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La T tma, Sra. Dila, MILAGROS : " CAFRTRO,

MAGLSWRADO JUEZR del  Juzgado de Primera Instancia num.

MADRID, hablendo visto los autos segoidos con ecste Juzga
NmeE Yo 588 /2003 a idnztancia de RATIOPHARM ESPANA

contra WARNER -LAMEBERT COMBANY

ANTECEDENTES ©DE HECHO

FPRIMERO: Que la meritada representacidn de la parte actora
presentd demanda arreglada a las prescripciones legalegs on
la que tras exponer los hechos y fundamentos que considerd
de aplicacidn terminaba suplicando al juzgado que en zu dia
se dictase sentencia por la gque se declare gue las
rejivindicacicnes 1, 2, 3, S y de la patente europea n° EP
40% 281, wvalidada en Eszpafia con el n® ES 2 167 306 son
nulas  de plene derecho y no pueden gurtir efectos en
Fapafia, todo con expresa  impozicidn de costas a  la
demandada.

SEGUNDO: Admitida a Lramite la demanda se acordd cmplazar a
la  demandada  para que en el termino legal compareciera en
autos  y aontestara a la demanda, tramite que verificé
mediante La presentacion de escrito ajustade a lag
preseripeiones  legales convocandoze a las partez a la
celebracion de la audiencia previa al juicio.

TERCERO: Que el dia s=sefalade para la audiencia previa
comparecieron las partes v no habiende acuerdo entre las
migmag se ratificaron en sus pretensiones y propusieron las
pruebas que estimaron converndentes convocgandose a  las
partes a la celebracidn del correspondiente juicic.

CUARTO: El dia del Jjulcio se practicaron las pruebas
propuestas Y admitidas con el resultado gque consta grabado
en soporte  informatico cuedando los autos conclusos para
sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERQ, - En el prcsente procedimiento la parte actora
solicita =se declare que las reivindicaciones 1,2,3,5 vy 6
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de 1a patente europea n® EP 409 281, validada en FEspafla
con el n° ES 2 167 306, szon nulas de pleno derecho Y no
pueden surtir etecto en Espafia, va ¢que alega, en esencia,
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ye

e segan lao normaliva  aplicable, hasta el 7-10-592, las
patentaz curopedn que conferian proteceidn a productos
gquimicos vy farmacéuticos  como  tales, gue  designagen a
Espafia, neo producen ninglin efecto, vy este es el cauo de la
patente antes scfalada de la gue eg titular la demandada,
pueste que se solicitd antes de esa fecha, protegicendo sus
reivindicagionas, a pesar del tenor literal de algunag de

ellas, productos farmacéuticos, v 5in cque e
rejvindicaciones presentadas durante el tramite de
COIeeEsLon pard, antre OLROn Egpafia, conbuvicran

modificacioncs de laz proscentadas para el resto de los
paises a loo que noe le afectaba la reserva al CPU en esla
wetberie.  Prelenoidn que encontrd la oposicion de la parte
demandada, argumentando, bhasicamentce, que lag
reivindicaciones  sciialadas no son nulas, puesto que estan
amparadas por el Aguerdo ADPIC, gque posibilitd una
proveceion MAY QT para aguellos CALOE de patentes
solicitadas antes de su cntrada cn vigor vy gue egtuviegen
pondientes:  de conccosion, v gue ademds, no puede decirae
quc lus reivindicaciones deo uso o deo procedimiento
regpecto de Jlas que se solicita nulidad, sean en realidad
reivindicaciones de producto, puesto que la eguiparacidn,
atendiendn a  la protecoidn solicitada vy concedida, no es
coguivalento,

SEGUNDO. - No exizte controversia entre las partces, en
que  la demandada ez  titular de la patente europea antes
gelalada, validada en Espaila, con la gue se probege el
producto  "atorvaslbalina" vy  Lodas agquellas composiciones
farmacéulticas quec la contengan, asi como el uzo de la
mis=ma para preparar medicamentos anticolesterolémicos, vy
un método  congistente en la simple mescla de productos
para  obtecner tales compuestos; La patente europeca fuc
sclicita el 20-7-90 ante la QEP Y contiene
reivindicacionas de producto para <1 tratamiento de la
hipercolesteremia e hiperlipidemia v procedimiento de
abtencidn, gin que contuvicra jucgo capecial de
reivindicacioncs para Espafia, habiéndose dilatado su
concesidn hasta el 31-10-01, en el gque ge publicd, ai
hien, durante epe periode, la deomandada  prosentd dog
Juegos de reivindicaciones para ante los paises sujetos a
la regerva de patentabilidad vy leos que no. Conccdida la
paternte, la demandada solicité su wvalidacidn en Espaia
ante la O©EFM, publicdndose su ceoncesidén en el BOPI de
16-5-02.

