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Roj: AJM GR 99/2011 - ECLI: ES:JMGR:2011:99A

Id Cendoj: 18087470012011200004
Organo: Juzgado de lo Mercantil
Sede: Granada
Seccion: 1
Fecha: 06/07/2011
N° de Recurso: 623/2010
N° de Resolucién:

Procedimiento: Apelacion, Propiedad industrial
Ponente: BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
Tipo de Resolucion: Auto

JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 1 DE GRANADA (ANTIGUO INSTANCIA N° 14)
Pza. Nueva, 8. Edif. Nuevos Juzgados

TIf.: 958026502/03/04/05. Fax: 958026506

NIG: 1808742M20100000706

Procedimiento: Juicio Ordinario 623/2010. Negociado: N

Sobre MERCANTIL -PATENTES ( Tiene Medidas Cautel. bajo el n°626/10)

De: D/fia. SANOFI-AVENTIS, S.A., AVENTIS PHARMA, S.A. y MAY &amp; BAKER LTD
Procurador/a Sr./a.: Maria de Gracia Zorrilla

Letrado/a Sr./a.: Manuel Lobato Garcia-Mijan

Contra D/fia.: HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.
Procurador/a Sr./a.: Maria Jesus Oliveras Crespo

Letrado/a Sr./a.: Pedro Merino Baylos

AUTO

En Granada, a 6 de julio de 2011

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el seno de los autos principales n°® 623/2010 de este Juzgado, se tuvo por presentada por la
Procuradora Dfia. Maria de Gracia Zorrilla y en nombre y representacion de las demandantes, las mercantiles
AVENTIS PHARMA S.A, MAY &amp; BAKER LTD y SANOFI-AVENTIS S.A, defendidas por el Letrado D. Manuel
Lobato Garcia-Mijany la Letrada Diia. Teresa Mercadal Menchaca, comunicacion de limitacion de las patentes
europeas EP 827.745 y EP 667.771, objeto de este proceso judicial de nulidad e infraccién, al amparo del
articulo 138.3 del CPE, solicitando que tales limitaciones sean admitidas sin mas tramite y que el texto limitado
de las patentes mencionadas pase a ser el empleado en este procedimiento para enjuiciar la nulidad y la
infraccion controvertidas.

SEGUNDO.- Verificado el traslado oportuno a la contraparte, HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
HOSPITALARIOS S.A, representada por la Procuradora Dfia. M2 Jesus Oliveras Crespo y defendida por el
Letrado D. Pedro Merino Baylos, que ha interesado la suspensidn de la vista ya sefialada y la concesion de un
plazo para contestacidn por escrito, y subsidiariamente el rechazo de la limitacion pretendida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Hechos.
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Consta ya en las actuaciones que las entidades actoras, AVENTIS PHARMA S.A, MAY &amp; BAKER LTD y
SANOFI-AVENTIS S.A son, respectivamente, titular, licenciataria exclusiva para Espafa y sublicenciataria de
las siguientes patentes europeas:

1.- La patente europea EP 667.771 " Composiciones antitumorales que contienen derivados del taxano ",
solicitada mediando una patente PCT el 8 de noviembre de 1993 y concedida por la EPO el 15 de abril de
1998, siendo validada en Espafia como ES 2.114.620, cuya concesion fue publicada en el BOPI con fecha
1 de junio de 1998. El objeto de la invencidn, segun la propia descripcion, radica en el hallazgo de que la
eficacia del docetaxel (TAXOTERE) y analogos puede mejorarse de manera considerable si son administrados
en asociacion con al menos una substancia terapéuticamente util en los tratamientos anticancerigenos que
tengan un mecanismo de accién idéntico al de los derivados del taxano, incluyendo entre las substancias que
pueden ser utilizadas en asociaciéon o en combinacion con el TAXOTERE a la doxorubicina.

