas en inglés).

Tal aprobacion no importo la entrada en vigencia del convenio sino en la medida prevista
por el propio instrumento, pues de acuerdo con la Convencion de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969 -aprobada por ley 19.865- un tratado entrard en vigor de la manera
y en la fecha que en €l se disponga o que acuerden los estados negociadores (art. 24.1),
sin perjuicio de que necesariamente las disposiciones que regulen la manera o la fecha de
entrada en vigor se aplicaran desde el momento de la aprobacion de su texto (art. 24.4).
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En este sentido, el art. 65.1 del mentado acuerdo expresa que ningiin miembro estara
obligado a aplicar sus disposiciones antes del transcurso de un periodo general de un afio
contado desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la Organizacion Mundial
del Comercio, aunque debera asegurarse de que las modificaciones que introduzca en sus
leyes, reglamentos o practicas durante ese periodo no hagan que disminuya el grado de
compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente acuerdo (art. 65.5).

Puesto que la fecha de entrada en vigor del acuerdo por el que se establece la Organiza-
cion Mundial del Comercio es el 1° de enero de 1995, ninguno de los miembros estaban
obligados a aplicar sus disposiciones hasta el 1° de enero de 1996.

12) Que los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32
de la mencionada Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran el
principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los términos
del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento
de la disposicion transitoria del citado art. 65.1, ya que la incorporacion de este tipo de
normas resultd decisiva a fin de conseguir la mas plena participacion en los resultados
de las negociaciones (conf. PreAmbulo del ADPIC), como asi también que se trata de
un plazo de transicién automatico que no prevé comunicacion alguna que condicione
su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningln tipo puesto que el acuerdo no
admite reservas (art. 72).

13) Que el art. 65.5 del Acuerdo TRIP’s dispone que todo miembro que se valga de un
periodo transitorio al amparo de lo dispuesto en los parrafos 1, 2, 3 y 4 se asegurara de
que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o practicas durante ese
periodo no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones
del presente acuerdo.

El instituto de las patentes de revalida previsto en la ley 111 desde el afio 1864 no puede
considerarse como una “modificacion” introducida en el mencionado periodo de tran-
sicion que disminuya el grado de compatibilidad de nuestra legislaciéon con el acuerdo.
El citado art. 65.5, como se desprende de una interpretacion logica de su texto, no obli-
ga a los miembros a introducir en sus leyes, reglamentos o practicas modificaciones que
las hagan compatibles con las disposiciones del acuerdo, sino que so6lo establece que en
caso de adoptarse tales cambios éstos no deberan disminuir la referida compatibilidad.

14) Que por otra parte, tampoco parece razonable sostener que resultan aplicables los
“principios” subyacentes de un convenio que, en virtud de los plazos de transicion previs-
tos en su propia normativa, no habia entrado aun en vigencia.

En este sentido, carece de relevancia la distincion entre disposiciones operativas y progra-
maticas pues aun la aplicacion de las primeras supone la existencia de un tratado en vigor.

15) Que a la fecha de presentacion de las solicitudes de revalida, en junio y julio de 1995,
la ley 24.481 no se encontraba vigente pues atin no habia sido promulgada ni publicada,
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de alli que la ley 111, a la sazon no derogada, era la que regia la materia.

Ello es asi en virtud de que el art. 102 de la sefialada ley 24.481, que preveia su aplicacion
retroactiva al 1° de enero de 1995, habia sido observado por el Poder Ejecutivo mediante
el decreto 548/95.

En consecuencia, resulta ajustada a derecho la conclusion del a quo en cuanto a que la
solicitud de patentes de la actora debe ser decidida a la luz de la mentada ley 111.

Por ello, oido el sefior Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario
y se confirma la sentencia. Con costas en el orden causado en atencion a la novedad del
asunto y su dificultad juridica (art. 68 del Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Na-
cion). Notifiquese y devuélvase. GUSTAVO A. BOSSERT.

Patentes de invencion - Usos sin autorizacion del titular de patentes.

Gabrieloni, Atlio José — 29/8/1986 - Fallos: 302:1492.

@ Antecedentes

Atilio J. Gabrieloni fue querellado por los titulares de las patentes argentinas nimero
168.125 y 168.983, referidos a dispositivos que se utilizan en maquinas de fabricacion
de calzados, sobre la base de que aquél estaria fabricando y vendiendo maquinarias con
dichos dispositivos.

