El recurso de apelacion en materia
de patentes, visto por un juez de
segunda instancia:

“please don’t shoot at the judge of
first instance; he is doing his best”.
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Objetivo de la sesion

* Mejorar la técnica para ganar mas recursos

Don't shoot the pianist!

 Esquema de la intervencion
 El trabajo del ponente en un tribunal colegiado S
e La lectura de recurso y de la oposicion (impugnacidén) : que sobra y que falta
* El objeto de la apelacion
* Una propuesta: el esquema para redactar un recurso mas eficiente.
* Epilogo: Las reformas del RDL 6/2023 en materia de costas y recursos
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El trabajo del ponente en un tribunal
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El trabajo del ponente en un tribunal
colegiado. Deliberacion

de sentencia
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La lectura de los escritos del recurso: que
sobre y que falta

* Art. 458 Interposicion del recurso

e 2. Enlainterposicion del recurso el apelante debera exponer las alegaciones en
que se base la impugnacion, ademas de citar la resolucion apelada y los
pronunciamientos que impugna.

* Esquema
* Pronunciamientos que impugna
* En general no se impugnar razonamientos
e Gravamen (Desfavorable)

* Directo
e Eventual/ Impugnacién (adhesién a la apelacion)

e Alegaciones en las que se basa la apelacion



La lectura de los escritos del recurso: que
sobre y que falta. Un ejemplo.
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La lectura de los escritos del recurso: que
sobre y que falta. Un ejemplo.

Adicion de
( ) materia
, . Nulidad )
Imprejuzgadas ) g Novedad

. J

Infraccion




La lectura de los escritos del recurso: que
sobre y que falta. Un ejemplo

\O Otros motivos de nulidad
® == Validez Adicion de materia
U Novedad
— Actor (gravamen)
Q_ Infraccion
Oponerse
< Demandado
Impugnar
U Otras causas de Nulidad
q) ECLI:ES:APB:2022:1770AA




Alegaciones en las qgue se basa la apelacion

(Art. 458 ): que sobre y que falta

Alegaciones

Errores del juez de primera
instancia: hecho y normas

¢Cuestiones
imprejuzgadas?

Pretensiones
desestimadas

Validez

Motivos por los que no se
comparte el juicio de
primera instancia

Infraccion




La lectura de los escritos del recurso: que sobrey
gue falta. “Please don’t shoot at the judge of first
instance”
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El objeto de la apelacion

Articulo 456. Ambito y efectos del recurso de apelacién

e 1. En virtud del recurso de apelacion podra perseguirse, con arreglo a
los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones
formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un
auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al
recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a
cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos
previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelacion.




El objeto de la apelacion

e La segunda instancia tiene un caracter limitado o “revisor” (revisio
prioris instantiae) no es un nuevo juicio (no es novum judicium)

e No quiere decir que el objeto del juicio sea la sentencia de primera
instancia.

* No se puede plantear nuevas pretensiones

e Se ha dictar una nueva resolucion sobre las pretensiones formuladas
en primera instancia y, en general, sobre la prueba practica en
primera instancia, dentro de los limites de la pretension impugnatoria
(tantum devolutum quantum apellatum).



STS num. 1819/2023, 21 de diciembre
(ECLI:ES:TS:2023:5606, ponente Jose Luis Seoane
Spiegelberg.

e A través del recurso de apelacion se pretende que un tribunal superior realice
una revision de lo decidido en primera instancia, a los efectos de determinar si
los errores de hecho o de derecho alegados por la parte recurrente, en los
concretos términos en que son planteados en el recurso, ameritan la revocacion
de la r%solucién apelada para dictar otra procedente en derecho, que corrija la
recurrida.

e El apartado Xl de la exposicidon de motivos de la nueva LEC 1/2000

e “(...) la apelacion no constituye un nuevo juicio, que dé oportunidad a las partes
litigantes para variar el objeto del proceso, tal y como fue previamente
configurado con sujecion al principio dispositivo que rige el proceso civil (art.
412.1 LEC); por lo tanto, no es compatible con el planteamiento de nuevas
acciones y excepciones, sino que debe ser resuelto mediante un examen de las
actuaciones de primera instancia, sin que quepa introducir en apelacion
cuestiones nuevas, distintas de las debatidas oportunamente en el proceso en el
que se dicto la resolucion apelada”.