2.- La patente europea EP 827.745 , " Composiciones antitumorales que contienen derivados del taxano ",
solicitada mediando una patente PCT el 8 de noviembre de 1993 y fue concedida por la EPO el 5 de septiembre
de 2001, siendo validada en Espafia como ES 2.163.076, cuya concesidn fue publicada en el BOPI con fecha
16 de enero de 2002 Como en la anterior, el objeto de la invencidn radica en el hallazgo de que la eficacia
del docetaxel (TAXOTERE) y analogos puede mejorarse de manera considerable si son administrados en
asociacion con al menos una substancia terapéuticamente util en los tratamientos anticancerigenos que
tengan un mecanismo de accién idéntico al de los derivados del taxano, incluyendo ahora entre las substancias
que pueden ser utilizadas en asociacion o en combinacién con el TAXOTERE algunos agentes alquilantes
como la ciclofosfamida.

TAXOTERE (20g/05ml, 80mg/2ml, 20mg/Tml y 80mg/4ml) es un medicamento que requiere receta médica y
es de uso estrictamente hospitalario segun se desprende de los documentos 27, 28 y 31 acompafiados con
la demanda, que muestran que el producto es empleado en tratamientos oncoldgicos, esta presente en el
mercado y es conocido en el ambito cientifico que le incumbe.

Interpuesta demanda contra HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS S.L, que con fecha
10 de abril de 2010 obtuvo de la AEMPS una autorizacion para la venta de un medicamento genérico de
docetaxel 10mg/ml concentrado para solucion para perfusion (DOCETAXEL HOSPIRA, viales de 2, 8 y 16ml),
gue a juicio de las demandantes indirectamente infringe las dos patentes de combinacién resefiadas, la
demandada formulé reconvencion, interesando una sentencia que declarase la nulidad de las mismas. Esta
reconvencion fue a su vez rechazada por la parte actora, convirtiéndose por supuesto la cuestién de la validez
de - entre otras - estas patentes en una de las cuestiones nucleares del procedimiento en la correspondiente
audiencia previa, que sefialé para el dia de la vista y practica de la prueba el dia 4 de julio de 2011.

En este contexto se produce la limitacion de las reivindicaciones presentada por AVENTIS PHARMA S.A, MAY
&amp; BAKER LTD y SANOFI-AVENTIS S.A, que presentan un nuevo juego de reivindicaciones para las patentes
de combinacidn EP'771, que de ocho pasa a tener cuatro reivindicaciones, y EP'745, que de trece pasa a tener
ocho.

Las reivindicaciones limitadas que se presentan para la validacion espafiola de la EP'771 son las siguientes:
"1. Combinaciones de Taxotere con doxorubicina para el tratamiento del cancer de mama, pulmén y ovario.

2. Combinaciones segtn la reivindicacion 1, caracterizadas porque contienen ademas factores de crecimiento
de tipo hematopoyéticos.

3. Combinaciones de acuerdo con las reivindicaciones 1 6 2 caracterizadas porque contienen de 10 a 90 % en
peso de Taxotere.

4. Productos que contienen Taxotere y al menos doxorubicina, tal como se ha definido en las reivindicaciones
1 a 3, en el tratamiento de cancer de mama, pulmén y ovario como preparacion combinada para una utilizacion
simultanea, separada o escalonada en el tiempo en terapia anticancerosa”.

Las demandantes acompanan el siguiente cuadro comparativo de las reivindicaciones originales con las
reivindicaciones limitadas, explicandose en la quinta columna del mismo en qué ha consistido la limitacion:
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Las reivindicaciones limitadas que se presentan para la validacion espafiola de la EP'745 son las siguientes:

"1. Combinaciones de Taxotere con ciclofosfamida para el tratamiento del cancer de mama.
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2. Combinaciones de Taxotere segtn la reivindicacion 1, caracterizadas porque contienen ademas factores de
crecimiento de tipo hematopoyéticos.

3. Combinaciones segtn las reivindicaciones 1 6 2, caracterizadas porque contienen desde 10 hasta 90 % en
peso de Taxotere.

4. Productos que contienen Taxotere y al menos ciclofosfamida en el tratamiento del cancer de mama,
como preparacion combinada para una utilizacion simultanea, separada o escalonada en el tiempo en terapia
anticancerosa.