Convienen también lasz partes, que la normativa csgpafiola no
permitia las patentes de productos guimicos v
Larmacéuticos antes de Octubre de 1997, v la discrepancia
sc centra en determinar la aplicacién del Acuerdo ADPIC,
para edglablecer la posible nulidad de las reivindicaciones
schaladas de la patente de la demandada, y el contcnideo de
lag  reivindicaciones controvertidas, puesto gue la actora
discrepa de gu alcance,

TERCERO. Cierto eg, como ambag partes sefialan, que el
Convenio de Munich sobre concesidén de patentes curopcas,

gi blen posibilitaba la patentabilidad de los productos
guimicos vy farmacéuticos como tales, no cra aplicable en

.
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Eopafia  en  efta materia, al habersc acogido cl legislador
ecpaliiol & la reserva do patentabilidad prevista cn el arl.
167.2 a) del propio Convenio, como se pone tambicn  de

manilieszto en la Disposicidn fransitoria del Real Decreto
2424/1986 de 10 de Octubre, v por tante, mientras la
renervl GEté Il vigor, la= patentes curopeas due

protegicran productos quimicos v farmacéutlicos como tales,
ne cran aplicablea en  EBspafla, situacidn gue se mantuvo
hagta ol 7-10-1992, por lo que, aplicando esa normativa,
la patentc de la gue es titulur la demandada y objeto del
procedimiente, al haber szido sclicitada con anterioridad a
cen fecha, no podia producir efcctos en Espana.

Sin perjulcio de le anterior, debe anallizarse, la
incidencia, en su  caso, en la normaliva sefialada, que el
Acucrde schre loz aspectos de leos derechos de propicdad
intelectual relacionados con ¢l comercio (ADPIC) gupone,
ratificade por Espafia y publicado en el BOE de 24 de Encro
de 1995, rectificado en ¢l BOR de 8 de Febrero de 1295,

Fuez bien, el art. 27 dec ege Acuerdo, rogpacto de la
materia patentable establece gue las  patentes,  salvo
cxclusiédn, podran obtenerse por Lodas las invenciones,

sean de productos ¢ de procedimientes, cn todog loz campos
dix la tecneologia, siempre que sean nuevas, cntrafien una
actividad inventiva v sean susceptibles de aplicacidn
industrial, y ¢l art. 70 prescribe que el Acucrdo no
genera obligacioncs relativas a actos realizados antes de
su  Iecha de aplicacién para ¢l Miembro de que se Lrate, v
que genera, salvo disposieidn en contrario, obligaciones
rclativas a tToda Lla materia existente en  la fecha de
aplicacién del Acuerde para el Miembro de Jue e trate y
que esté protegida en cse Miembre en esa fecha, o gue
cumpla entonges o  posteriormente los  criterios de
proteccidn oestablecidos en el presente Acuerdo, sefalando
el parralco 7, gue "en los casos de los dercchos de
propiedad intelectual cuya proteccidn esté condicionada al
regigtro, se permitird gue se modifiguen solicitudes de
proteccidén  que  estén pendientes en la fecha de aplicacién
del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para
rejvindicar la proteceidin mayor dquc Se  prevea en las
disposicliones del presente Acuerdo. Tales moditicaciones
no incluirdmn materia nueva." Y en el parrafo 8° del mismo
articule se especifica la forma de actuar de los Miembrom
gque a la fecha de cntrada en vigor del Acuerdo no concedan
proteccién mediante patente z los productos farmacéuticos,
cntre otros, de conformidad com lo establecido cn el art.
27.