STS num. 1819/2023, 21 de diciembre
(ECLI:ES:TS:2023:5606, ponente Jose Luis Seoane

* En definitiva, la apelacion se reconduce a una revisio prioris
instantiae ; es decir, se configura como el control del material factico
y juridico de primera instancia, sin otra limitacion o condicionante
gue no sea el derivado de los términos en los que el propio recurso
de apelacion se ha formulado; y todo ello, con la posibilidad limitada
de la alegacion de hechos de nova producta (hechos de relevancia
para la decision del pleito ocurridos después del comienzo del plazo
para dictar sentencia en |la primera instancia), o de nova reperta
(hechos que la parte justifigue que ha tenido conocimiento de ellos
con posterioridad), ambos supuestos contemplados en el art. 460.2,
regla 3.2, LEC.



El objeto de la apelacion: Las dos formas de
construir la sentencia de segunda instancia y la
revocacion de la sentencia

Contestar a los motivos de la apelacion  Nueva decisidon sobre las mismas

en relacidn a la sentencia pretensiones
* Examina la sentencia  Valora la pretension en funcién
 Detecta un error del recurso
* Factico o juridico e Fundamentos factico vy juridicos
e Revoca la sentencia .
e Segunda decision

e Dicta una nueva decision sobre la

oretension e Revoca si se contradice con la

decision de segunda instancia.



El objeto de la apelacion: Las dos formas de
construir la sentencia de segunda instancia y la
revocacion de la sentencia

Contestar a los motivos de la apelacion  Nueva decisidon sobre las mismas

en relacidn a la sentencia pretensiones
e Examina la sentencia que declara e Valorala pretensic')n en funcion del
la nulidad por falta de Al recurso — _
* Pretension que se desestime la
* No hay errores reconvencion: causa de nulidad
« Confirma la sentencia * Adicion de materia
. . * Novedad
* Hay errores: faticos o juridicos « Actividad inventiva.

* Fundamentos factico y juridicos

e Revoca la sentencia . ) i
e Si desestima las causas de nulidad

e Andlisis de validez e Infraccion
* Adicién de materia e Segunda decision
* Novedad * Revoca si se contradice con la decisidn de

Jre . ) ., segunda instancia.
Analisis de infraccion &



El objeto de la apelacion: Las dos formas de
construir la sentencia de segunda instancia y la
revocacion de la sentencia

Contestar a los motivos de la apelacion  Nueva decisidon sobre las mismas

en relacidn a la sentencia pretensiones
* Sise desestilmfa el recurso. * Primero, la parte, obtiene una
f;“gg;gg Eoehgctte"ng?éeu;?afsgggaggea" aue segunda decision sobre el material
decision, sino una decision sobre Ia probatorio y sus alegaciones
sentencia de primera instancia, sobre los
argumentos del juez no de la parte. * Si esa segunda decision coincide
e Creo que no se juzgan los argumentos del - ) ,
juez, sino los de la parte. con la primera, se confirmara la
* Si se estima uno de los motivos del sentencia
recurso : .
* Segunda decisioén (algunas veces muy * Sino coincide, se revoca la
forzada, como en nuestro ejemplo, se sentencia y se dicta un nuevo fallo

tiene que resolver sobre Al antes de
sobre otros motivos de nulidad) respecto de la demanda.



El esquema de |la sentencia de segunda
instancia. Un ejemplo
* ANTECEDENTES DE HECHO

e Resumen de las pretensiones de la partes

* FUNDAMENTOS DE DERECHO

e Hechos no controvertidos
e Cuestiones controvertidas

* Validez de la patente
e Causas de nulidad
* Hechos controvertidos
e Valoracion juridica
* |Infraccion
* Hechos controvertidos
e Valoracion juridica

* FALLO



El recurso en contestacion a ese esquema

* Pronunciamientos que se impugnan

* Sin perjuicio de ulterior desarrollo, el recurrente ha de explicar que
comparte la valoracién de los hechos y/o, en su caso, de la aplicacion
del derecho de la sentencia de primera instancia.