5. Combinaciones de Taxotere con 5-flioruracilo para el tratamiento de enfermedades neoplasicas.

6. Combinaciones segun Ia reivindicacion 5, caracterizadas porque contienen ademas factores de crecimiento
de tipo hematopoyéticos .

7. Combinaciones segtn las reivindicaciones 5 6 6, caracterizadas porque contienen desde 10 hasta 90 % en
peso de Taxotere.

8. Productos que contienen Taxotere y al menos 5-flioruracilo en el tratamiento de las enfermedades
neopldsicas, como preparacion combinada para una utilizaciéon simultdnea, separada o escalonada en el
tiempo en terapia anticancerosa”.
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A juicio de las actoras, los nuevos juegos de reivindicaciones presentados no son sino una limitacion de las
reivindicaciones anteriores. En concreto y a su entender, en el caso de la validacion espafiola de la EP'771, se
trata de concreciones de las reivindicaciones 1, 4, 6, 7 y 8,y en el caso de la validacién espafiola de la EP'745,
se trata de concreciones de las reivindicaciones 1, 2, 3,4, 5y 6.

SEGUNDO.- Aplicacién directa del CPE.

Pues bien, debe admitirse que la parte actora estd autorizada legalmente para limitar sus patentes
sub iudice, aunque la falta de desarrollo del ordenamiento espafiol en esta materia plantea muy serios
problemas interpretativos y procesales para implementar de modo efectivo esa autorizaciéon genérica. Asi,
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las demandantes invocan con correccion el nuevo articulo 138 del CPE de 1973, modificado por el Acta de
Revision de 29 de noviembre de 2000, cuyo nuevo texto entr6 en vigor el 13 de diciembre de 2007 y que, en
lo hace a la nulidad de la patente europea, tras sefalar las posibles causas de nulidad, sefiala lo siguiente en
sus apartados 2°y 3°:

" 2. Si las causas de nulidad sélo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedara limitada en forma de
la modificacién correspondiente de las reivindicaciones y se declarard parcialmente nula.

3. En los procedimientos ante el tribunal o la administracidn competente relativos a la validez de la patente
europea, el titular de la patente estara autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La
patente asi limitada servird de base al procedimiento ".

La innovacién normativa es sin duda relevante, pues hasta ese momento el CPE habia admitido las nulidades
parcialesy, sélo en el caso de que los ordenamientos nacionales asi lo arbitraran, se permitia limitar la patente
cuestionada mediante la modificacion de reivindicaciones, descripciones y/o dibujos (antiguo art. 138.2: " Si
las causas de nulidad sélo afectan parcialmente a la patente europea, se declarara la nulidad en forma de una
limitacidn correspondiente de dicha patente. Si la legislacién nacional lo permite, la limitacion podra efectuarse
mediante una modificacién de las reivindicaciones, de la descripcién o de los dibujos "). Espaia, en el articulo
112.2 de nuestra LP, no permitié esa modificacion posterior e incluso cerré el paso a declaraciones de nulidad
parcial, no de una patente, sino de alguna o algunas de sus reivindicaciones: "Si las causas de nulidad sélo
afectan a una parte de la patente, se declarara la nulidad parcial mediante la anulacion de la o las reivindicaciones
afectadas por aquéllas. No podra declararse la nulidad parcial de una reivindicacién”.

Lo que antes era una facultad nacional, en |la actualidad es un derecho directamente derivado del CPE, dandose
la circunstancia de que el ordenamiento espafiol, a pesar de haber transcurrido tres afios y medio desde la
entrada en vigor de la nueva norma, no ha sido adecuado a la nueva realidad. Ello plantea como primera
cuestion la de si es posible aplicar directamente el CPE cuando, como vemos, la LP no regula nada al efecto
e incluso incluye normas contrarias a esa posibilidad para las patentes nacionales. La respuesta es, sin duda,
positiva.

