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1- INTRODUCCION

La patente es, junto con el modelo de utilidad, la
modalidad de propiedad industrial o, si se prefiere,
de propiedad intelectual a través de la que se orga-
niza la proteccion juridica de las invenciones. En
este sentido, la patente es un concepto extraordina-
riamente rico en significados que se presenta, al
mismo tiempo, como el derecho exclusivo (derecho
subjetivo de naturaleza patrimonial) atribuido
sobre una invencion mediante la superacion de un
procedimiento administrativo mas o menos com-
plejo segtin los casos, como certificado o titulo otor-
gado precisamente por la resolucion administrativa
que pone fin exitosamente a ese procedimiento o
como sistema de proteccion juridica de las inven-
ciones, esto es, como conjunto de aspectos institu-
cionales, formales y sustantivos mediante los que se
establece la proteccion juridica de las invenciones.

La exposicion que sigue abordara algunos aspectos
basicos del derecho de patente como derecho sub-
jetivo de naturaleza patrimonial en que, desde un
punto de vista sustantivo, se concretan los efectos
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de la proteccion juridica de las patentes. Y ello fun-
damentalmente en atencion a la normativa espano-
la interna, establecida en la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes (en adelante, la «Ley de Paten-
tes»), sin perjuicio de las oportunas referencias al
Convenio sobre la Patente Europea. Al respecto no
puede pasarse por alto que los efectos y régimen
aplicable a las patentes europeas y, mas en particular,
los derechos conferidos por las patentes europeas a
sus titulares son los establecidos para las patentes
nacionales en los Estados miembro para los que se
conceden (arts. 2.2 y 64 CPE), salvo en los aspectos
especificamente regulados en el propio Convenio
sobre la Patente Europea (como son la duracion de
la patente europea y el alcance de la proteccion:
arts. 63 y 69 CPE). Como tampoco puede dejar de
advertirse que los preceptos de la Ley de Patentes
relativos a estos aspectos han acogido en lo esencial
el contenido de las normas del Convenio sobre la
Patente Europea sobre el particular.

En particular, a continuacion se tratara tnicamente
del contenido sustantivo del derecho de patente,
con atencién a sus limites y excepciones, y del
alcance o ambito objetivo de este derecho, que son
materias en las que, en los ultimos tiempos, se han
introducido ciertos cambios de relieve por medio
de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se
modificalaLey 11/1986, de 20 de marzo, de Paten-
tes, para la incorporacion al Derecho esparol de la
Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de julio, relativa a la proteccion juri-
dica de las invenciones biotecnolégicas, por medio
de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantias y uso
racional de los medicamentos y productos sanita-
rios y, de forma indirecta, también por medio de la
Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplian
los medios de tutela de los derechos de propiedad
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intelectual e industrial y se establecen normas pro-
cesales para facilitar la aplicacion de diversos regla-
mentos comunitarios, y en las que, por otra parte,
se han producido algunos desarrollos jurispruden-
ciales dignos de atencion.

2 - EL DERECHO DE PATENTE

El derecho de patente se configura, por lo general y
asi se ha hecho en los articulos 50 y 51 de la Ley de
Patentes espatiola, como un derecho de exclusion y,
en particular, como un derecho a prohibir a los ter-
ceros, que carezcan del consentimiento del titular
de la patente al respecto, la realizacion de los actos
de explotacion de la invencion patentada enumera-
dos legalmente.

A diferencia de lo que sucede con otros derechos de
propiedad industrial, el derecho de patente queda
configurado, a mi juicio de forma plenamente acer-
tada desde un punto de vista técnico-juridico, con
un caracter exclusivamente negativo, esto es, como
puro ius prohibendi que tinicamente permite a su
titular prohibir a terceros los actos de explotacion
no consentidos y que carece de un componente
positivo, esto es, de la atribucion de una facultad de
efectuar los correspondientes actos de explotacion
de la invencion patentada. Y ello, también en los
casos en que, como con caracter general sucede con
las patentes europeas para Espafa y como puede
suceder con las patentes espafiolas, se concedan
con examen previo de los requisitos positivos de
patentabilidad. De tal forma, y del modo en que se
establece en el articulo 56 de la Ley de Patentes, la
titularidad de una patente posterior no constituye
defensa valida ante la infraccion de una patente
anterior, al contrario de lo que en materia de marcas
han concluido nuestros tribunales precisamente
sobre la base del derecho positivo de uso de la mar-
ca inscrita que se confiere a su titular (art. 34.1 LM)
con la consecuencia de que las distintas pretensio-
nes que configuran la accion por violacion solo pue-
den prosperar tras la previa declaracion de nulidad
de la marca posterior. Por otra parte, y también a
diferencia de lo que sucede con otras modalidades
de propiedad industrial y propiedad intelectual, el
derecho de patente no se proyecta sobre cuales-
quiera actos de explotacion o, de forma general,
sobre cualquier aprovechamiento econémico de la
invencion patentada (cfr. art. 34.1 LM o art. 17 LPI),
sino solo sobre aquellos actos que se han incluido
en el catalogo legal, que a estos efectos constituyen
un catalogo cerrado (cfr. SAP Barcelona 2-XII-
2003).

Desde un punto de vista técnico, el derecho de
patente es, como se ha dicho, un derecho subjetivo
de naturaleza registral y patrimonial. En este senti-
do, el derecho de patente, como expresion sustanti-
va de los efectos en que se concreta la proteccion
juridica de la patente, nace con la concesion admi-
nistrativa de la patente (cfr. art. 49 LP y 64.1 CPE)
que, por exigencias obvias relacionadas tanto con la
propia finalidad y fundamento del sistema de
patentes como con la exigencia de fijar el objeto
mismo de la proteccion, causa la oportuna inscrip-
cion en el Registro de Patentes de la Oficina Espa-
nola de Patentes y Marcas (cfr art. 79.1 LP y art.
49.1 RLP), ala cual se encuentran unidas a su vez la
formalizacion e incluso, en algunos ambitos, la efi-
cacia frente a terceros de ciertos actos relativos a la
vigencia o a la titularidad de derechos sobre la
patente (¢frart. 79.2 y 3 LP LP y art. 56 RLP).

Como derecho de naturaleza patrimonial, el dere-
cho de patente en susceptible de ser objeto de nego-
cios juridicos, como la cesion (transmision a titulo
definitivo), la licencia (autorizacion de uso sin
transmision de titularidad), el usufructo y los de
garantia (hipoteca mobiliaria), cuyas mas destaca-
das singularidades proceden justamente de su natu-
raleza registral (cfr: art. 74 y ss. LP).

3 - EL CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE

Como se ha indicado, la patente unicamente confiere
a su titular un ius prohibendi que, a su vez, solo le
faculta para impedir a los terceros que lleven a cabo
precisamente los actos de explotacion enumerados
legalmente, y no otros. Dicha enumeracion de actos
de explotacion comprendidos en el ambito sustantivo
del derecho de patente (de la facultad de exclusion o
derecho de prohibicion en que consiste) se ha cons-
truido sistematica y sustantivamente a partir de lo
establecido en los articulos 29 y 30 del (aprobado
pero no ratificado) Convenio sobre la Patente Comu-
nitaria. Mas en particular, se funda en una clasifica-
cion que distingue entre actos de explotacion directa
de la invencion patentada (a los que se refiere el arti-
culo 50 de la Ley de Patentes, que ademas incluye
algunas reglas mas propias de la determinacion del
alcance o ambito objetivo de la proteccion especificas
de las invenciones biotecnolégicas) y actos de explo-
tacion indirecta de la invencion patentada (a los que
se refiere el articulo 51 de la Ley de Patentes).

En relacion con ambos grupos de caso, resultan
particularmente utiles para determinar qué activi-
dades o a partir de qué momento una determinada
actividad constituye uno de los actos de explotacion



sobre los que se proyecta el ius prohibendi del titular
de una patente y, por tanto, se produce su infrac-
cion, los principios que rigen la estructuracion del
catalogo legal de actos de explotacion. Dichos prin-
cipios son los que se conocen como principio de
conexion economica de los actos de explotacion,
principio de independencia juridica de los actos de
explotacion y principio de realizacion del acto de
explotacion con el inicio de su ejecucion.

Segun el principio de conexion economica de los
actos de explotacion, los actos de explotacion y
objeto de la facultad de exclusion cierran el ciclo
del aprovechamiento practico de la invencion
patentada y, en particular, constituyen la continua-
cion y acaban por completar el aprovechamiento
de la invencion iniciado con la fabricacion del pro-
ducto patentado o utilizacion del procedimiento
patentado.

Por su parte, de conformidad con el principio de
independencia juridica de los actos de explotacion:
no obstante lo anterior, la ejecucion de cada uno de
los actos de explotacion enumerados legalmente
constituye por si mismo una infraccion del derecho
de patente, sin necesidad de que vaya seguido efec-
tivamente de la realizacion de los que en un ciclo
econdmico son posteriores.

