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Invenciones

Patentes Biotecnolbgicas

Sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia (Secciéon 92) de 14 de julio de 2016
(AC 2016\1465)

Procedimiento de rehidratacion de levaduras secas
activas para su empleo en la fermentacion de
bebidas alcoholicas. Nulidad por falta de novedad y
actividad inventiva. Infraccion. Mantenimiento de
la patente por la OEP en version modificada
estando vigente el procedimiento judicial.
Importancia de las resoluciones de la OEP.

La Audiencia Provincial de Valencia desestima el
recurso de apelacion interpuesto contra la
Sentencia dictada en primera instancia por el
Juzgado Mercantil n° 3 de Valencia el 30 de marzo
de 2015 estimando la accion de infraccion
interpuesta por Lallemand y Danstar Ferment
contra Productos Agrovin y desestimando la
demanda reconvencional de nulidad de la patente.

Antes de entrar en el andlisis de los motivos de
apelaci6on, la Audiencia entra a valorar la
importancia de la modificaciéon introducida en el
texto de la patente con motivo de la apelacion
interpuesta ante la Camara de Recurso de la OEP.
La Audiencia considera que el hecho de que se
hayan modificado las reivindicaciones no justifica la
terminaciéon anticipada del procedimiento por
carencia sobrevenida de su objeto ya que la patente
se ha modificado, aunque en versiéon modificada. La
Sala examina la importancia de las modificaciones
introducidas y, tras comprobar que han consistido
en la "fusi6on" de tres reivindicaciones anteriores y
en la re-numeracién del resto, el procedimiento no
ha perdido su objeto.

En cuanto a la nulidad invocada, la Audiencia
Provincial se basa en la Decisiéon de la Camara de
Recursos de la OEP para concluir que la patente
tiene novedad y actividad inventiva. Destaca en
particular la importancia de las resoluciones
emitidas por la Oficina, al tratarse de un
"organismo auténomo e independiente compuesto
por expertos y en la materia, por lo que sus
resoluciones seran debidamente valoradas en esta
sede". Llega a la conclusion de que la patente si es
novedosa y tiene actividad inventiva por cuanto la

Oficina decidi6 mantener la patente (en su version
modificada).

En cuanto a la infraccién, la Sala valora la prueba e
invocando la teoria de la simultaneidad de todos los
elementos, concluye que existe infracciéon directa de
la patente de la actora.!

Certificados Complementarios de
Proteccion

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
(Sala de lo contencioso-administrativo,
Seccion 22), de 9 de septiembre de 2016
(JUR 2016\232811)

CCP n° 200500034 "Analogos de nuclebtidos".
Medicamento "Truvada". Combinacién de dos
compuestos con propiedades antivirales:
emtricitabine y tenofovir disoproxil. Aplicacion de
la doctrina jurisprudencial referida a la aplicaciéon
del Reglamento 1768/92 y del Reglamento
469/2009 en relacion con las combinaciones de
productos.

El TSJ estima el recurso interpuesto por Gilead y
anula la decision de la OEPM por la que se
desestim6 el recurso de alzada y se confirm6 la
denegacion del CCP solicitado.

Con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de
29 de mayo de 2015 (RJ 2015\3378) en la que a su
vez se citan las sentencias de la misma Sala de 28
de septiembre de 2012 (RJ 2012\9518), 16 de
diciembre de 2013 (RJ 2013\106) y 15 de diciembre
de 2014 (RJ 2014\6299) y la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Union Europea de 24 de
noviembre de 2011 (asunto C-322/10), la Sala
resuelve que "en este caso conforme a la redaccion
de la reivindicacion 27 de la patente base, el citado
compuesto se considera incluido en la misma. Asi,
dicha reivindicacion consiste en "Una composicion
farmacéutica que comprende un compuesto de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-25
junto con un vehiculo farmacéuticamente aceptable
y opcionalmente con otros agentes
terapéuticos". No resulta discutido por las partes

1 Esta Sentencia no es firme por cuanto ha sido recurrida ante el
Tribunal Supremo.



que el compuesto tenofovir disoproxil esta incluido
en una de las reivindicaciones, y que el otro
compuesto no aparece recogido como tal en las
reivindicaciones 1 a 25. Ahora bien, conforme al
contenido del informe pericial adjuntado por el
recurrente, este segundo compuesto al que se
contrae el litigio, es un ingrediente activo que
muestra una actividad farmacolégica similar al
otro, de modo que como la reivindicacién 27
permite que exista un compuesto incluido en las
reivindicaciones, como en este caso, combinado con
otro ingrediente activo, también en este caso, el
hecho de no estar incluido explicitamente en las
reivindicaciones 1-25 no supone su exclusiéon, pues
la reivindicacion 27 asi lo permite. Por tanto, como
funcionalmente el compuesto discutido actta al
igual que el otro compuesto explicitamente incluido
en la reivindicacion 1, como otro ingrediente activo
opcional a que se refiere la reivindicacion 27, el
recurso debe ser estimado".