Como seiialé la SAP Barcelona, Secc. 152, de 17 de enero de 2008 en torno al ADPIC, recientemente confirmada
por el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de mayo de 2011, " cabe afirmar que el ordenamiento espafiol
es monista, con arreglo a lo que disponen el articulo 96.1 de nuestra Constitucion , que ubica sin mas a
los tratados validamente celebrados, una vez publicados oficialmente, como parte de nuestro ordenamiento
interno, y el articulo 1.5 del Cddigo Civil , que igualmente establece la aplicabilidad directa de las normas
internacionales a partir de su integracién en el ordenamiento interno mediante su publicacién oficial. La doctrina
sefiala certeramente que la aplicabilidad directa en Espafia de las normas internacionales desde su publicacion
no puede suponer, sin mas, que los particulares puedan invocarlas antes los tribunales nacionales para exigir
una decision exclusivamente sobre su base. No cabe predicar esto ni de las normas internas publicadas de igual
manera. Para que ello ocurra, es preciso que la norma, por su forma de redaccién y contenido, sea autoejecutiva
(self executing), y segun la STS Sala 32 de 10 de marzo de 1998, ademads de su entrada en vigor internacional
y su publicacién oficial interna, ello exige una redaccion suficientemente precisa para consentir esa aplicacion
directa sin necesidad de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que represente la voluntad de los Estados
contratantes. Mds concretamente, la doctrina identifica estos requisitos: la norma ha de contener disposiciones
susceptibles de incidir directamente en la esfera de los particulares, por reconocerles derechos o imponerles
obligaciones, a éstos, y no directamente a Espafa; ha de contar con una redaccién suficientemente precisa
para consentir esa aplicacion directa sin necesidad de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que aclare la
voluntad de Espafia; y es preciso que en nuestro ordenamiento se reconozca la aplicabilidad directa de la norma
internacional, sin condicionarla a la publicacién de una disposicién formal de recepcion ".

No me parece dudoso que el nuevo articulo 138.3 del CPE es una norma en vigor internacional, publicada
oficialmente (edicion especial del BO de la EPO y en el BOE de 25 de enero de 2003, correccion errores de 8 de
abril), concede un derecho claro y explicito a los titulares de patentes europeas que no precisa de un ulterior
acto de expresion de la voluntad al respecto por parte de Espafia, que hace suyo el nuevo Tratado. Recordemos
ademads que el régimen en Espafa de las patentes europeas sera el mismo que el de las nacionales, a salvo
de lo que en contrario disponga el CPE (art. 2.2), como es el caso.

Para confirmarlo, debe traerse a colacién los trabajos preparatorios del Tratado, concretamente el Documento
MR/2/00, que, en lo que hace a este extremo, enfatiza que el cambio tiene un fin esencialmente de
armonizacién entre todos los Estados firmantes presentes y futuros, y en cuyo punto 3° se aclara que la
supresion de la frase "s i la legislacion nacional lo permite" se efectla para dejar claro que el nuevo articulo 138
no esta condicionando la revocacidn de patentes europeas a la adopcidn de provisiones nacionales especiales.

TERCERO.- Nulidad parcial y limitacion de las reivindicaciones.
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Aplicando pues el nuevo precepto, considero que el Juez nacional, por imperativo de la mencionada norma
de origen internacional, asiste a una auténtica mutacion del objeto del proceso de nulidad, entendiendo que,
dados los términos genéricos que emplea el articulo 138 CPE, por tal habra que considerar no sélo el generado
por una demanda de nulidad, sino igualmente el derivado de una reconvencién de nulidad en el seno de un
proceso de infraccidn, o incluso tras la oposicién de una mera excepcion de nulidad del articulo 126 de la LP.