En fin, a tenor del principio de realizacion del acto
de explotacion con el inicio de su ejecucion, el ini-
cio de actuaciones propias del acto de explotacion
en cada caso considerado es suficiente para estimar
invadida la esfera de exclusiva del titular de la
patente, sin necesidad de esperar a la finalizacion o
al completamiento del acto considerado. Los actos
preparatorios de los que constituyen propiamente
explotacion se han considerado en ocasiones sufi-
cientes para la estimacion de el titular de la patente
merece ser tutelados mediante medidas cautelares
(AJM Madrid 5-V-2005), si bien en otras oportuni-
dades se ha considerado, probablemente por causa
del tenor del articulo 62 de la Ley de Patentes, que
no constituian actos de infraccion aunque fueran
serios e inequivocos (AAAP Barcelona 30-1X-2002,
Barcelona 4-1-2006). Esta ultima doctrina, en mi
modo de ver, debe revisarse a la luz de la posibili-
dad de ejercitar con éxito la accion de cesacion
(prohibicion de la realizacion de la actividad
infractora) cuando sélo se hayan realizado actos
preparatorios, por ser ello una exigencia de la
Directiva sobre ampliacion de los medios de tutela
de los derechos de propiedad industrial, plasmada
en el nuevo tenor del articulo 134 1.# de la Ley de
Patentes, que permite la solicitud de esta clase de
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tutela judicial (en forma de prohibicion cautelar)
también en los casos en los que sélo existen indi-
cios racionales para suponer la inminencia de la
comision de un acto de infraccion (como sin duda
son los actos preparatorios de la infraccion) y ello,
ademas, en un contexto en el que, como resulta de
los mandatos de homogeneidad e instrumentalidad
vigentes con caracter general en materia de medi-
das cautelares y de lo previsto en el propio articulo
139 de la Ley de Patentes, la posibilidad de obtener
una tutela cautelar y, en particular, una cesacion
provisional frente a un acto preparatorio presupo-
ne la posibilidad de obtener esa misma tutela por
medio de una decision sobre el fondo.

3.1 - Actos de explotacion directa de la invencion
patentada comprendidos en el ambito sustantivo
del derecho de patente

En particular, la determinacion legal de los actos de
explotacion directa de la invencion patentada reser-
vados en exclusiva al titular de la patente se ha orga-
nizado, desde un punto de vista sistematico, sobre
la diferenciacion entre patente de producto y paten-
te de procedimiento y en relacion con este segundo
grupo de patentes sobre la diferenciacion entre
explotacion del procedimiento en si mismo consi-
derado y explotacion de los productos obtenidos
con la ejecucion del procedimiento patentado. A
partir de ello, la norma ha ajustado los actos de
explotacion relevantes a la naturaleza del objeto
sobre el que se proyecta la patente y ha anadido
ciertas particularidades propias de una especial
categoria de patentes, como son las patentes relati-
vas a invenciones biotecnologicas.

Aunque no se trata de una categoria que haya
encontrado definicion legal (si bien ciertamente tie-
nen reconocimiento legal en los articulos 4, 50,
52.2 0 61 de la Ley de Patentes), las patentes de
producto son aquellas que tienen por objeto inven-
ciones que consisten (o, por mejor decir, reglas téc-
nicas que se concretan) en objetos corporeos movi-
les o inmoviles que se encuentran definidos por
determinadas caracteristicas (propiedades, rasgos,
etc.) externas o internas (configuracion, composi-
cion, estructura, constitucion), como son, en parti-
cular, los aparatos o dispositivos, las sustancias y las
conexiones y circuitos. En primer término, los apa-
ratos o dispositivos son medios de trabajo para la
ejecucion de procedimientos de fabricacion o traba-
jo, que pueden definirse por su constitucion,
estructura o composicion, pero también por la for-
ma en que se emplean (como manejar un aparato
no es parte del procedimiento de fabricacion o tra-
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bajo al que se aplica, sino un medio para la caracte-
rizacion del producto). La de sustancia es la desig-
nacion propia del objeto de las patentes de produc-
to en el ambito de la quimica, que se caracterizan
especialmente por su composicion o por su estruc-
tura interna. En fin, las conexiones y circuitos son a
estos efectos objetos corporeos que resultan de la
conjuncion funcional, espacial y temporal de una
pluralidad de elementos que interactian entre si o
trabajan unos con otros.

Por su parte, las invenciones de procedimiento con-
sisten en un cierto modo de proceder de caracter
técnico que puede comprender una pluralidad de
actuaciones relativas a un determinado material, a
energias, a otros procedimientos o incluso a seres
vivos, invenciones, o si se prefiere, y del modo en
que ha indicado el Tribunal Supremo, consisten en
una sucesion de operaciones encaminadas a ob-
tener un resultado industrial (SSTS 20-11-1980,
28-VI-2005) o en un modelo de conducta o com-
portamiento que indica un modo de hacer, de con-
seguir un resultado, mediante las manipulaciones
necesarias para producirlo (STS 30-VII-1988). A
esta categoria pertenecen, en particular, los proce-
dimientos de fabricacion, los procedimientos de
trabajo y los procedimientos de uso. Los procedi-
mientos de fabricacion consisten en una operacion
o0 sucesion de operaciones de cualquier naturaleza
(fisica, quimica, mecanica, biologica) sobre materia
de cualquier naturaleza (solida, liquida, gaseosa,
energia, onda, materia biologica, etc.) encaminada a
su transformacion o modificacion (tanto de su con-
figuracion externa como de su estructura, constitu-
cion o composicion) o a la obtencion de una nueva
materia. Los procedimientos de trabajo, por su par-
te, son una operacion o sucesion de operaciones de
cualquier naturaleza (fisica, quimica, mecanica,
biolégica) sobre materia de cualquier naturaleza
(solida, liquida, gaseosa, energia, onda, materia
viva, etc.) de la que no resulta su transformacion o
modificacion, ni la obtencion de una nueva materia,
sino su desplazamiento, medicion, inmersion, con-
gelacion, limpieza, ordenacion, recuento, analisis,
etc. Finalmente, los procedimientos de uso consis-
ten en la indicacion o indicaciones relativas a la for-
ma en que debe emplearse cierto producto o cierto
procedimiento, que pueden ser nuevos pero tam-
bién pueden ser anteriormente conocidos, para
obtener un determinado resultado, que puede ser
tanto la fabricacion de un producto como la ejecu-
cion de un trabajo o, en particular, la utilizacion de
una determinada sustancia o compuesto para ejecu-
tar un método quirtrgico, terapéutico o de diagno-

sis aplicado al cuerpo humano o animal (incluso
en el supuesto de que la sustancia o el compuesto en
cuestion se hubiera utilizado con anterioridad
en este ambito con una finalidad distinta: segunda o
subsiguiente indicacion terapéutica, que podra ser
protegida mediante patente si esa aplicacion es nue-
va y goza de actividad inventiva).

En particular, los actos de explotacion reservados
en exclusiva al titular de una patente de producto
son la fabricacion, ofrecimiento, introduccion en
comercio y utilizacion del producto objeto de la
patente (incluidos, en el caso de que el producto
patentado consista en materia bioldgica o en infor-
macion genética o contenga informacion genética,
los productos que contengan materia biologica
obtenida a partir de la materia biologica patentada
por reproduccion o multiplicacion y las materias a
las que se incorporen los productos con informa-
cion genética patentada y en la que se contenga y
ejerza su influencia esa informacion genética), asi
como la importacion de dichos productos o su
posesion para tales fines.

En relacion con las patentes de procedimiento, el
ius prohibendi de su titular se proyecta, en primer
término, sobre la utilizacion y ofrecimiento de utili-
zacion del procedimiento objeto de la patente y, en
segundo término, sobre el ofrecimiento, introduc-
cién en comercio y utilizacion de los productos
directamente obtenidos mediante el procedimiento
objeto de la patente (incluidos, en el caso de que el
procedimiento patentado permita producir materia
biolégica, los productos que contengan materia bio-
logica obtenida a partir de la materia biologica
patentada por reproduccion o multiplicacion), asi
como sobre la importacion o posesion de dichos
productos para tales fines. A estos efectos, producto
directamente obtenido mediante el procedimiento
patentado es el que resulta de forma inmediata de
la propia ejecucion del procedimiento patentado
—esto es, que se crea mediante la utilizacion del
procedimiento protegido, asi como el producto
obtenido de este modo que haya sido sometido a
ulteriores manipulaciones o a modificaciones si sus
caracterfsticas resultan esencialmente determinadas
por el procedimiento patentado. Esta proteccion de
las patentes de procedimiento queda reforzada por
aquellas disposiciones que, como el articulo 61.2 de
la Ley de Patentes espaniol, prevén la inversion de la
carga de la prueba o presuncion de utilizacion de
procedimiento si el producto obtenido mediante el
procedimiento protegido es una sustancia nueva y
el producto supuestamente infractor tiene las mis-
mas caracteristicas que el producto directamente



obtenido mediante el procedimiento patentado, o
por aquellas otras disposiciones que, como el ar-
ticulo 5quater del Convenio de la Unién de Paris,
prevén la ampliacion del alcance de la proteccion a
la importacion de productos (que el articulo 60.2
de la Ley de Patentes ha incorporado a nuestro
ordenamiento juridico en términos mas amplios y
que, literalmente, abarcan también los productos
para cuya obtencion se haya ejecutado el procedi-
miento patentado aunque no resulten propiamente
de dicho procedimiento de una forma directa).