La Camara Federal de Apelaciones de Rosario, revocd la sentencia de primera instancia
por entender que las patentes cuya titularidad invocan los querellantes han caducado por
falta de explotacion.

Se interpone recurso extraordinario, que fue concedido.

La Corte Suprema confirmo la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes de invencion - Usos sin autorizacion del titular de patentes. - Convenio de Paris
- Vigencia del art. 47 de la ley 111 -

B Estandar aplicado por la Corte

- La palabra “explotar” en el art. 47 de la ley 111, significa obtener utilidad en derecho
propio, mediante la puesta del objeto patentado a disposicion del publico en general, lo
cual resulta acorde con la intencidn de la ley, entre cuyos fines se cuenta el incorporar a la
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colectividad y dentro de un periodo adecuado, los beneficios que pudieran resultar de la
explotacion y circulacion del invento.

- Los incs. 2), 3) y 4) del art. 5° del Convenio de Paris (Acta de Lisboa), carecen de ca-
racter autoejecutoria, segun la mira o proposito de los Estados contratantes y atentas sus
posibilidades de real y concreta vigencia, no puede estimarse que la mera aprobacion del
tratado por la Republica Argentina comporta dejar sin efecto el art. 47 de la ley 111, méxi-
me que la Nacion dejo sin efecto la ratificacion de los articulos cuestionados de la citada
Convencion (ley 22.195).

- El art. 5 A, incs. 2), 3) y 4) del Convenio de Paris (Acta de Lisboa) aprobado por la ley
17.011 se limita a fijar pautas cuyo indispensable complemento debe encontrarse en los
preceptos que dicte el legislador nacional de acuerdo con esas directivas. No tiene un
alcance derogatorio del art. 47 de la ley 111, ya que ademds de no existir norma expresa
alguna que asi lo disponga, el punto debe relacionarse con las "medidas necesarias™ que,
conforme establece el propio convenio (art. 17), los paises adopten para asegurar la apli-
cacion del mismo.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General de la Nacién

Suprema Corte:

Atilio J. Gabrieloni fue querellado por los titulares de las patentes argentinas ntimeros
168.125 y 168.983, referidas a dispositivos que se utilizan en maquinas de fabricacion
de calzados, sobre la base de que aquél estaria fabricando y vendiendo maquinarias con
dichos dispositivos.

El tribunal a quo, al revocar la sentencia del magistrado de primera instancia, absolvid
de culpa y cargo al querellado, por entender que las patentes cuya titularidad invocan los
querellantes han caducado por falta de explotacion. En este sentido entendio el juzgador
que el Convenio de Paris, Acta de Lisboa, que nuestro pais ratifico en 1966 a través de la
ley 17.011, no era aplicable en el sub judice por carecer de autosuficiencia, motivo por el
cual expreso, mantiene su pleno rigor el viejo régimen de la ley 111, en cuyo ambito de
aplicacion no encuentran los titulares de las patentes en cuestion apoyo alguno, toda vez
que no pudieron demostrar hallarse explotando el invento en los términos estrictos del art.
47 de la ley citada.

Contra dicho pronunciamiento dedujeron los querellantes el recurso extraordinario que
luce a fs. 509/515.

Me parece claro que el primer punto a analizar es el de si tiene vigencia o no el Convenio
de Paris, pues de tenerla perderian sentido las demas discusiones vinculadas a la interpre-
tacion de la ley 111.

No se me escapa que en torno a este convenio existen discrepancias doctrinarias acerca
de su conveniencia o inconveniencia politico econdmica, pero es nitido que este aspecto
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del problema no es de que deben ventilar los jueces, quienes en cambio si deben cuidar
el estricto cumplimiento de la legislacion vigente y el respeto del decisivo principio de la
seguridad juridica.