Cuando el articulo 138.2 CPE sefiala que cabe declarar parcialmente nula una patente (" Si las causas de
nulidad sélo afectan parcialmente a la patente europea, ésta - la patente - quedard limitada en forma de la
modificacién correspondiente de las reivindicaciones y se declarara parcialmente nula - la patente -) parece
admitir la posibilidad de que la patente original siga siendo el objeto del procedimiento: se trata de un patente
gue en mayor o menor medida es valida, pues las causas de nulidad sélo le afectan parcialmente. Planteada
la nulidad y admitida por el titular una modificaciéon de la reivindicacion/nes afectad/as, el Juez resuelve
declarando su nulidad parcial, lo que conlleva necesariamente, por mor del CPE y de la Idgica del sistema,
una modificacién subsiguiente en la misma medida de la validez subsistente. El articulo 138.2 CPE resulta
claro al respecto y, por demas, responde al fin, segun el documento preparatorio antes expresado en su 5°
apartado, de acabar con la posibilidad prevista anteriormente de dictar una revocacidén parcial mediante la
simple modificacion de la descripcidn o de los dibujos, sin perjuicio de lo recomendable de adecuarlos al texto
de las reivindicaciones modificadas.

Por su parte, el nuevo articulo 138.3 CPE recoge y confirma la legitimacién exclusiva del titular de la patente
cuestionada (en nuestro caso estrictamente AVENTIS PHARMA) de modificarla para dejar a salvo parte de
una reivindicacion, importando la posibilidad, ya conocida en el procedimiento administrativo ante la EPO
e incluso en los trabajos preparatorios del Tratado de la patente comunitaria, de autolimitar la patente de
forma que, circunscribiendo las reivindicaciones a lo que se considere no viciado por las objeciones de nulidad
planteadas de contrario, esta nueva patente sea el objeto del procedimiento. Esto significa, pues, que la nueva
patente no serd objeto de una nulidad parcial, sino que, si se entiende que las limitaciones son ajustadas
y salvan dichas objeciones, podra ser declarada valida en esos términos como objeto del procedimiento de
nulidad. Por el contrario, si las objeciones no son salvadas a pesar de la limitacion presentada o, en el plano
inverso, se pretende ir mas alla del texto original con adicién de materia patentable, el Juez podra extender las
limitaciones a lo que se considere valido o, si no hay nada que conservar, anular totalmente la nueva patente.
El principio dispositivo se respeta, al estar amparada la solucidn judicial por la peticién de nulidad completa
de la contraparte: la autolimitacién es un mecanismo de defensa que puede operar con un éxito total o parcial,
o simplemente fracasar si las nuevas reivindicaciones no esquivan los motivos de nulidad.

El Documento MR/2/00 lo expresa de la misma forma, partiendo en el punto 6° de la practica administrativa
europea para, seguidamente, sefialar en su punto 7° que el nuevo articulo 138.3 explicita y convierte esta
prerrogativa en vinculante en los procedimientos relativos a la validez de patentes europeas: " Se trata de
conferir al titular de la patente el derecho en tales procedimientos a someter una version modificada, es decir
limitada, de sus reivindicaciones que en su opinién supere las objeciones a la validez de su patente. Esta version
limitada de la patente debe constituir entonces la base de subsiguientes procedimientos. Si el tribunal o la
autoridad que conozca del caso consideran que la limitacion introducida por el propio titular es insuficiente,
podra limitar la patente mas alla o revocarla en su totalidad ".

La nulidad parcial de la patente original y la patente limitada del articulo 138.3 comparten el alcance puramente
nacional y no europeo de sus efectos para la patente cuestionada, segun el articulo 138.1 CPE, y la necesidad
de que la limitacion haya sido aceptada por el titular, pues en caso contrario cabra declarar parcialmente nula
la patente, excluyendo las reivindicaciones nulas (asi, art. 112.3 LP).

CUARTO.- Efecto de la limitacion de la patente.

AVENTIS PHARMA S.A, MAY &amp; BAKER LTD y SANOFI-AVENTIS S.A han planteado esta Ultima posibilidad,
tratando de evitar la declaracién de nulidad de las patentes EP'771 y EP'745, lo que produce el efecto de que el
proceso debe versar ahora, en lo que hace concretamente a estas invenciones, sobre el nuevo texto propuesto,
de modo que, siendo parcialmente nulas las patentes originales, la sentencia final no declarard parcialmente
nulas las dos patentes limitadas: o bien declarara que estas patentes son validas con esa modificacién, o bien
que las limitaciones deben ser mayores o simplemente que no pueden enervar los motivos de nulidad que la
parte actora (aqui reconvencional) planteé.