A estos efectos, la fabricacion del producto patenta-
do comprende la totalidad de las actuaciones dirigi-
das a la creacion u obtencion del producto (aparato,
sustancia o circuito) en que consiste la invencion
patentada. Y ello, cualquiera que fuere el método o
procedimiento que se emplee al efecto, cualquiera
que sea el destino de los productos fabricados (y, en
particular, tanto si han de ser comercializados o uti-
lizados en territorio nacional, como si lo han de ser
en el extranjero, e incluso en los casos en los que la
utilizacion del producto pudiera quedar amparada
por una excepcion si ésta no beneficia al propio
fabricante) y, desde otra perspectiva y del modo en
que antes se indico, desde el inicio mismo de las
actuaciones que de forma evidente son precisas a
para dicha creacion u obtencion (sin perjuicio de la
tutela anticipada a través de la accion de cesacion en
forma de prohibicion de realizacion de la fabrica-
cion ante la realizacion de actos preparatorios que
permiten concluir la inminencia de la propia fabri-
cacion). En efecto, la fabricacion comprende toda
clase de actuaciones ejecutadas con la indicada fina-
lidad, desde las iniciales a las de propia terminacion
o finalizacion del proceso de produccion, incluida
la realizacion de las partes del producto (siempre
que no se trate de piezas que pueden ser utilizadas
con finalidades distintas de la fabricacion del pro-
ducto patentado y, en especial, de piezas que exijan
una especifica adaptacion o configuracion para su
incorporacion al producto patentado, de modo que
su utilidad esencial consista en la integracion en el
producto patentado). Asimismo, la fabricacion del
producto patentado comprende su reconstruccion,
puesto que equivale a una nueva fabricacion, asi
como su reparacion en los casos en los que esta
actuacion exceda del solo mantenimiento del pro-
ducto y comporte una nueva ejecucion de la inven-
cién protegida.

Por su parte, la utilizacion del procedimiento obje-
to de la patente consiste en la ejecucion, puesta en
practica o desarrollo de todos los pasos u operacio-
nes o al menos de los pasos u operaciones esencia-
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les en que consiste el procedimiento patentado, asi
como en el uso de los medios necesarios para la
ejecucion del procedimiento con la finalidad de
obtener el resultado perseguido conforme a la
patente, debiéndose atender en cada caso a la natu-
raleza del procedimiento (procedimiento de fabri-
cacion, de trabajo o de utilizacion de un producto
o procedimiento). La utilizacion del procedimiento
patentado sélo constituye un acto infractor en la
medida en que quien lo realiza conozca o las cir-
cunstancias del caso debieran haberle hecho saber
que el uso del procedimiento en cuestion solo pue-
de realizarse licitamente con el consentimiento del
titular de la patente. Esta es exigencia estructural
de caracter subjetivo que, si bien coincide con lo
previsto en el articulo 25 del Convenio de la Paten-
te Comunitaria, no encuentra el respaldo del ar-
ticulo 28.1 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (que, en ausencia del consenti-
miento del titular de la patente, impone la atribu-
cion del ius prohibendi contra la utilizacion del pro-
cedimiento patentado sin establecer ninguna clase
de referencia al conocimiento de que dicha con-
ducta esta prohibida) y contrasta con la responsa-
bilidad objetiva por danos y perjuicios que se esta-
blece para esta clase de infraccion en el articulo 64
de la Ley de Patentes, asi como con la estructura
que tiene este ilicito en todos los demas actos de
explotacion de la invencion patentada.

El ofrecimiento del producto objeto de la patente,
del procedimiento objeto de la patente o del pro-
ducto obtenido a través del procedimiento objeto
de la patente comprende cualquier actividad por
medio de la cual (individualizada o masivamente)
se propone a un tercero o se incita a un tercero a
solicitar (exposicion en un escaparate o en una
feria, inclusion en un catalogo o en una lista de pre-
cios, mencion en la publicidad, acciones de promo-
cion de ventas o de relaciones publicas, visitas de
fuerzas de ventas, etc.) la introduccién en comercio
y, por lo tanto, la transmision del aprovechamiento
efectivo del objeto en cada caso protegido mediante
la patente. Y ello, cualquiera que sea la naturaleza
del negocio juridico a través del que se propondria
formalizar esa transmision (a través de una compra-
venta, de un arrendamiento, de una licencia, de una
donacion, de un comodato, etc., segiin se trate de
un producto o de un procedimiento), y sin que, por
otra parte, sea preciso que se lleve a efecto la trans-
mision propuesta (introduccion en comercio), que
en su caso los productos existan efectivamente al
tiempo de realizarse el ofrecimiento, o que los pro-
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ductos o el procedimiento ofrecido se encuentren al
tiempo del ofrecimiento o se prevea su transmitan
en territorio nacional. Sin perjuicio de la reciente
modificacion del articulo 52.1 b) de la Ley de Paten-
tes, no se ha considerado que el ofrecimiento de
muestras de productos protegidos efectuado en el
marco de un procedimiento administrativo tenden-
te a obtener una autorizacion de comercializacion
constituya un ofrecimiento infractor en la medida
en que no estd encaminado a la puesta en comercio
de la muestra ofrecida (AAAP Barcelona 27-VII-
2005, Barcelona 4-1-2006, si bien implicitamente se
acoge la tesis contraria, por referencia de la nueva
solicitud, en AJM Madrid 5-V-2005).

La introduccion en comercio del producto objeto de
la patente o del producto obtenido a través del pro-
cedimiento objeto de la patente comprende cual-
quier actividad a través de la cual se pone a un ter-
cero en condiciones de aprovechar efectivamente el
producto o el procedimiento protegido, de modo
que esté en condiciones de utilizarlo o aprovechar-
lo economicamente en la forma en que corresponda
a sunaturaleza, sea a través de una compraventa o a
través de cualquier otro negocio juridico (arrenda-
miento, licencia, donacién, comodato, etc.). Entre
los actos de introduccion en comercio, y del modo
en que a pesar del silencio de la norma (especial-
mente llamativo ante el tenor de las que abordan
esta cuestion, por ejemplo, en materia de marcas o
de disefios industriales: art. 34.3 f) LM y art. 45
LPJDI) resulta del principio, antes recordado, de
inicio de los actos en territorio nacional para que se
produzca el correspondiente acto de explotacion a
los efectos de infraccion, se cuenta igualmente la
exportacion de los productos protegidos (esto es, su
envio desde territorio nacional al extranjero). Como
en el caso anterior y sin perjuicio de la referida
reforma del articulo 52.1 b) de la Ley de Patentes, la
puesta a disposicion de muestras de productos pro-
tegidos realizada en un procedimiento administrati-
vo para la obtencion de una autorizacion de comer-
cializacion no ha sido tenida por introduccion en
comercio constitutiva de infraccion puesto que no
tenia por objeto la comercializacion de la muestra
ofrecida (AAAP Barcelona 27-VII-2005, Barcelona 4-
1-2006, sin que por olvidar, en sentido contrario,
AJM Madrid 5-V-2005).

La utilizacion del producto objeto de la patente o
del producto obtenido a través del procedimiento
objeto de la patente consiste en su uso con arreglo a
su naturaleza y finalidad, incluida la aportacion de
muestras a un procedimiento para la obtencion de
una autorizacion de comercializacion (AAAP Barce-

lona 13-XI1-2003 Barcelona 13-X11-2004 vy, en obiter
dictum, AAP Barcelona 4-1-20006). En el caso de que
el producto patentado sea parte de un producto
complejo, el uso de solo alguno o algunos de sus
componentes constituye, en todo caos, utilizacion
del producto protegido si los componentes de que
se trate determinan la utilidad técnica del producto
complejo (esto es, si incorporan la ejecucion de la
esencia de la regla técnica en que consiste).

La importacion del producto objeto de la patente o
del producto obtenido a través del procedimiento
objeto de la patente consiste en la introduccion del
producto patentado en territorio nacional, cual-
quiera que sea el lugar en el que, desde un punto de
vista juridico, pueda haberse producido la transmi-
sion de propiedad o del riesgo sobre la cosa, siem-
pre que ello tenga lugar con el fin de proceder a la
fabricacion (por ejemplo, importacion de piezas de
un producto complejo patentado que ha de ser
ensamblado en territorio nacional), ofrecimiento,
introduccion en comercio o utilizacion del produc-
to protegido en territorio nacional (salvo que estas
actuaciones queden amparadas por una de las limi-
taciones o excepciones al contenido del derecho de
patente). El transito por territorio nacional es
importacion en la medida en que su destino final
sea de un modo u otro decidido mediante un acto
(en particular, mediante un acto de ofrecimiento o
puesta en comercio) acaecido en territorio nacional
(en realidad, reexportacion); de otro modo, la ope-
racion de transporte no se encuentra sujeta al ius
prohibendi del titular de la patente.