Sobre esta base, estimo que es de importancia poner de resalto el dato histérico de que
el pais vino a ratificar al citado Convenio de Paris mas de ochenta afios después de que
particip6 en el desarrollo del mismo. Pareceria obvio, entonces, que cuando lo hace debe
descontarse que es para que entre en vigor de inmediato y que si se hubiera juzgado im-
prescindible para ello el dictado de una ley suplementaria lo razonable consistia en haber-
la promulgado al mismo tiempo. Al respecto, debo poner de relieve que en la nota dirigida
al Poder Ejecutivo con que fue acompafiado el proyecto, se alude a que la incorporacion
del convenio es “indispensable”, a la par que se recuerda el art. 4° del Estatuto de la Re-
volucion Argentina, donde se expresaba que “el Gobierno respetara todas las obligaciones
internacionales contraidas por la Republica Argentina”.

Me parece evidente, en consecuencia, y ademas acorde con una seria y correcta conducta
internacional, que a partir de la ley 17.011 el Convenio de Paris, paso a integrar la legis-
lacion de la Republica y que por virtud del principio con arreglo al cual las posteriores
derogan a las anteriores, la n°111 quedo6 derogada por aquélla.

La circunstancia de fondo en punto a la conveniencia o inconveniencia del sistema que el
Convenio establece, reitero, es ajena a la potestad judicial que debe resolver el entuerto
suscitado, asi como también lo es la de juzgar el grado de acierto o de error de la actitud
legislativa de no haber establecido a la fecha el sistema de licencias obligatorias a que
faculta el art. 5° del Convenio.

Lo que es claro es que el Acta de Lisboa es decididamente opuesta al sistema de caducidad
que preveia la antigua ley 111 y que por ende, ratificada aquélla, no se alcanza a compren-
der sobre qué base puede pensarse que siga teniendo validez dicho sistema, contrario al
nuevo régimen al que se adhiere.

En tales condiciones, opino que en cuanto el Tribunal a quo decididé que no estaba en
vigencia el Convenio de Paris ratificado por ley 17.011, el recurso extraordinario de fs.
509/15 es procedente debiéndose revocar la sentencia apelada y devolver los autos al
tribunal de origen para que con arreglo a lo expuesto se dicte nuevo pronunciamiento por
quien corresponda. Buenos Aires, 15 de abril de 1980. MARIO JUSTO LOPEZ.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1980.

Vistos los autos: “Gabrieloni, Atilio José s/ falsificacion de patente™.

Considerando:

1°) Que la Sala B de la Camara Federal de Apelaciones de Rosario revoco la sentencia de
primera instancia y, consecuentemente, resolvid “absolver en la presente causa iniciada
por supuesta infraccién a la norma contenida en el art. 53 de la ley n°111, a Atilio José
Gabrieloni” (fs. 504). El a quo entendi6 que no se habia configurado la aludida defrauda-
cion a los derechos del titular de la patente, ya que ésta habia caducado por falta de ex-
plotacion en los términos del art. 47 de la ley 111. A su juicio, tal explotacion se satisface
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con la fabricacion en el pais, esto es —dice- con la “posibilitacion del invento en el pais en
que se otorgd la patente” (fs. 499 vta.). Apoya su tesis en extensas consideraciones y cita
en particular la jurisprudencia de esta Corte registrada en Fallos: 284:197. Por otro parte,
afirma que no obsta a lo expuesto la ley 17.011que aprob6 el Convenio de Paris (Acta de
Lisboa), ya que este convenio carece de “autooperatividad” (fs. 503 vta.) y hasta que no
se dicten las normas que permitan su aplicacion —en especial, lo atinente a la concesion de
licencias obligatorias- cabe afirmar “la vigencia plena del art. 47 de la ley 111" (ibidem).

2°) Que contra la sentencia resefiada interpuso la parte actora recurso extraordinario, por
estar —dijo- “en discusion la inteligencia asignada por el fallo apelado a la ley federal 111
(art. 47) y a un tratado internacional —el Convenio de Paris- para la proteccion de la pro-
piedad industrial, aprobado por la ley 17.011” (fs. 509). Sostiene el apelante el caracter
“autoejecutivo” o “autosuficiente” del art. 5° A inc. 3 del Convenio de Paris y asevera
que “el art. 47 de la ley de patentes ha quedado derogado por el tratado y que no puede
declararse caduca ninguna patente por falta de explotacion hasta que nuestro pais opte
por hacer uso de la facultad de legislar sobre licencias obligatorias (art. 5° A, inc, 2° del
tratado)” (fs. 512/vta). Por otra parte, en forma subsidiaria, el recurrente arguye que el art.
47 de la ley 111 se refiere a la explotacion del invento sin limitacion alguna, vale decir,
a “cualquier forma de obtener provecho o beneficio”. Anade que “actos de explotacion
son, pues, no solo la fabricacion sino también la venta de productos patentados, su uso
comercial o industrial, la concesion de licencias para la realizacidon del invento por terce-
ros, etc. (fs. 512 vta. /513), que “la fabricacion es un acto complejo que no comienza con
la venta del primer producto terminado sino con aquellos actos iniciales del proceso” (fs.
514 vta.) y que, en atencion a las circunstancias del caso, de rectificarse la interpretacion
excesivamente rigurosa de Fallos: 284:197.