En todo caso, el efecto de esta sentencia sera retroactivo, segun la nueva redaccién dada al articulo 68 del
CPE (" Efectos de la revocacion o de la limitacion de la patente europea. Se considerara que la solicitud de
patente europea, asi como la patente europea a la que hubiere dado lugar, no han producido desde su origen
los efectos previstos en los Articulos 64 y 67 en la medida en que la patente haya sido revocada o limitada
en el curso de un procedimiento de oposicion, de limitacion o de nulidad" ). Segun se lee en el punto 8°

19



-
ARSI | JURISPRUDENCIA

del Documento preparatorio ya mencionado, este efecto retroactivo responde a la finalidad de equiparar el
efecto de la limitacion y de la revocacion a la retroactividad de las modificaciones que acontecen en los
procedimientos de oposicién.

Este efecto retroactivo serd de evidente interés en los procesos de infracciéon que generaron la discusion
sobre validez por via reconvencional, pues siendo otro el juego de reivindicaciones relevante, el efecto de la
patente limitada, segun acabamos de ver conforme al articulo 68 CPE, nunca produjo efectos en la medida
de la limitacion, es decir, que si que produjo efectos ex tunc en lo no afectado por la limitacién. Sera preciso,
por tanto, determinar en qué medida la patente limitada pudo ser infringida por la parte demandada, en este
caso HOSPIRA.

Por otra parte, el nuevo texto de la patente limitada, salvada judicialmente su validez, puede ser inscrito a los
efectos del articulo 50 del Reglamento de Ejecucién dela LP, porlo que, una vez firme, se remitird mandamiento
atal efecto. El articulo 138.3 CPE tampoco aclara si esta sentencia produce el efecto de publicar oficialmente el
nuevo texto, a diferencia de lo que ocurre con la limitaciéon admitida por la EPO conforme al nuevo articulo 105
bis.3 CPE (" La decision relativa a la limitacién o revocacion afectara a la patente europea con efectos en todos
los Estados Contratantes para los que haya sido concedida. Surtird efectos en la fecha en que se publique en el
"Boletin Europeo de Patentes" la nota de la decisién "). Sin embargo, visto el articulo 50 del Reglamento para las
patentes nacionales, sefialando el articulo 114 de la LP que la sentencia de nulidad produce efectos de cosa
juzgada frente a todos, y estando preparada la legislacion espafola para reflejar en la OEPM las limitaciones
traducidas procedentes de la EPO, debera procurarse ajustar la realidad registral a la patente europea limitada
por razones de seguridad juridica del mercado, debiendo ser publicada; aunque sin efectos para todos los
Estados del CPE, sino estrictamente nacionales, segun el articulo 138.1 del Tratado.

QUINTO.- Articulacion procesal.

Siendo complejo y discutible lo anterior, mas problematico adn, a mi juicio, es encontrar la via procesal
que permita digerir procesalmente una limitaciéon de una patente judicialmente controvertida, problema que
evidentemente deriva de la absoluta ausencia en nuestro ordenamiento procesal de prevision al respecto y, es
mas, del choque que este cambio en las reivindicaciones produce con principios basicos del mismo, como es
el de la perpetuatio iurisdictionis salvo pérdida de interés legitimo (art. 413 LEC ) o la inmutabilidad del objeto
procesal una vez fijado en la audiencia previa.