La posesion del producto objeto de la patente o del
producto obtenido a través del procedimiento objeto
de la patente consiste en la tenencia material del pro-
ducto protegido en virtud de cualquier titulo, siem-
pre que tenga lugar con el fin de proceder a su fabri-
cacion (como sucede, por ejemplo en el caso de las
piezas ya mencionado en relacién con la importa-
cion), ofrecimiento, introduccion en comercio inclui-
da su exportacion (SAP Barcelona 2-XI1-2003) o uti-
lizacion en el territorio nacional. La posesion en el
contexto del transito en territorio nacional, s6lo ha de
constituir una posesién comprendida en el ambito
del derecho de patente en las mismas circunstancias
en que lo esta la importacion (vide supra).

3.2 - Actos de explotacién indirecta
de la invencion patentada comprendidos
en el ambito sustantivo del derecho de patente

Asimismo, al titular de la patente se ha reconocido
la facultad de oponerse y prohibir ciertos actos de



explotacion indirecta de la invencion patentada y,
en particular, el ofrecimiento de entregar y la entre-
ga, a personas no autorizadas para explotar la
patente, de determinados medios para la puesta en
practica de la invencion patentada y, mas en parti-
cular, de los llamados medios para la puesta en
practica de la invencion patentada relativos a un
elemento esencial de la misma.

Como se ve, el ius prihibendi no se proyecta en este
caso sobre el propio producto patentado o sobre el
procedimiento patentado o el producto directamen-
te obtenido por medio de su aplicacion, sino sobre
medios distintos de ellos, que se caracterizan por
estar especificamente destinados a la realizacion de
la invencion patentada (nocion que es mas amplia
que la de productos, en la medida en que se extien-
de también a cosas intangibles, como pudiera ser la
energfa, pero no comprende la prestacion de servi-
cios) y, en especial, por tener conexion con un ele-
mento esencial de la patente, esto es, con uno cual-
quiera de los elementos a través de los que se define
la invencion en la parte caracterizadora de una de
sus reivindicaciones (sin cuya ejecucion, por tanto,
no existe infraccion de la patente de que se trate) y,
en consecuencia, ser necesarios para su puesta en
practica (SAP Vizcaya 23-VI-2005), esto es, ser
necesarios para la ejecucion de la correspondiente
regla técnica (y, realizada sin el consentimiento de
su titular, para su infraccion), salvo que se trate de
productos corrientes o habitualmente disponibles
en el mercado (excepto, en este ultimo caso, que se
incite al destinatario de los medios a utilizarlos pre-
cisamente para la ejecucion de la invencion paten-
tada). Asi las cosas, los medios especificos pueden
referirse tanto a invenciones de producto como a
invenciones de procedimiento (pueden ser medios
especificos, por ejemplo, los componentes, los pro-
ductos intermedios, la maquinaria, los equipos,
etc.).

En cuanto conductas que encarnan la utilizacion
indirecta de la patente, el ofrecimiento de entrega y
la entrega de medios especificos coinciden con las
practicas constitutivas de ofrecimiento e introduc-
cion en comercio de productos protegidos, a las que
me referi anteriormente. Por tanto, no son actos de
explotacion indirecta de la patente ni la fabricacion
de los referidos medios especificos, ni su importa-
cion (en particular, no alcanza a la entrega acaecida
en territorio extranjero a quien luego introduce en
territorio espanol para su utilizacion en él: SAP Bar-
celona 15-11-2005) y posesion para su ulterior ofre-
cimiento y entrega y ello, sin perjuicio de que todos
estos actos, en cuanto preparatorios de un subsi-
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guiente ofrecimiento de entrega o entrega en terri-
torio espariol tengan la entidad suficiente (como
actos preparatorios que constituyen indicios de una
inminente infraccion) para ejercitar con éxito una
accion de cesacion.

La ilicitud de estas practicas se proclama bien en
atencion unicamente a su objeto (como sucede en el
caso del ofrecimiento y entrega de medios especifi-
cos que no se hallan habitualmente en el comercio),
o bien a la finalidad de esta actuacion (como sucede
en el caso del ofrecimiento y entrega de medios
especificos que son productos corrientes), y en todo
caso en atencion a la falta de autorizacion de la per-
sona a la que se realiza el ofrecimiento o la entrega
de los medios para explotar la patente en cuestion.
A estos efectos, la persona autorizada para la utili-
zacion de la invencion no es solo aquella que es
titular de una licencia (voluntaria u obligatoria),
sino también aquella cuya actuacion se beneficia de
alguna de las limitaciones o excepciones al derecho
de patente (como, por ejemplo, quien explota la
patente con fines de investigacion o para preparar
una férmula magistral o quien lo hace al amparo de
un derecho de utilizacion anterior).

4 - LAS LIMITACIONES DEL DERECHO
DE PATENTE

En atencion a diversos intereses, las legislaciones de
patentes establecen de comun ciertas restricciones
al contenido del derecho de patente, esto es, dispo-
nen que ciertos actos que se autorizan legalmente
no obstante quedar prima facie comprendidos en el
catalogo legal de actos de explotacion reservados en
exclusiva al titular de la patente. En el caso espanol,
los articulos 52 a 54 de la Ley de Patentes estable-
cen limitaciones y excepciones de esta clase.

En particular, las excepciones al derecho de
patentes benefician a los actos realizados en un
ambito privado y sin fines comerciales; al uso
experimental referido al objeto de la invencion
patentada; a la preparacion de medicamentos
efectuada en una farmacia o por el médico en eje-
cucion de una receta extendida para una sola pre-
paracion (formulas magistrales, y no preparados
galénicos); a la circulacion en medios de locomo-
cion terrestre, aeronaves y buques, al amparo de
convenios internacionales; el agotamiento del
derecho de patente; los privilegios del agricultor y
del ganadero en relacion con las patentes relativas
a materia bioldgica, y el derecho de uso anterior o
preuso.
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41 - La excepcion relativa al uso experimental

En primer término, la excepcion de uso experimen-
tal, justificada como esta por la necesidad de evitar
que el sistema de patentes se convierta —en contra
de sus propios postulados en un mecanismo que
detenga el avance técnico y, en particular, el uso de
las reglas técnicas patentadas para el desarrollo de
innovaciones y mejoras solo ampara la experimen-
tacion (rectius: los actos de explotacion llevados a
cabo con ocasion de la experimentacion) realizada
precisamente con los productos o procedimientos
protegidos mediante la patente y justamente con el
fin de conocer, someter a prueba o desarrollar la
propia invencion patentada. De ahi que, en rigor,
esta limitacion no pueda amparar los actos de
explotacion efectuados para comprobar aspectos
propios de los productos u procedimientos patenta-
dos en cuanto tales, ni los efectuados con finalidad
de determinar los resultados de la utilizacion de los
productos o procedimiento patentados.

Y de ahi también lo sistematicamente desafortuna-
do de la modificacion que ha sufrido el articulo
52.1b) de la Ley de Patentes, que formalmente con-
figura como supuesto de uso experimental la reali-
zacion de las actividades a las que se refiere la lla-
mada «clausula o excepcion bolar». En particular,
por virtud de esta excepcion el derecho de patente
no se extiende a los actos efectuados con ocasion de
la realizacion de estudios y ensayos encaminados a
la preparacion de la documentacion que debe
adjuntarse a la solicitud de autorizacion de comer-
cializacion de medicamentos genéricos, tanto si se
han realizado en Espana como fuera de Espana, con
expresa indicacion de que esta excepcion alcanza a
la preparacion, obtencion y utilizacion del principio
activo hecha con esta finalidad (lo que comprende
tanto su fabricacion, como su utilizacién para la ela-
boracion del correspondiente medicamento y el
ofrecimiento y aportacion de muestras al procedi-
miento de autorizacion).

4.2 - La excepcion relativa a las formulas
magistrales

Por su parte, y también de especial interés desde la
perspectiva de la proteccion juridica de las inven-
ciones quimicas y farmacéuticas, la excepcion pre-
vista en relacion con la preparacion de medicamen-
tos por el articulo 52.1 ¢) de la Ley de Patentes debe
entenderse referida solo a las llamadas formulas
magistrales (c¢fr. art. 8 1) de la Ley 29/2006), y no
formulas oficinales, que a diferencia de las formulas
magistrales no se preparan en cumplimiento de una

prescripcion médica individual (¢fr. art. 8 ) de la
Ley 29/2000), y si bien ampara todos los actos de
explotacion a los que se refieren los articulos 50 y
51 de la Ley de Patentes, beneficia en cambio tnica
y exclusivamente al farmacéutico que prepara el
medicamento en los términos previstos legalmente,
pero no a su proveedor (esto es, no ampara al fabri-
cante o al importador del principio activo protegido
por la patente que el farmacéutico utiliza para la
preparacion del medicamento).