3°) Que concedido el recursos, ambas partes presentan memoriales, segun lo autorizado
por el art. 280 del Cddigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

4°) Que, como indica el sefior Procurador General en su dictamen, “el primer punto a ana-
lizar es el de si tiene vigencia o no el Convenio de Paris, pues de tenerla perderian sentido
las demas discusiones vinculadas a la interpretacion de la ley 1117 (fs. 535 vta).

5°) Que el llamado “Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial del
20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el
2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958 (Acta de Lisboa)”, fue aprobado
por la ley 17.011, y aqui su andlisis ha de ceiiirse, fundamentalmente, al art. 5 A, incisos
2), 3) y 4) del Convenio, cuyas normas son las que aparecen implicadas en la especie.

6°) Que de la letra de las disposiciones mencionadas resulta que las mismas no pueden
regir directamente el asunto bajo examen, por cuanto se limitan a fijar pautas cuyo indis-
pensable complemento debe encontrarse en los preceptos que dicte el legislador nacional
de acuerdo con esas directivas. Tampoco tienen un alcance derogatorio del art. 47 de la ley
111, ya que ademads de no existir norma expresa alguna que asi lo disponga, el punto debe
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relacionarse con las “medidas necesarias” que, conforme establece el propio Convenio,
los paises adopten para asegurar la aplicacion del mismo (art. 17 del Convenio; conf. la
jurisprudencia de esta Corte sobre el tema en Fallos: 249:677;252:262;256:156); siendo
asi que los incisos analizados carecen —como quedé dicho- de caracter auto ejecutorio,
segun la mira o proposito de los Estados contratantes y atentas sus posibilidades de real
y concreta vigencia, no puede estimarse que la mera aprobacion del Convenio por la Re-
publica Argentina comporta dejar sin efecto el mentado art. 47. Debe destacarse por lo
demas, que la Nacion ha dejado sin efecto la ratificacion de los articulos cuestionados de
la citada Convencion (ley 22.195).

7°) Que afirmada asi la vigencia del art. 47 de la ley 111, corresponde aplicarlo al caso
con la inteligencia que esta Corte le asigno en el precedente publicado en el tomo 284 de
la coleccion de Fallos, pagina 197 y siguientes. Alli el sefior Procurador General, en un
dictamen cuyos fundamentos sustentaron entonces la decision de la Corte, sostuvo que
la palabra “explotar”, en el texto legal citado, significa “obtener utilidad en provecho
propio, mediante la puesta del objeto patentado a disposicion del publico en general”, lo
cual resulta acorde con la intencidn de la ley, entre cuyos fines se cuenta —como sefialo el
Tribunal- el “incorporar a la colectividad y dentro de un periodo adecuado, los beneficios
que pudieran resultar de la explotacion y circulacion del invento” (considerando 5° del
precedente mencionado).

8°) Que las circunstancias facticas de la causa no permiten arribar a una solucion distinta
de la que surge de la sentencia apelada teniendo en cuenta que aquellas circunstancias son
irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo y excepcionalmente en los casos de
arbitrariedad, tacha ésta que no fue argiiida por el recurrente.

Por ello, oido el sefior Procurador General, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue
materia de recurso extraordinario. ADOLFO R. GABRIELLI - ABELARDO F. ROSSI —
ELIAS P. GUASTAVINO — CESAR BLACK.

Informacion complementaria

Patentes — Nulidad — Interés legitimo.