A mi entender, no existe razén suficiente para cerrar el camino al derecho que el CPE concede a los titulares
cuando se ejercite, como es el caso de AVENTIS PHARMA S.A, MAY &amp; BAKER LTD y SANOFI-AVENTIS
S.A, después de la audiencia previa. Si es antes de este momento clave cuando se plantea la modificacién para
limitar la patente controvertida, el derecho de contradiccion encuentra cauces idéneos: si la nulidad se hizo
valer en una demanda principal el titular puede plantear la limitacidn en la contestacién a la demanda, en cuyo
caso el solicitante de nulidad se posicionara en relacion con ella en el acto de la audiencia previa; si la nulidad
se afirma en una reconvencioén en el seno de un procedo de infraccién, el titular puede formular la limitacion
en la contestacion a dicha demanda reconvencional, y la parte contraria pueda alegar sobre ella también en la
audiencia previa; y si la nulidad se hace valer mediante mera excepcidn, el titular podra oponer la limitacion en
el tramite de contestacién que prevé el articulo 408 de la LEC, de modo que la parte solicitante de la nulidad
pueda efectuar alegaciones, de nuevo, en la audiencia previa. Incluso seria admisible que la limitacién fuera
planteada en la misma audiencia previa al amparo del articulo 426.3 de la LEC , de modo que, rechazada de
contrario, el Juez la admitirse al tratarse de un derecho legalmente concedido al titular, aunque obviamente
garantizando la posibilidad de contestar del oponente.

Transcurrida y celebrada ya la audiencia previa, seria defendible rechazar semejante mutacién procesal. Pero,
como sefiala la defensa de AVENTIS PHARMA S.A, MAY &amp; BAKER LTD y SANOFI-AVENTIS S.A, el articulo
138.3 CPE no limita temporalmente el ejercicio del derecho del titular, criterio que comparto. Tampoco existe
esta limitacion en los procedimientos ante la EPO, segun explicitan las propias Guidelines for Examination.
La falta de desarrollo del ordenamiento procesal nacional no puede erigirse en causa bastante para impedir
el ejercicio de un derecho si éste se ajusta a los términos en que ha sido concedido. Por tanto, acontecida la
limitacion de la patente, el objeto procesal ha variado, debiendo concederse a la parte que propuso la nulidad,
HOSPIRA, el derecho a controvertir, tanto el alcance de la limitacién planteada, como su eficacia para esquivar
los motivos de nulidad planteados. El plazo para ello, importando las normas antes mencionadas, sera el de la
contestacion, 20 dias. Tras ello, la prueba debera versar, en lo que atafie a las patentes limitadas, sobre esta
limitacion, por lo que debera celebrarse de nuevo la correspondiente audiencia previa con este objeto.

Resta por solucionar el engarce procesal existente entre el articulo 138.2 CPE, que impone en términos
imperativos una declaracién de nulidad parcial de la patente cuestionada, y el articulo 138.3, que convierte
a la patente limitada en el objeto del procedimiento. La articulacion proviene del allanamiento parcial del
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articulo 21.2 de la LEC , que permite declarar la nulidad parcial de la patente y ordenar la continuacion del
proceso respecto de la patente limitada. Como todo acto procesal de allanamiento, el mismo no entrafia un
reconocimiento de la bondad de los argumentos de contrario, pero si de la oportunidad de no controvertirlos.
Portanto, y con arreglo al articulo 21.2 mencionado, la parte demandante de nulidad puede interesar un auto de
allanamiento parcial que estime parcialmente su pretensién y declare la nulidad parcial aludida en el articulo
138.2 CPE, o simplemente esperar a la sentencia final que, tras declarar esa nulidad parcial de las patentes
originales, debera pronunciarse sobre el nuevo objeto de las limitadas. Tanto en un caso como en otro, el
objeto del proceso ha sido integrado de nuevo.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por efectuada la limitacidn de las patentes europeas EP 667.771 y EP 827.745 llevada a cabo por la
parte actora, integrada por AVENTIS PHARMA S.A, MAY &amp; BAKER LTD y SANOFI-AVENTIS S.A, al amparo
del articulo 138.3 del CPE mediante la modificacidn de sus reivindicaciones, siendo ambas patentes limitadas
el nuevo objeto del procedimiento, junto a la patente EP 1.169.059 no modificada.

Dese traslado a la demandante reconvencional HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS
S.A para que, en el plazo procesal de veinte dias, conteste y valore la limitacion producida, y verificado que
seaq, citese a las partes de nuevo a audiencia previa para fijaciéon de la controversia - si es el caso - en torno
a las patentes limitadas y proposicion de prueba.

Asi lo manda y firma D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO, Magistrado, Juez Titular del Juzgado de lo
Mercantil n° 1 de Granada. Doy f
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