4.3 - El agotamiento del derecho de patente

Como se ha expuesto, la patente otorga a su titular
la facultad de prohibir a los terceros que no cuenten
con su consentimiento, entre otros actos, el ofreci-
miento, la introduccion en comercio y la utilizacion
de los productos protegidos (de los productos
patentados o de los obtenidos directamente por
medio del procedimiento patentado). Y ello, sin res-
triccion alguna por razon de su origen empresarial,
de modo que en principio también alcanza a los
productos que proceden del propio titular de la
patente. Todos los sistemas de patentes han reaccio-
nado ante las consecuencias indeseables para el tra-
fico economico y complejidad juridica que depara
esta construccion del contenido atribuido al ius pro-
hibendi que confiere la patente. Y lo han hecho a tra-
vés de distintas doctrinas, como son las de la licen-
cia implicita, la de la conexién de los actos de
explotacion y la de la primera venta o agotamiento
del derecho de patente. Esta tltima es la solucion
que ha acabado por imponerse en el ambito euro-
peo y por ser acogida en Espania, ahora a través del
articulo 52.2 de la Ley de Patentes.

El agotamiento del derecho de patente constituye un
limite estructural a este derecho de exclusiva. Por su
virtud, el titular de una patente no podra impedir la
ulterior comercializacion (ofrecimiento y puesta en
comercio asi como importacion y posesion con estos
fines) ni la utilizacion (que en principio son actos de
explotacion que le estan reservados en exclusiva) a
quienes hayan adquirido productos protegidos por
la patente (sean productos patentados o productos
directamente obtenidos mediante la utilizacion del
procedimiento patentado) comercializados por €l o
por un tercero que cuente con su consentimiento en
territorio nacional o, en el caso de los paises miem-
bros de la Unién Europea, en el mercado comun y
en el Espacio Economico Europeo.

Asi las cosas, el primer presupuesto del agotamien-
to es la previa puesta en comercio del producto pro-
tegido y, por ello, la previa transmision de las facul-



tades necesarias para su aprovechamiento practico
por cualquier clase de titulo juridico (con la conse-
cuencia de que no existe puesta en comercio a estos
efectos por medio de la entrega que tiene lugar en el
marco de contratos de depésito, transporte, etc.).
Con todo, la puesta en comercio del producto pro-
tegido realizada en el marco de un contrato por el
que solo se autoriza su utilizacion (por ejemplo,
arrendamiento o licencia de uso) solo puede deter-
minar el agotamiento del derecho de patente en
relacion con la ulterior utilizacion del producto en
cuestion por la contraparte o, si se ha autorizado o
de los términos del contrato se deduce la corres-
pondiente autorizacion, por un tercero que lo utili-
ce para la contraparte, pero no la facultad de impe-
dir su comercializacion.

En segundo término, la puesta en comercio del pro-
ducto protegido solo desencadena el agotamiento
en la medida en que sea realizada por el propio titu-
lar de la patente o por un tercero con su consenti-
miento, como son las demas companias del grupo
del titular de la patente (cfr. STJCE 31-X-1974,
asunto 15/74) y sus licenciatarios. Ahora bien, la
puesta en comercio por estos ultimos solo es rele-
vante a estos efectos en la medida en que se ajuste a
los limites que, sin perjuicio de las exigencias deri-
vadas de la legislacion de defensa de la competen-
cia, se hayan impuesto validamente al amparo del
propio derecho de patente licenciado. En conse-
cuencia, una mera licencia de fabricacion para el
suministro del propio licenciante o de un tercero en
particular no es titulo que confiera el consentimien-
to necesario para que la puesta en comercio realiza-
da a favor de otra persona produzca el agotamiento,
como la licencia de fabricacion y comercializacion
no confiere la autorizacion exigida a estos efectos en
el caso de que el licenciatario haya excedido las
limitaciones de campo técnico de aplicacion, de
cantidades de produccion o de lugar de comerciali-
zacion validamente impuestas, en la medida en con
ello el licenciatario no sélo infringe el contrato de
licencia sino también el propio derecho de patente
(art. 75.2 LP).

Desde una perspectiva territorial, y como queda
apuntado, la puesta en comercio hecha por el titu-
lar de la patente o con su consentimiento ha de
tener lugar bien en territorio espanol o bien en el
territorio de cualquier pais de la Union Europea
(SSTJCE 31-X-1974, asunto 15/74, 14-VII-1981,
asunto 187/80, o 9-VII-1985, asunto 19/84) o del
Espacio Economico Europeo. La limitacion del ago-
tamiento al ambito nacional se justifica por el prin-
cipio de territorialidad que preside la proteccion del
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derecho de patente (art. 4bis.1 CUP y SAP Barcelo-
na 15-11-2005) en conexion con los objetivos de
politica legislativa a que obedece la implantacion y
configuracion del sistema de patentes y, en particu-
lar, su orientacion a la promocion del desarrollo
economico y tecnologico nacional (cfr Exposicion
de Motivos de la Ley de Patentes). El reconoci-
miento del agotamiento en el ambito comunitario
europeo y del espacio econdmico europeo se funda
en consideraciones y objetivos propios de la politi-
ca de integracion transnacional de mercados y, en
particular, en las exigencias propias del principio
de libre circulacion de mercancias, servicios y capi-
tales propio de los mercados interiores y, de otro
lado, en las exigencias propias de la implantacion
de condiciones de competencia homogéneas en
estos mercados.

Finalmente, el agotamiento se proyecta inicamente
sobre los actos de explotacion que, en un orden
logico, siguen a la puesta en comercio efectuada por
el titular de la patente o por un tercero autorizado,
como son, en particular, el ofrecimiento, introduc-
cion en comercio, utilizacion, posesion con los fines
anteriores y, en su caso, importacion con tales fines
de los productos puestos en comercio por el titular
o, dentro de los limites de su consentimiento deri-
vados del propio derecho de patente, por los terce-
TOS que cuentan con su autorizacion. El agotamien-
to no afecta, en consecuencias, ni a la facultad de
prohibir la fabricacion del producto objeto de la
patente, ni a la de prohibir la utilizacion y el ofreci-
miento de utilizacion del procedimiento objeto de
la patente, ni a la de prohibir la entrega y ofreci-
miento de entrega de medios relativos a un elemen-
to esencial de la invencion patentada que son nece-
sarios para su puesta en practica (SAP Vizcaya
23-VI-2005). Con todo, en los casos en los que el
producto puesto en comercio tenga como Unica
aplicacion la puesta en ejecucion de un procedi-
miento protegido por patente ha de entenderse que,
a falta de restriccion, la puesta en comercio com-
porta el otorgamiento de una licencia implicita y, en
los casos en los que pueda tener diversas aplicacio-
nes y una de ellas sea la ejecucion del procedimien-
to patentado, sera necesaria la concesion de una
licencia para utilizar el procedimiento, que bien
puede desprenderse de los términos del contrato de
venta o de arrendamiento de la maquinaria o de los
tratos previos entre las partes.

Siempre desde la perspectiva del alcance del agota-
miento, esta regla ha conocido una especifica adap-
tacion para las patentes relativas a materia biologica
(art. 52.3 LP). En particular, los derechos que con-
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fiere esta clase de patentes no se extienden a la
materia biologica que se haya obtenido por medio
de multiplicacion o de reproduccion de la materia
protegida por la patente tras su puesta en comercio
en territorio nacional o en el de un Estado de la
Union Europea por su titular o con su consenti-
miento. Y ello, s6lo en la medida en que la repro-
duccion o multiplicacion sea precisamente el resul-
tado necesario de la utilizacion de la materia
biologica protegida asi puesta en comercio y solo
respecto de utilizaciones que no entraiien la realiza-
cion de nuevas reproducciones o multiplicaciones.

4.4 - Los privilegios de agricultores y ganaderos

El derecho que confieren las patentes sobre inven-
ciones relativas materia bioldgica se halla sujeto a
otras limitaciones estructurales especificas (art. 53
LP), que se conocen como privilegios del agricultor
y del ganadero y encuentran su paralelo en el llama-
do privilegio del agricultor que tradicionalmente se
ha consagrado en el ambito de la proteccion de las
obtenciones vegetales.

En particular, al agricultor se reconoce el derecho a
utilizar el producto de su cosecha para ulterior
reproduccion o multiplicacion en su propia explo-
tacion cuando dicho producto de la cosecha haya
sido obtenido a partir de material de reproduccion
vegetal comercializado por el titular de la patente o
por un tercero con su consentimiento. Por su vir-
tud, los agricultores podran utilizar con este fin
cualquier cantidad de material protegido que sea
producto de la cosecha siempre que ello sea reque-
rido por las necesidades de la propia explotacion y,
ademas, podran realizar, por si mismo o por medio
de terceros, las operaciones de tratamiento del
material protegido que sean necesarias para su
plantacion. La excepcion tiene caracter absoluto, en
estos términos, para los pequenos agricultores, que
no deberan satisfacer ninguna clase de compensa-
cion al titular de la patente. En cambio, los demas
agricultores estaran obligados a pagar al titular una
remuneracion justa, que en todo caso debera ser
apreciablemente menor que la cantidad que se
cobre por la produccion bajo licencia de material
correspondiente

Por su parte, a agricultores y ganaderos se reconoce
el derecho a utilizar, con la finalidad de continuar
su actividad agricola o ganadera, el ganado protegi-
do procedente de animales de cria o de material de
reproduccion animal puesto en comercio por el
titular de la patente o por un tercero con su consen-
timiento.