En el caso “Messerer, Walter ¢/ Suess S.R.L. s/ nulidad patentes” (06/09/1979 — Fa-
llos: 301: 991), la Corte Suprema considerdé que no basta para sustentar la demanda de
nulidad de una patente de invencion el interés en obtener un pronunciamiento que rati-
fique o rectifique una consulta evacuada por el apelante, ni tampoco el ejercicio de una
accion sustentada en el interés colectivo, ya que no existe valido ejercicio de la actividad
jurisdiccional que no presuponga una lesion materialmente perpetrada o, al menos, tenta-
da, contra el derecho para el cual se procura tutela. Asimismo determind la necesidad de
acreditar un interés legitimo en el solicitante de la declaracion de nulidad de una patente.
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Informacion complementaria®

Patentes de invencion — Caducidad.

Enla causa “Duranti, Franco ¢/ Supramar S.A s/ nulidad de patente” (Fallos: 284:197)
el a quo rechazo el pedido de caducidad de la patente de la demandada por los alcances
que le habia otorgado al término “explotacion” usado en el art. 47 de laley 111. La actora
interpuso recurso extraordinario. La Corte revocd la sentencia al sostener que la ley habia
fijado un periodo de dos afios que, seglin lo dispone el art. 47, deberia comenzar a contarse
desde la fecha de expedicion de la patente, produciéndose su caducidad si en ese plazo no
se formalizaba la explotacion del invento patentado y que la intencion de la norma, eran
incorporar a la colectividad y dentro de un periodo adecuado, los beneficios que pudieran
resultar de la explotacion y circulacion del invento.

En disidencia el juez Risolia, confirmo la sentencia al estimar que el concepto de “explo-
tacion” del art. 47 de la ley 111 comprende no sélo los actos por los cuales los aparatos
patentados se libran al servicio publico y son asi explotados comercialmente, sino “todos
los actos preparatorios que demuestran la voluntad clara y firme de llevar adelante la ex-
plotacion sobre todo en el supuesto de una patente que exija para su cabal explotacion el
permiso del poder ptblico, de modo que por ese motivo, como por la indole del invento,
sea imposible materializar la efectiva puesta en marcha del servicio en el lapso previsto
por la ley para las hipotesis ordinarias. Agrego6 que el art. 17 de la Constitucion Nacional
prescribe que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descu-
brimiento por el término que le acuerde la ley. Ese término supone un aprovechamiento
temporalmente limitado, pero efectivo, en interés del autor o inventor, que no puede ser
reducido a cero por una ley que cree obligaciones imposibles o que faculte al poder pu-
blico, cuando la explotacion del invento dependa de su autorizacidon necesaria, para apo-
derarse sin contraprestacion alguna de la propiedad intelectual, merced a una caducidad
nacida de su dilacion.
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demnizaciéon que también formulara el actor para cubrir los dafios materiales y morales.
Se interpuso recurso extraordinario, que fue concedido.
La Corte Suprema confirmo6 la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes de invencion - Interpretacion delos arts. 53, 54y 57 de la ley 111- Dolo.

B Estdandar aplicado por la Corte

- Una exégesis logica y sistematica de la ley 111 indica que la enunciacion del art. 57 no
reviste caracter taxativo y que la conducta incriminada en los arts. 53 y 54 so6lo puede ser
penalmente reprimida si el autor obré con dolo. En consecuencia el régimen penal del
ordenamiento mencionado no excluye la posibilidad de que los jueces absuelvan cuando
la infraccion no se encuentra objetiva y subjetivamente configurada.

Patentes de invencion - Usurpacion - Dolo.

Blokret S.A.C.C.1L. el. ¢/ Masi, Mauro — 12/03/1971 — Fallos: 279:134%*

@ Antecedentes

La Camara Federal de Apelaciones de La Plata confirmé la sentencia que absolvio al
querellado del delito de usurpacion de patente de invencién y desestimo el pedido de in-

23 N de S.: El fallo completo puede consultarse en www.csjn.gov.ar.
24 N. de S. : Ver también: Fallos: 28:417, 295:618;

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=125837

Patentes de Invencion —Composiciones Farmacéuticas- Proceso de Fabricacién- Art. 4° Ley
111

American Cyanamid Company ¢/ S.A. Unifa Quimica e Industrial - 21/12/1970 — Fa-
llos: 278:313