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
(Sala de lo contencioso-administrativo,
Seccion 22), de 20 de abril de 2016 (JUR
2016\135421)

CCP n° 201100031 "suspensiones acuosas de
esteres de 4cidos grasos de 9-hidroxi-risperidona".
Paliperidona palmitato.

El TSJ estima el recurso interpuesto por Janssen y
anula la decision de la OEPM por la que se
desestim6 el recurso de alzada y se confirmé la
denegacion del CCP solicitado. Considera el TSJ
que se cumplen los requisitos del articulo 3 del
Reglamento 1768/92 y 469/2009.

La autorizacion de comercializacion concedida para
Invega se referia al principio activo paliperidona
mientras que el principio activo del medicamento
Xeplion al que se refiere el CCP solicitado es la
paliperidona palmitato. La paliperidona palmitato,
como compuesto quimico diferente de la
paliperidona, debe considerarse principio activo a
los efectos del Reglamento dado que posee una
accion farmacologica, inmunolégica y metabdlica
concreta, que es ademas distinta a la que
desempena la paliperidona. En cosencuencia, el
TSJ resuelve que, al no haber sido dicho principio
activo objeto de ningin CCP anterior, debe
acordarse su concesion.

idéntica  accion
metabdlica.

farmacolégica, inmunolégica o

Patentes Mecanicas

Sentencia del Juzgado Mercantil n® 1 de
Barcelona, de 22 de septiembre de 2016 (AC

2016\1737)

Mejoras en los dispositivos de corte para piezas de
ceramica. Infraccion indirecta por parte del kit
adaptador (taco mas rodel) "KitBellota".
Importancia de las modificaciones efectuadas
durante la tramitacion de la patente.

El Juzgado Mercantil n® 1 de Barcelona (Tribunal
de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona,
Secciobn de Patentes) desestima la accion de
infraccion de la patente EP 1306178 (ES 2365909)
interpuesta por Germans Boada frente a Bellota
Herramientas al considerar que no concurren los
elementos de la infraccion indirecta.

El Juzgado destaca el hecho de que, con motivo de
la tramitacion de la patente, el solicitante de la
misma se vio obligado a reducir las reivindicaciones
a una sola, de procedimiento, que tenia por objeto
un "método para la reducciéon de la frecuencia de
vibracion durante el ranurado en una maquina de
corte de piezas de ceramica" y no la concreta forma
del asa del rodel descrito en la patente ES'909, pues
ésta no protege un producto, sino un
procedimiento.

Al comprobar la infraccion, el Juzgado tiene en
cuenta también que en el taco de la demandada los
tres rebajes existentes se extienden tinicamente en
sus "porciones extrema y media", y no recorren
longitudinalmente la superficie del rodel, siendo asi
que durante la tramitacion de la patente, el
solicitante habia indicado (para superar las
objeciones de novedad destacas por la Oficina) que
los rebajes debian extenderse sustancialmente por
toda la longitud del mango para conseguir el
objetivo pretendido de reducciéon del ruido. En
consecuencia, las diferencias que presenta el objeto
del demandado no sirve para conseguir el efecto
técnica al que se refiere la patente.

Sentencia del Juzgado Mercantil n® 1 de
Barcelona, de 27 de junio de 2016 (AC
2016\1629)

Procedimiento y dispositivo para el conformado de
un tapiz de producto a partir de masa de reposteria
viscosa. Novedad de la patente. Nulidad de patente
por falta de actividad inventiva. Aplicacion del
método problema-solucion.



El Juzgado Mercantil n°® 1 de Barcelona (Tribunal
de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona,
Seccidon de Patentes) estima la accidon de nulidad
interpuesta por Martin Lloveras frente a la
compafiia alemana chocolatera Sollich KG,
condenando a la segunda en costas al entender que
su patente, referida a un procedimiento y un
dispositivo para el conformado de un tapiz de
producto a partir de una masa de reposteria en
estado fluido, esparciéndose la masa de reposteria
en este estado fluido sobre una cinta transportadora
accionada orientada en horizontal, es novedosa
pero carece de actividad inventiva.