4.5 - El derecho de explotacion anterior

Por su parte, el derecho de explotacion anterior per-
mite a quien desarrollé o adquirié de forma inde-
pendiente y de buena fe la misma invencion paten-
tada y, ademas, dio comienzo a su explotaciéon o
realiz6 preparativos serios para ello antes de la fecha
de prioridad de la patente continuar con la utiliza-
cioén ya iniciada o preparada, asi como transmitir
esta facultad junto con su empresa.

En particular, esta limitacion del derecho de patente
no ampara a quien soélo desarrollé o adquirio la
invencion de buena fe (esto es, de forma legitima,
extremo que se debe presumir: SAP Asturias 30-VI-
2003), sino a quien, ademas de ese desarrollo o
adquisicion legitima, inicio la explotacion o realizo
preparativos que revelan la intencion y son adecua-
dos para proceder a la explotacion de forma inmi-
nente (como el encargo de la fabricacion del produc-
to objeto de la patente: SAP Asturias 30-V1-2003), y
lo hizo precisamente en territorio espanol. A estos
efectos, la explotacion de la patente consiste en la rea-
lizacion de cualquiera de los actos de explotacion de
la invencion y debe haber sido realizada con anterio-
ridad a la fecha de solicitud o de prioridad de la
patente.

5 - EL ALCANCE O AMBITO MATERIAL
DEL DERECHO DE PATENTE

La determinacion del alcance de la patente o, si se
prefiere, del ambito material sobre el que se proyec-
tan los efectos de la patente es cuestion capital en el
derecho de patentes, tanto desde la perspectiva del
acceso de las invenciones al sistema de patente
como, por lo que ahora interesa, desde la perspecti-
va de la oposicion a las actuaciones infractoras de
los terceros. Y ello, mas alla de consideraciones
estructurales y sistematicas relativas a la configura-
cion del derecho de patente, toda vez que en pocas
ocasiones existe una identidad entre el producto o
procedimiento que es objeto de una patente y el
producto o procedimiento para el que un tercero
solicita su proteccion mediante patente o, desde el
angulo considerado en esta oportunidad, que un
tercero explota sin la autorizacion del titular de la
patente. No puede extrafiar, por lo tanto, no sélo
que este aspecto haya merecido la atencion expresa
del legislador (art. 60.1 de la Ley de Patentes y ar-
ticulo 69 del Convenio sobre la Patente Europea) e
incluso un desarrollo especifico en el ambito del sis-
tema europeo de patentes (Protocolo Interpretativo
del articulo 69 del Convenio sobre la Patente Euro-
pea), sino que en la practica haya suscitado impor-



tantes controversias y haya sido objeto de distintos
pronunciamientos judiciales.

En particular, la determinacion del ambito objetivo
o alcance de la proteccion ofrecida por las patentes,
esto es, la determinacion del producto o procedi-
miento que ha sido hecho accesible al publico en su
momento mediante la publicacion de la solicitud de
patente y que, por tanto, integra el estado de la téc-
nica a los efectos de establecer la novedad y altura
inventiva de la invencion objeto de una solicitud de
patente posterior, asi como el establecimiento de si
un determinado producto o procedimiento es obje-
to o no del ius prohibendi que la patente confiere a su
titular y, por tanto, en relacion con el cual la realiza-
cion de los actos reservados sin su consentimiento
constituye infraccion del derecho de patente debe
realizarse, en nuestro ordenamiento, segun lo dis-
puesto en el articulo 60.1 de la Ley de Patentes. Este
precepto reproduce en lo esencial el articulo 69 del
Convenio sobre la Patente Europea y su interpreta-
cion ha sido realizada por los tribunales esparioles a
la luz de las indicaciones contenidas en el Protoco-
lo sobre la interpretacion del articulo 69 del Conve-
nio de la Patente Europea (al que sin duda debe
concederse un papel especialmente relevante en la
interpretacion y aplicacion del articulo 60.1 de la
Ley de Patentes, no solo por razon de la evidente
identidad entre las normas espafiola y europea en
esta materia, sino especialmente por razon de la
obligacion asumida por los Estados miembros de la
Comunidad Europea de ajustar su derecho interno
en materia de patentes a los estandares del Conve-
nio de la Patente Europea a través de la Correspon-
diente Declaracion realizada en la Conferencia de
Luxemburgo sobre la patente Comunitaria).

Seguin esta regla, el alcance de la proteccion conferi-
da por el derecho de patente —esto es, el objeto
sobre el que recae la facultad de exclusion que
concede se determina por el contenido de las rei-
vindicaciones de la patente, interpretadas de con-
formidad con su descripcion y, en su caso, con sus
dibujos.

Asi las cosas, la extension de la tutela que propor-
ciona una patente no se desprende, inica y exclusi-
vamente, de lo expresamente mencionado en las
reivindicaciones. Su tenor, en efecto, es, en reali-
dad, la redaccion que, al tiempo de la solicitud y
concesion de la patente, el solicitante considerd mas
adecuada para enunciar la regla técnica protegida,
pero no constituye su expresion tnica y acabada,
esto es, configurada precisamente para comprender
todas las formulaciones de la regla técnica que es
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objeto de la patente y todas sus ejecuciones posi-
bles, por lo que no puede, en ultima instancia, ser-
vir para constrenir el alcance de la proteccion de la
invencion patentada. De ahi que la literalidad de las
reivindicaciones no sea el tinico medio para concre-
tar el alcance de la proteccion de la patente. Antes
bien, el alcance de la proteccion resulta en todos los
casos del significado de las reivindicaciones obteni-
do en el marco de un proceso interpretativo, que no
solo ha de atender a su redaccion sino también a la
demas informacion técnica que procura la propia
patente y, en particular, a la que se contiene en su
descripcion y en sus dibujos y que, en consecuen-
cia, se ha de efectuar en clave objetiva (SAP Barcelo-
na 2-V-2005), esto es, el alcance de la proteccion
resulta de lo que se hizo contar en la propia paten-
te, y no de la intencion o proposito de su redactor.
Por lo tanto, la finalidad de la interpretacion no sélo
consiste en la superacion de las posibles imprecisio-
nes de las reivindicaciones y la clarificacion de los
conceptos empleados en las reivindicaciones, sino
también en general en la precision del significado
de las reivindicaciones vy, por ello, de la propia
invencion y se convierte, por ello, en paso previo
necesario tanto para evaluar novedad y actividad
inventiva de patentes y solicitudes de patentes pos-
teriores, como la existencia de una infraccion de la
patente anterior (¢fr. SAP Barcelona 2-V-2005).

Ahora bien, y como se ha apuntado, la descripcion
y los dibujos de la patente sélo son un medio para
la interpretacion de las reivindicaciones vy, por ello,
para la precision de su significado. En consecuen-
cia, la descripcion y los dibujos no pueden utilizar-
se para ampliar el objeto de la patente, esto es, en el
trance de la determinacion del producto o procedi-
miento protegido por la patente no pueden tomarse
las reivindicaciones como simples directrices que
han de llenarse con la informacion que contienen
descripcion y dibujos. Del mismo modo, tampoco
ni pueden ser empleadas a fin de que extender la
patente a aquello de lo que se deja constancia en la
descripcion o dibujos pero no queda cubierto por el
tenor de las reivindicaciones; dicho en otros térmi-
nos, las caracteristicas de la invencion que solo se
expresan en la descripcion y dibujos, y no en las rei-
vindicaciones, no pueden integrar el ambito de pro-
teccion de la patente.

Sin embargo, el papel asignado a la descripcion y a
los dibujos en la determinacion del alcance de la
patente tampoco se ha de quedar reducido a la sola
superacion de las posibles ambiguedades que pue-
dan apreciarse en las reivindicaciones. En este senti-
do, y del modo en que ensena el Protocolo sobre la
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interpretacion del articulo 69 del Convenio de la
Patente Europea, la interpretacion ha de orientarse,
valiéndose para ello de la descripcion y de los dibu-
jos, a fijar un ambito de proteccion comprendido
entre las posiciones extremas indicadas, que asegure
al titular de la patente una tutela adecuada (teniendo
en cuenta especialmente la importancia de la inven-
cion: el enriquecimiento objetivo del estado de la téc-
nica debido a la revelacion de la invencion, pero no la
intensidad del esfuerzo del inventor) y a la generali-
dad una seguridad juridica suficiente (esto es, la posi-
bilidad de determinar con fiabilidad el ambito de la
patente a partir de sus reivindicaciones).