@& Antecedentes

La Sala Civil y Comercial de la Camara Federal revoco la sentencia de primera instancia
e hizo lugar a la accion de dafios y perjuicios promovida por la actora, condenando a la
demandada a cesar en la comercializaciéon de un producto farmacéutico que contenga la
droga demetilclortetraciclina elaborada mediante el proceso de fabricacion que cubre la
patente n° 111.774, y a pagar a aquélla la suma de un milléon de pesos moneda nacional.
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Contra esa decision la accionada interpuso recurso extraordinario y la Corte revoco la
sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes de Invencion — Composiciones Farmacéuticas- Proceso de Fabricacion.
b) Interpretacion del art. 4° de la ley 111.
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Patentes de invencion — Modelo o Diseiios Industriales.

Messina, Arcangel Angel ¢/ Saccol S.A.C.1. s/ querella (ley 111) — 11/03/1970 — Fallos:
276:122

B Estdndar aplicado por la Corte

- El problema de la interpretacion del art. 4° de la ley 111 excede el ambito de la mera
exégesis formal de la norma, para proyectarse en el plano del supremo interés de la salud,
cuya preservacion llevo al legislador a excluir con toda amplitud, de la severa proteccion
acordada por la ley a las patentes de invencion, las composiciones farmacéuticas, que no
son susceptibles de patentamiento en términos generales. El criterio legal es corroborado
por la circunstancia de que los arts. 46 y 49 de la misma ley consideran nulas las patentes
otorgadas en transgresion al art. 4° y no estiman necesaria la declaracion judicial o cadu-
cidad para someter al dominio publico el descubrimiento o invencidn patentados.

-Corresponde revocar la sentencia que condena a la demandada a cesar en la comerciali-
zacion de un producto farmacéutico que contiene una droga elaborada mediante un proce-
so de fabricacion cubierto por una patente de invencion proveniente de un pais extranjero.
El producto obtenido y comercializado en la Argentina incluye la droga importada, com-
posicion que en los términos de la ley 111 no es patentable.

No corresponde entonces considerar ilicita su importacion, ya que si la ley prohibe el
monopolio de los productos firmacomedicinales y con ese fin les niega la patente, seria
absurdo admitirlo por via indirecta, al cohibir la entrada al pais de los productos o de las
sustancias que los integran, obtenidas por un unico procedimiento patentado.

@ Antecedentes

El a quo desestimo la querella promovida por el actor al entender que el proceder de los
acusados no era ilegitimo porque las bandejas utilizadas en sus heladeras estaban protegi-
das por el titulo de Modelos y Disefios industriales n® 3519 registrado el 11 de octubre de
1966 antes de la comprobacion y secuestro y sostuvo que la colision entre la patente y el
disefio debia resolverse en la forma prevista por el decreto 6673/63.

El actor interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte revoc¢ la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Modelos o diseiios industriales — Proteccion legal.
b) Invento — Registro.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=124136

B Lstandar aplicado por la Corte

- El art. 3° del decreto ley 6673/63 considera modelo o disefio industrial las formas o el
aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran caracter orna-
mental”, trata de proteger a los modelos ornamentales o “de gusto”, pero “dejando para
otro instituto la proteccion de aquellas obras cuya originalidad dependa de la funcién que
deba desempenar el producto, o sean los llamados modelos de utilidad”.

- Si bien el modelo o disefio goza de la proteccion legal desde su registro, y prevalece
sobre otro anterior (art. 5°), ello no importa excluir la eficacia de la patente de invencion
obtenida con anterioridad ni puede legitimar el uso de un modelo que importa una imita-
cion o usurpacion del invento pues lo contrario importaria admitir que la sola gestion del
registro de un modelo industrial seria suficiente para enervar los efectos de una patente
de invencion protegida por la ley 111, lo cual significaria desvirtuar claramente los fines
legales por medios indirectos.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema
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Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallold=125834

Patentes de invencion — Derecho de propiedad

Imperioso, Antonio José ¢/ Tisroy Com. e Ind. o Tisminetzky y Cia. s/ imitacion y usur-
pacion de patente - 19/07/1957 - Fallos: 238:259

@ Antecedentes

Antonio José Imperioso inici6 demanda contra “Tisroy Comercial e Industrial” o “Tismi-
netzky y Cia” por imitaciéon y usurpacion de patente. La demandada contesto y solicito el
rechazo de la accion y reconvino por nulidad de la patente de propiedad del actor.