Al analizar la novedad de la invencién, la Seccién
especializada en patentes de Barcelona considera
que en el documento del estado de la técnica
anterior invocado por la actora (una patente
alemana) no se divulgaban todos los elementos de
la patente. Tras realizar un didactico analisis de
como debe examinarse la novedad ("la ensefianza
técnica de un documento que forma parte del
estado de la técnica debe de ser considerada en su
integridad", "No esta justificado aislar forma
arbitraria de su contexto diversas partes de un
documento, para extraer determinada informacion
técnica diferente o incluso contradictoria con lo
divulgado del documento considerado
integramente", "se puede combinar diversos pasajes
de un mismo documento"”, "la técnica debe ser tal
que permita al experto en la materia reproducir la
invencidon reivindicada. A tal efecto, se puede
recurrir a conocimientos adquiridos en otro lugar
que no sea el documento del estado de la técnica") y
explicar las diferencias que existen entre las
divulgaciones explicitas y las implicitas, la Seccion
especializada considera que la patente alemana no
anticipa todos los elementos de la invenciéon dado
que aquella se refiere a masas fluidas en general,
mientras que la invencion tiene por objeto masas de
reposteria en particular ("lo general no anticipa lo
particular"). Asimismo considera que la curvatura
de los pliegues laterales descrita en la patente
alemana no anticipa el dngulo de noventa grados
reivindicado en la patente impugnada.

No obstante lo anterior, la seccién especializada
entiende que la invencién impugnada carece de
actividad inventiva aplicando para llegar a dicha
conclusion el método problema-solucion que, como
explica, se implemente a través de la formulaci6on
de cinco preguntas ("1. éCudl es el estado de la
técnica mas proximo?; 2. {Cudl es la diferencia,
expresada en términos de caracteristicas técnicas,
entre la invencién reivindicada y el estado de la
técnica mas proximo?; 3. ¢Qué efecto técnico se

deriva de esa diferencia?; 4. <¢Cual es, en
consecuencia, el problema técnico objetivo
subyacente en la invencién reivindicada?; 5. El
experto en la materia, sobre la base de la totalidad
de los conocimientos recogidos en el estado de la
técnica y sin emplear en ningin momento
capacidad inventiva alguna: podria haber
reconocido dicho problema, y lo habria resuelto de
la manera indicada? (could-would approach)").

En la determinacién del documento del estado de la
técnica mas proximo, considera la Seccion de
patentes que la patente alemana es ese documento
porque se enfrenta exactamente al mismo problema
que el abordado por la patente (la dispersion de
masas fluidas) con independencia de que no se
refiera al sector de la reposteria en particular y que
la OEP la clasificara en un sector distinto (metales).
Partiendo de dicho documento, la seccion
especializada resuelve que la patente impugnada
carece de actividad inventiva.

Modelos de Utilidad

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
contencioso-administrativo, Seccion 32), de
18 de octubre de 2016 (RJ 2016\5549)

Modelo de Utilidad 201300366 "matricula privada
de vehiculos". Denegacién por inexistencia de
ventaja técnica alguna.

El Tribunal Supremo desestima el recurso
interpuesto contra la Sentencia de 25 de noviembre
de 2015 dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, que confirm6 las resoluciones de la
OEPM denegando la inscripcion del modelo de
utilidad.

El Tribunal Supremo confirma la necesaria
denegacion del modelo de utilidad solicitada al no
proporcionar ninguna ventaja técnica la supuesta
invencion. Las ventajas apuntadas (posibilidad de
"personalizar" las matriculas, pudiendo servir éstas
como signo distintivo, o tener finalidad publicitaria)
no derivan de la propia configuracion de la
matricula, sino que derivarian, en su caso, de la
normativa que pudiera dictarse amparando este
tipo de matriculas privadas, hasta ahora no
reguladas por nuestro ordenamiento juridico.



Sentencia del Juzgado de Primera Instancia
n° 6 de Lérida, de 7 de julio de 2016 (JUR
2016\229085)

"Arquitectura de futuro": Estructura modular para
viviendas mono y polifamiliares. Accién de
infraccion. Denegacion por haber caducado el
derecho. Pronunciamiento adicional referido a la
validez del modelo pese a no haberse formulado
excepcidn ni reconvencion.

El Juzgado de Primera Instancia de Lérida
desestima la demanda de infraccién al haber
caducado el modelo de utilidad esgrimido. Por otro
lado, el Juzgado entra a valorar la validez del
modelo y concluye que el mismo no cumple el
requisito de actividad inventiva, al resultar muy
obvio a la luz del estado de la técnica.
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