Por otra parte, el alcance o ambito objetivo de la
patente y de la proteccion que confiere no solo se
extiende a los productos o procedimientos que se
corresponden literalmente con aquellos en que se
concreta la regla técnica tal y como resulta de este
proceso de interpretacion (cuya fabricacion, utiliza-
cion, importacion, etc. constituye lo que se conoce
como infraccion literal), sino también a los produc-
tos y procedimientos que no presentan diferencias
fundamentales, sustanciales, esenciales o relevantes
(STS 22-1V-2005, y SSAP Vizcaya 23-V1-2005, Can-
tabria 28-11-2006, Madrid 11-V-2006) en relacion
con los elementos o caracteristicas que los definen
como invencion protegida segtin resultan del pro-
ceso de interpretacion. Entre estos tltimos se cuen-
tan los productos y procedimientos que incorporan
variaciones en la ejecucion de la invencion acceso-
rias o insignificantes (y cuya fabricacion, utiliza-
cién, importacién, etc. constituye también una
infraccion literal), asi como los productos y proce-
dimientos que incorporan variaciones técnicamen-
te equivalentes a los elementos o caracteristicas de
la regla técnica protegida (y cuya fabricacion, utili-
zacion, importacion, etc. constituye lo que se cono-
ce como infraccion por equivalentes).

Las variaciones accesorias o insignificantes son las
que no impiden que la regla técnica protegida se
ejecute precisamente tal cual ensena la propia
patente. En este sentido, la infraccion de una paten-
te se produce tanto si el producto o procedimiento
al que se refieren los actos de explotacion compren-
didos en el ius prohibendi del titular de la patente tie-
ne las mismas caracteristicas que definen la inven-
cion en sus reivindicaciones (segun el significado
que se les atribuya en el proceso de interpretacion),
como si solo tiene una parte de esas caracteristicas
cuando, para un experto en la materia, puede dedu-
cirse de la propia patente que el resultado persegui-
do se consigue igualmente en todo o en lo esencial
renunciando a algunos de los rasgos que integran la

invencion (siempre que para el experto en la mate-
ria resulte conocido que puede prescindir de ellos o
puede anadirlos sin poner en peligro la solucion del
problema afrontado precisamente segtn la ense-
nanza técnica de la patente, como sucede en el caso
de que dejara de incorporarse una caracteristica que
la propia patente calificara como opcional: AJM
Madrid 77-X1-20). Y se produce igualmente en los
casos en que a las caracteristicas que definen la
invencion protegida se anaden otras, tanto si esas
caracteristicas anadidas son accidentales, superfluas
o irrelevantes (STS 22-IV-2005), como si por si mis-
mas constituyen mejoras o innovaciones de la
invencion patentada, incluso si sustituyen a las pre-
vistas en alguna reivindicacion dependiente (SAP
Valencia 3-V-2005) o si son objeto ellas mismas de
una patente o modelo de utilidad (arts. 55y 56 LP).

Por su parte, las variaciones técnicamente equiva-
lentes o simplemente equivalentes técnicos son for-
mas de ejecucion de la invencion patentada que no
son mencionadas expresamente en la patente ni se
deducen de ella por via de interpretacion, pero que
son alternativas conocidas a las que se han emplea-
do en la definicion de la invencion (STS (Sala 3.%)
10-VI-1968, y mas recientemente SSAP Barcelona
10-11-2000 y 18-1X-2000). Mas en particular, son
equivalentes aquellas formas de ejecucion que
ponen en practica la invenciéon mediante la aplica-
cion de elementos distintos, pero de efectos idénti-
cos a los referidos en las reivindicaciones que el
experto en la materia, ya en la fecha de solicitud o
de prioridad de la patente y a partir del estado de la
técnica, reconoce como forma posible de ejecucion
en el propio concepto inventivo o principio funda-
mental de la invencion amparado por la patente
(SSAP Barcelona 28-1-2004, SAP Navarra 13-1I-
2004). O si se prefiere, aquellas formas de ejecucion
que ciertamente difieren de las indicadas en la
patente pero que, en aquella fecha y con el conoci-
miento del estado de la técnica, resultan de ella de
forma obvia para el experto (a contrario SSAP Bar-
celona 2-V-2005 y Madrid 11-V-2000), a las que lle-
ga por ello sin necesidad de efectuar una actividad
inventiva (a contrario SAP Vizcaya 23-V1-2005). En
la practica, lo anterior se ha predicado de aquellas
ejecuciones que sustituyen los elementos o, en su
caso, a los pasos del método patentado que se indi-
can en la patente por otros que cumplen sustancial-
mente la misma funcion, la cumplen ademas de la
misma forma y conducen en lo esencial a la obten-
cién del mismo resultado, e incluso por otros que
cumplen en esencia la misma funcion y alcanzan el
mismo resultado, aunque difieran el modo en que



operan (SAP Barcelona 18-1X-2000). Y se ha negado
en cambio, en los casos en los que la reivindicacion
unicamente incluye el empleo de un medio en par-
ticular y no la de cualquiera de los de su curso
cuando no existe prueba del conocimiento anterior
de su equivalencia en los términos indicados (SAP
Navarra 13-11-2004).

6 - LAS PATENTES DEPENDIENTES

Aunque en ciertos casos puede guardar similitud
con la situacion a la que corresponde la existencia
de reivindicaciones dependientes en una patente,
distinta de la situacion anterior es la relacion de
dependencia que unas patentes pueden tener res-
pecto de otra u otras anteriores. En particular, son
patentes dependientes aquellas que tienen por
objeto una invencion cuya puesta en practica exija
la utilizacion de la invencion que es objeto de una
patente anterior y, en especial, la ejecucion de las
caracteristicas esenciales de la invencion protegida
por la patente mas antigua, de modo que aquélla
no puede ser utilizada sin explotar esta ultima.

Esta situacion se produce tipicamente en supuestos
en los que la invencion que es objeto de la patente
posterior consiste en una mejora o perfecciona-
miento de la misma invencion que protege la paten-
te anterior o en un desarrollo relacionado con esa
invencion y que por si tienen el grado de novedad e
implican la actividad inventiva precisas para ser
objeto de una patente, pero que, por el tiempo en el
que se obtuvieron, no pudieron ser incorporadas a
la primera de las patentes. No en todos los casos se
trata, sin embargo, de supuestos paralelos a aque-
llos a los que corresponden las reivindicaciones
dependientes. Asi sera normalmente si la invencion
objeto de la segunda o ulterior patente consiste en
una mejora o perfeccionamiento de la misma cate-
goria de invencion que la protegida mediante la
patente anterior, como sucede por ejemplo con la
mejora de uno o varios pasos de un procedimiento
previamente patentado o con la mejora de una o
varias piezas de una maquina previamente patenta-
da. No asi, en cambio, cuando se trate de un des-
arrollo simplemente relacionado con la invencion
anterior, como sucede por ejemplo con la invencion
que consiste en un procedimiento para la fabrica-
cion de una sustancia que a su vez es objeto de una
patente de producto anterior, o la que consiste en la
utilizacion de un producto que es objeto de una
patente mds antigua, o la que consiste en un apara-
to o dispositivo que se emplea para poner en practi-
ca un procedimiento anteriormente patentado.
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En estas circunstancias, como es obvio, la ejecucion
de la invencion posterior comporta, en el caso de
que su titular sea persona distinta, la infraccion de
los derechos que concede la patente mas antigua.
Ello no obstante, la existencia de esta relacion de
dependencia entre una invencion y otra no es obs-
taculo para la proteccion de la invencion posterior
en el tiempo mediante una patente. Sin embargo, la
obtencion de la patente dependiente (posterior) no
legitima a utilizarla sin el consentimiento del titular
de la patente anterior, ni a la inversa puede el titu-
lar de la patente anterior utilizar la invencion obje-
to de la patente posterior sin el consentimiento de
su titular.