El juez de primera instancia rechazé la demanda y la Camara Nacional de Apelaciones en
lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso Administrativo revoco en cuanto
desestimo la accion y la confirmoé respecto a los dafios y perjuicios y a la reconvencion.
El demandado interpuso recurso extraordinario. La Corte revoco la sentencia.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes — Inventos.
b) Constitucion Nacional — Derecho de propiedad — Inventos.
¢) Inventos — Explotacion — Propiedad.
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que le acuerda la ley, no consagra un derecho absoluto, ya que el art. 14 de la Carta Mag-
na establece el principio general de que todos los derechos seran gozados confirme a las
leyes que reglamentes su ejercicio.

- El art. 4° de la ley 111 que establece que no seran patentables los descubrimientos o
invenciones que hayan sido publicados, importa no una alteracion al derecho que la Cons-
titucion reconoce al inventor, sino una reglamentacion razonable de las condiciones que
aquél debe cumplir para pretender la exclusividad de la explotacion de su descubrimiento
sino habria que requerir al presunto inventor una prueba eficaz sobre la propiedad del des-
cubrimiento, exigencia que haria poco menos que impracticable la concesion de patentes.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Patentes de invencion - Otorgamiento - Publicidad.

Pavicich, Juan Nicolds ¢/ Carmona, José y otro. — 9/11/1963 - Fallos: 227:261%.

B Estandar aplicado por la Corte

- Elart. 4° de laley 111 dispone que “no son susceptibles de patentes...los descubrimiento
o invenciones que hayan sido publicados suficientemente en el pais o fuera de él, en obras,
folletos o periodicos impresos para ser ejecutados con anterioridad a la solicitud...” pero
este género de divulgacion no excluye la resultante del hecho del descubridor o inventor
que hace publico su descubrimiento o invento al proceder a su explotacion con antelacion
a la solicitud de la patente y en este caso como en el de la difusion por la prensa el invento
o el descubrimiento, pierde la novedad que el art. 1° de la ley 111 requiere para el otorga-
miento de la “Patente de Invencion”. En uno y otro supuesto la entrega al dominio publico
del descubrimiento o del invento importa un abandono del derecho a la patente.

- La circunstancia de que el art. 17 de la Constitucion Nacional establezca que todo autor
o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término

@ Antecedentes

El sefior Juan Nicolas Pavicich es titular de la patente n°® 77.084, que fue legalmente
otorgada y consistia en “un dispositivo de cambio deslizante de velocidad para maquinas
lavadoras de objetos”

El 1° de junio de 1951 inici6 querella contra los sefiores José Carmona y Miguel Esca-
fiuela —componentes de la sociedad colectiva que gira bajo el nombre de “TallereInmer”
—pidiendo que se le condene a la maxima pena establecida en el art. 53 de la ley 111.

El juez de primera instancia rechazé la nulidad opuesta por los querellados condenandolos
a la pena maxima establecida en dicha norma.

La Camara de Apelaciones revoco el pronunciamiento del inferior rechazando la querella.
El actor interpuso recurso extraordinario.

La Corte Suprema confirm¢ la sentencia recurrida.

25 Ver también Fallos: 243:11 “De Oliveira César Daniel N.E. ¢/ Voss, Erwin Hermann y otro”, alli la Corte Suprema sefialé que “... los
ensayos experimentales no constituyen publicidad suficiente a los fines del art. 4 de la ley 1117
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L Algunas cuestiones planteadas

b) Patentes de invencion - Otorgamiento — Tiempo de la expedicion de la patente — Publicidad.

B Estdndar aplicado por la Corte

-La circunstancia de que el invento protegido por una patente haya sido explotado publi-
camente por su inventor antes de obtenerse la patente, importa dar al invento la publicidad
a que alude el art. 4° de la ley 111. No obsta a ello el hecho de que en los dispositivos
vendidos se estampara un sello con la leyenda “patente en tramite”, y que la fabricacion
fuera reducida y a titulo de ensayo.
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patente sobre la que reivindica derechos de propiedad y se le abone una indemnizacioén en
concepto de dafios y perjuicios.

El Juez Nacional en lo Civil y Comercial Especial, rechaza la demanda.