* Hechos no controvertidos

e Cuestiones controvertidas
e Validez de |a patente
* Infraccion



El recurso en contestacion a ese esquema

e \alidez

e Dos opciones del recurrente

e Referirse solo a la causa de nulidad ( Falta de actividad inventiva) y remitirse al escrito de
contestacion a la demanda reconvencional

» Referirse a todos los motivos de impugnacion y a la prueba practicado en primera instancia.
Hechos controvertidos y valoracion juridica
Finalmente referirse a los errores de la sentencia de primera instancia.
Dos opciones del recurrido
* Oponerse
* Impugnar la sentencia en relacion al resto de motivos de nulidad.
Fallo
* No remitirse a la demanda
e Formular las pretensiones



Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia en materia de
servicio publico de justicia, funcion publica, régimen local y
mecenazgo



Las costas en la segunda instancia régimen
derogado

e Estan regidas por una regla que expresa el art. 398 LEC, denominada
como de vencimiento en el recurso.

* La aplicacion de la misma debe hacerse, caso de que existan varios
recursos, en relacion con cada uno de ellos, de forma separada.

* Si el recurso se desestima, la regla general es que se han de imponer
las costas al recurrente, salvo que existan dudas.

* Si el recurso se estima, las costas no se pueden imponer a ninguna de
las partes.

* Nunca esta justificada la posibilidad de que las costas se puedan
imponer a quien no era recurrente.



Recurso de apelacion art. 398 LEC

Regulacidén actual

Regulacidn nueva

DESESESTIMACION DEL RECURSO

1. Cuando sean desestimadas todas las pretensiones
de un recurso de apelacidn, extraordinario por
infraccion procesal o casacion, se aplicara, en cuanto a
las costas del recurso, lo dispuesto en el articulo 394.
Aplicacion practica: Las costas se imponer al
recurrente regla general

1. En los casos de un recurso de apelacion, en cuanto
a las costas del recurso, se aplicara lo dispuesto en el
articulo 394.

ESTIMA RECURSO

2. En caso de estimacion total o parcial de un recurso
de apelacidn, extraordinario por infraccion procesal o
casacion, no se condenara en las costas de dicho
recurso a ninguno de los litigantes.

1. En los casos de un recurso de apelacidn, en cuanto
a las costas del recurso, se aplicard lo dispuesto en el
articulo 394.

Regla del vencimiento

e Estimacion total

Estimacion parcial

Dudas

Temeridad/mala fe




Recurso de casacion art. 398 LEC

Regulacidén actual

Regulaciéon nueva

DESESESTIMACION DEL RECURSO

1. Cuando sean desestimadas todas las pretensiones
de un recurso de apelacidn, extraordinario por
infraccién procesal o casacion, se aplicara, en cuanto a
las costas del recurso, lo dispuesto en el articulo 394.

2. La desestimacidn total del recurso de casacidn
llevara aparejada la imposicion de costas a la parte
recurrente, salvo que la Sala aprecie circunstancias
especiales que justifiquen otro pronunciamiento394.

ESTIMA RECURSO

2. En caso de estimacion total o parcial de un recurso
de apelacion, extraordinario por infraccion procesal o
casacion, no se condenara en las costas de dicho
recurso a ninguno de los litigantes.

3. Si el recurso de casacion fuere estimado total o
parcialmente, no se impondran las costas a ninguna
de las partes.




Recurso de Casacion: recurso contra las
sentencia de la AP contra la decisiones OEPM

e Articulo 477.1

«1. Seran recurribles en casacion las sentencias que pongan fin a Ia
segunda instancia dictadas por las Audiencias Provinciales cuando,
conforme a la ley, deban actuar como o6rgano colegiado y los autos vy
sentencias dictados en apelacion en procesos sobre reconocimiento y
ejecucion de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil al amparo
de los tratados y convenios internacionales, asi como de Reglamentos de la
Union Europea u otras normas internacionales, cuando la facultad de
recurrir se reconozca en el correspondiente instrumento.

Seran también recurribles en casacion las sentencias dictadas por las
Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan
la via administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la
Oficina Espanola de Patentes y Marcas»



Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia en
materia de servicio publico de justicia, funcion publica, régimen local y mecenazgo.

e Disposicion transitoria segunda. Régimen transitorio aplicable a los
procedimientos judiciales.

 Las previsiones recogidas por el libro primero del presente real decreto-ley
seran aplicables exclusivamente a los procedimientos judiciales incoados
con posterioridad a su entrada en vigor, salvo que en este se disponga otra
cosa.
e LIBRO PRIMERO. Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Publico de

Justicia
e TITULO VIII. Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Publico de Justicia

e Articulo 103. Modificacién de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
e Sesenta y siete. Se modifica el articulo 398, que queda redactado del siguiente modo



Gracias por su
atencion

Don’t shoot the pianist!