7-LA INVEBSIéN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
EN RELACION CON LA INFRACCION
DE LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTO

Los efectos de las patentes de procedimiento han
merecido una especial atencion en la Ley de Paten-
tes espanola. En particular, el contenido del dere-
cho de patente, como se ha expuesto, se extiende
no solo a la utilizacion y ofrecimiento del procedi-
miento objeto de la patente, sino también al ofreci-
miento, introduccion en comercio y la utilizacion
de los productos directamente obtenidos mediante
el procedimiento objeto de la patente asi como a la
posesion e importacion de estos productos con
cualquiera de los fines indicados [art. 50 b) y ¢) LP].
A ello se aniade la presuncion establecida en el ar-
ticulo 61.2 de la Ley de Patentes (que se corresponde
con la prevista en el articulo 34 del Acuerdo sobre
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, aunque la disposi-
cion espanola tiene su origen inmediato en la ejecu-
cion de los compromisos asumidos por Espana en
el marco de la adhesion a las Comunidades Europe-
as'y, en particular, en el Protocolo sobre las Patentes
Espariolas, que impuso la obligacion de incorporar
a la legislacion espaniola una norma sobre inversion
de la carga de la prueba que se correspondiera con
al articulo 75 del Convenio de la Patente Comuni-
taria, que ahora es el articulo 35 del Acuerdo sobre
la Patente Comunitaria de 1989), de la que en la
practica resulta una inversion de la carga de la prue-
ba a favor del titular de ciertas patentes de procedi-
miento (GSAP Navarra 13-11-2004, Madrid 21-11-
2006). En este sentido, se presume que, salvo
prueba en contrario, si una patente tiene por objeto
un procedimiento para la fabricacion de productos
o sustancias nuevos, todo producto o sustancia de
las mismas caracteristicas ha sido obtenido por el
procedimiento patentado.
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La finalidad de esta presuncion consiste en el
refuerzo de la proteccion juridica de las patentes de
procedimiento y, en particular, en la superacion de
uno de los obstaculos de mayor relevancia con los
que se enfrentan los titulares de esta clase de paten-
tes para hacer valer sus derechos, como es la difi-
cultad de demostrar que un tercero realiza o ha rea-
lizado una utilizacion ilicita del procedimiento
patentado a partir del tnico elemento al que razo-
nablemente se puede tener acceso, esto es, a partir
del producto final. En este sentido, el articulo 61.2
de la Ley de Patentes se halla en consonancia con
los principios que presiden en nuestro ordena-
miento la atribucion de la carga de la prueba y el
juego de las presunciones y, en particular, con el
criterio de la «facilidad en el acceso a las pruebas»
del que resulta la imposicion de la carga de la prue-
ba a la parte que esté en mejores condiciones para
facilitarla.

La aplicacion de la presuncion del articulo 61.2 de
la Ley de Patentes requiere de la concurrencia de
ciertos presupuestos, unos de caracter procesal o
formal, otros de caracter sustantivo o material y,
finalmente, otros de caracter subjetivo. Los prime-
ros sientan, en particular, el marco procesal en las
que rige esta presuncion. Los segundos, por su par-
te, encarnan los hechos o indicios sobre los que se
funda la presuncion y cuya certeza constituye con-
dicién necesaria para su aplicacion al caso. Los tlti-
mos delimitan los sujetos que pueden invocarla y
los sujetos frente a los que se puede hacer valer.

Esta presuncion tiene una vigencia general y, desde
la perspectiva ahora considerada, es aplicable en
todos aquellos casos en los que se ejerciten los dere-
chos reconocidos al titular de una patente de proce-
dimiento, cualquiera que sea el escenario procesal
en el que se deduzca una pretension fundada en su
infraccion. De ahi que el articulo 61.2 de la Ley de
Patentes no solo sea de aplicacion en los procedi-
mientos civiles por infraccion de patente, sino tam-
bién en los procedimientos penales relacionados
con la comision de un delito contra la propiedad
industrial en el que se enjuicie la violacion de una
patente de procedimiento. De ahi también que, en
el marco de los procedimientos civiles, sea asimis-
mo aplicable no sélo en el juicio principal, sino
también en la decision acerca de la concesion de
diligencias de comprobacion de hechos (AJPI
Madrid 6-11-2003) y en la pieza de medidas cautela-
res (AAAP Barcelona 13-11-1998 y 7-1V-1999, y AJPI
Pamplona 22-1-2003), sin perjuicio de que, obvia-
mente, para entender destruida la presuncion en
este ultimo caso no sea exigible una prueba conclu-

yente de la utilizacion de un procedimiento distinto
del patentado sino una prueba que revele la verosi-
militud de que la resolucion final estime suficiente-
mente acreditada la utilizacién de un procedimien-
to distinto del que es objeto de la patente (AAAP
Madrid 1-111-2004, Madrid 15-V1-2004). Y de ahi,
en fin, que la presuncion sea valida para cualquier
pretension que se ejercite con la demanda, esto es,
tanto para la pretension de cesacion como para las
de remocion, indemnizacion u otras.

El primero de los presupuestos sustantivos para la
aplicacion de esta presuncion consiste en que la
patente tenga por objeto una invencion de procedi-
miento para obtener un producto nuevo o para
dotar a un producto de una constitucion o configu-
racion externa nueva. A pesar de que la norma solo
se refiere a productos, no es dudoso que lo en ella
dispuesto también es de aplicacion a los procedi-
mientos para la obtencion de sustancias nuevas y,
en general, de cualquier resultado fisico o tangible.
La tinica exigencia que, desde esta perspectiva, debe
satisfacer el producto de que en cada caso se trate
es, como resulta obvio, su condiciéon de producto
directamente obtenido mediante el procedimiento
objeto de patente y su condicion de producto nue-
vo. A estos efectos, la nocién de novedad coincide
con la establecida en los articulos 6 y 7 de la Ley de
Patentes. Por lo tanto, un producto o sustancia se
considerara nuevo en la medida en que no se
encuentre comprendido en el estado de la técnica,
determinados ambos extremos («estado de la técni-
ca» y «comprendido») en la forma prevista con
caracter general y, en consecuencia, en la fecha de
solicitud o, en su caso, de prioridad de la patente
(SSAP Barcelona 6-11-1998, 13-11-1998, 20-X-1999,
18-1X-2000), por lo que la ulterior publicacion de
procedimientos alternativos para la obtencion del
mismo producto no priva del beneficio de la pre-
suncion.

Por otra parte, el producto al que se refiere el acto
de explotacion hecho por un tercero sin autoriza-
cion del titular de la patente debe tener las mismas
caracteristicas que el directamente obtenido
mediante el procedimiento patentado. A estos efec-
tos, las caracteristicas relevantes son aquellas que
determinan la novedad del producto, las que lo
diferencian de los anteriormente integrados en el
estado de la técnica. Por otro lado, no son caracte-
risticas distintas las que difieren en extremos que,
segun el estado de la técnica al tiempo de la solici-
tud de la patente, sean técnicamente equivalentes (y
por ello se hallen comprendidas en el ambito de
proteccion de la patente) a aquellas a través de las



que se define el producto obtenido mediante el pro-
cedimiento patentado (vide supra, ni las que solo
resulten de una particular forma de ejecucion del
procedimiento protegido por la patente.

Esta presuncion es oponible por el titular de la
patente o por el licenciatario que ejercite la accion
por violacion basada en la patente de procedimien-
to a cualquier persona contra la que se ejercite,
incluidos los distribuidores e importadores del pro-
ducto en cuestion (STS 28-IV-2005, y SSAP Barcelo-
na 21-X-1998, Barcelona 1-111-1999, Barcelona 20-
X-1999, Cantabria 28-11-2006).

La presencia de estos presupuestos obliga al juez a
inferir la consecuencia establecida en la ley y, por
tanto, a concluir que el procedimiento empleado
por el demandado es el protegido mediante la
patente. Ahora bien, la presuncion del articulo 61.2
de la Ley de Patentes es una presuncion iuris tantum,
es decir, admite prueba en contrario (cfr. SAP Nava-
rra 13-11-2004). En particular, la destruccion de la
presuncion puede llevarse a cabo mediante dos
vias, cuales son la contraprueba y la prueba de lo
contrario. En el primer caso, la estrategia procesal
consiste en probar la inexistencia de los elementos
de la afirmacion base de la presuncion. Si la parte
que alega la presuncion no prueba la realidad del
presupuesto factico en el que ésta se apoya (novedad
del producto o sustancia e identidad de caracteristi-
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cas), no se puede inferir la afirmacion presumida y,
en consecuencia, corresponde al demandante pro-
bar que el procedimiento empleado para la fabrica-
cion del producto en cuestion es precisamente el
comprendido en el ambito objetivo de la patente de
procedimiento de que se trate (SSAP Barcelona 10-
IV-2000, Madrid 3-XI-2004, Barcelona 2-V-2005).
Por otra parte, la prueba de lo contrario consiste en
demostrar que, aun existiendo los presupuestos fac-
ticos de la presuncion, no se ha producido la conse-
cuencia legalmente prevista y, para ello, debe probar
cual es el procedimiento efectivamente utilizado
(cfr. SSAP Barcelona 2-V-2005, Cantabria 28-11-
2006 Madrid 21-11-2006) y, ademas, que dicho pro-
cedimiento no queda comprendido en el alcance de
la proteccion que otorga la patente de procedimien-
to determinado segun el articulo 60.1 de la Ley de
Patentes vy, por lo tanto, no sélo que el procedi-
miento empleado es distinto del patentado, sino
también que no es técnicamente equivalente (cfr.
SAP Madrid 21-11-2006). En consecuencia, la mera
demostracion de que existen otros procedimientos
conocidos para la fabricacion del producto de que
se trate e incluso de que el demandado es titular o
licenciatario de una patente que tiene por objeto
uno de estos procedimientos alternativos o que dis-
tribuye los productos fabricado por él no es sufi-
ciente para destruir la presuncion del articulo 60.2
de la Ley de Patentes (SAP Cantabria 28-11-20006).
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