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Con-
tencioso administrativo confirmé la sentencia recurrida.

La Corte Suprema revoca la sentencia apelada.

L Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes de invencion - Otorgamiento de la patente — Fraude.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Patentes de invencion - Otorgamiento — Fraude.

Spitz, Walter Pedro ¢/ Cia Standard Electric Argentina S.A. s/ nulidad de patente —
24/09/1953 - Fallos: 226:714.

B Estindar aplicado por la Corte

-El derecho del inventor nace por y con el hecho del invento y no por obra del otorgamien-
to legal de la patente, cuyo objeto es solo regularizar y proteger esa propiedad.

- En principio, lo concerniente a la comprobacion de que el solicitante de una patente de
invencion es autor del respectivo invento o descubrimiento debe ventilarse con motivo y
en oportunidad de los tramites dispuestos por la ley para ese objeto. Pero si el privilegio
se obtuvo mediante fraude, la victima de éste tiene accion para obtener la nulidad de la
patente asi lograda, si bien el criterio para apreciar la prueba de ello seré severo y estric-
to, y debera tenerse en cuenta si no medid negligencia en orden al requerimiento de la
proteccion legal. No cabe pues, restringir la defensa de los intereses del verdadero autor
cuya invencion es fraudulentamente registrada por otro, al ejercicio de la accion de enri-
quecimiento sin causa.

@ Antecedentes

El actor trabajaba como empleado en el Departamento de Ventas de Tubos Neumaticos de
la casa demandada ejerciendo funciones de dibujante proyectista. A raiz de dificultades
técnicas surgidas para satisfacer el tipo de instalaciones a efectuarse en el Banco de la Na-
cion Argentina y el fracaso de la demandada en su proposito de salvarlas invent6 un nuevo
sistema de correos neumaticos que resulté aprobado por las autoridades de la Compaiiia
Standard Eléctric S.A. e instalado con éxito en el banco aludido y en otros edificios. La
demandada tuvo la deferencia de denominar al nuevo aparato con las iniciales W.S en
homenaje al actor, pero nunca lo recompenso en ninguna otra forma y por el contrario la
compaiiia patento sin su autorizacion el invento

El actor inicia el presente juicio para que se declare la nulidad de la patente n°® 56154 que
ha sido otorgada a quien no fue el inventor, se ordene el registro a su nombre de dicha

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp

Patentes de invencion - Nulidad - Fraude.

Chinchilla, Rafael ¢/ Bosini, Antonio — 22/07/1869 - Fallos: 7:348.
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@ Antecedentes

El 8 de enero de 1869 D. Rafael Chinchilla obtuvo una patente de invencion para la
construccion de un aparato llamado “Kerosiflon” consistente en un capirote giratorio
colocado en la parte superior de los faroles para Kerosene, con el objeto de impedir que el
aire apague la luz. Rafael Chinchilla demand6 a D. Antonio Bosini alegando que estaba
construyendo unos faroles con el mismo aparato, ocultando la falsificacion con alterar la
parte exterior del capirote.

En primera y segunda instancia no se hizo lugar a la demanda.

La Corte Suprema declaré que desde el 8 de enero corresponde a Don Rafael Chinchilla
el privilegio de explotacion de los faroles a que se refiere la patente que ha presentado,
y que Bosini debe abstenerse en delante de la construccion y explotacion de otros por el
sistema de los que ha dado ocasion al presente pleito.

R Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes de invencion — Tiempo de la expedicion- Explotacion exclusiva. Nulidad. Inventos
extranjeros.

MARCAS Y PATENTES DE INVENCION

279

B Estandar aplicado por la Corte

- A los autores de un descubrimiento o invento en todos los géneros de industria, se con-
cede el derecho de su explotacion exclusiva, obteniendo patente en la forma legal (art. 64
de la ley de patentes).

- La nulidad de la patente que la ley declara para los inventos explotados antes de su fe-
cha, se refiere a los introducidos del extranjero, no a los hallados en el pais (art. 46, ley

de patentes).

-Para imponer pena al fraude contra los privilegios de invencion, la ley requiere que el
invento sea patentado (art. 53, ley de patentes).

-Antes de expedida la patente, la explotacion del invento por otros no esta sujeto a pena.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuracién General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp
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