Pues bien, las prescripciones arriba sehaladasz del Acucrdo
ADPIC, =s#on  directamente aplicables en Espala desde la
fecha de cntrada en vigor del Acuerdo, ya que, desde la
ratificacién vincula al estado en ou aplicacion, y en la
materia examinada tiene eficacia directa, puesto dJue,
cunple los eriterios establecidos por =1 TJICE, va gue fija
una obligacién clara v precisa, s=in ambigledades, ¥ un
mandato incondicional puesto que no deja lugar a margenes
de  apreciacicén discrecional, gin que precise normas de
cjocucitn nacionales, por lo gue vincula en las relaciones
verticales vy horizontales, sicende egte pronunciamicnto
pesible, ya que el TJICE posibilita gue log Organocs
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Jurisdiccionatez  valoren vy decidan e la materia propia
sometida & debate, i drncluso, aungue e ciertos aspaectos
(medidaz caulelarcs) we  ha negade ou aplicacion directa,
nada impide, aplicande el dervecho comunitario  y o como
atirma &1 catedrialico de derecho mercantil  5r. Gome
gegade, en sus comentarios apocrtados como doc. € (tomo IV)
bajo el epigrafe "Bl acuerdo ADFIC COmMO nuUeve marco pala
la proteccién de la propiedad industrial-intelectual®, que
existan normas dentro del Acuerdo gque puedan Leéensy
aficacia directa, si cumplen los requisitos exigidos para
ol efecto directo, gue como ge ha dicho, zc dan en este
caco. Pero eg  gque ademis, ¢l estado espafiol, en acuellas
materias  que precisaban  degsarrollo para su ejecucidn, ha
dicrade las  instrucciecmes precisas {(dog. 16 y 17 del tomo
TI), interpretando o para poder aplicar el Acuerdo BDPIC,
admitiends en consecuencia y como 1o podla ser de otra
Torma, su  fuerma cn Espafia y distinguiendo las materias
que  precizaban de desarrnllo por el legislador nacional, y
en mas, la  dinLerpretacion  de la subdireccidn General de
Comercio de productos induslriales sobre csla matoeyia, quo
connta  en  autan, afirma  la  rebyeactividad matizada del
arL. 70.7 del Acuerdo ADPIC aceptando la reivindicacion de
proteceién mayor v el canbic de patentc de procedimicnto &
la de producto, giguiéndose los principios de prioridad on
la  aplicacidn del mencionado Acuerdo, deqglin redpuestans
realizadas por la Delegacidn de Egpaia o 1as cuaastioncs
planteadas en la OMC, lo gue implica, por tedo lo
anterior, que la validacién en Espalla de la patente
europea de la demandada, no pueda consideyarse que esté
incursa  en causa de nulidad, puesto gue su aceptacidn sc
baga con la aplicacidén del mencionado Acuerdso, due no puedes
ser  desvirtuade peor la nota informativa oa la gque hace
referencia la agtora, puesto gue por su propila naturaleza,
inpide congiderar que invalida lo anterior.

Fero c5 gque ademds, en makerias incompatibles, los
Tratados postcoriores dejan sin cfecto lo previsto en los
anteriorces, y por tante la reserva efectuada, cumplido el
plazo para la aplicacién del ADFIC, dejé& de tener efectaos,
vy se cumplen cn la validacidn los requisitos que cxige el
propio Acuerdo, pueslo que la patconte europea no habia
aido congedida en 1l1la fecha de aplicacion del mismo, el

Acuerdo concede Mayores derechos, Y sc solicitd
reivindicacidn capecifica para Espafia, sin gque deba
exigirse que la modificacién fuera distinta a las

prezentadas para el resto de paises no sometidos a
reserva, cuande lo pretendido era la reivindicacidn sobre
productas farmacéuticos como tales, que cn ese momento, el
Acuerdo posibilitaba, v sin incluir nueva materia, por lo
gue no existe caugs de nulidad, y debe declararse la
valider de las reivindicaciones de productos farmacéuticos
come tales concedida a la demandada, respecto de la
patente, objeto de este procedimiento.

CUARTO. - Lo anterior gignifica, gque dc sex cierto, tal v
como alega la actora, que las reivindicaciones 3 y 6 de la
patente analizada, en realidad son reivindicaciones de
producto, no pueda declararse su nulidad en virtud de lo
expuesto con anterioridad, v de no ser asl, es decir, si

v
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o atlende  al tenor Literal de lag reivindicaciones, por
la normativa aplicable, deben considerarse  validas en
Esparia las reivindicacioneas de uso de productos
farmacéuticos antes del transcurso del plazo eztabloecido

en la reserva, pueslo gque el art. 167.2° ) del CPE preve
la  reserva para los productos quimiceos v farmacdéuticos
como - tales,  sin gque lo extienda a lag excepciones que se
conticnen en el mismo articulo, entre las que 1o se
mencionan las reivindicaciones de uso de productod
farmacéuticos, por lo que poedian cer objeto de reserva, =i
bien, 1la Regerva de Espana no leo incluyd, y no conskta en
el RD  2424/19%86, por lo que, al tratarse de una patente
suropea ou validacion en Espaia era posible, al no haber
sida objeto de la reserva a la que cl legiszlador, podia
haber optade, no siendo aplicable cn este CRE80, las normag
de derecho internco, por la naturaleza couropea do  la
patente, vy  en cuanto a la reivindicaciém 5* vy existicendo
conformidad de lag partes en Jua cxistencia de crror en la
Lraduccidn, vy que debe estarse al texto de la malente
2uroped Por establecer una protecolidn menor, al no existir
duda  sobre la wvalidez en Espafia de las  patentes  do

procedimicnto de  productos  farmacéuticos al no estar
gomelidos  a ' la Reserva, la nulidad solicitada no puede ner
declarada, vy dnicamente afiadir, que la actor insta su

nulidad por considerar que en definitiva se trata de una
reivindicacién  de producto, vy en eate caso, tampoco cabria
o nulidad por cstar amparada por cl art. 70.7 del Acuerdo
ADPIC en  log términes anktcs seflalados, por lo que en
definitiva, y &l no apreciar causa de nulidad, debe ser
desestimada la demanda.

QULINTO, - Las costas procesalez  cauzadas  debean  ser
impuestas a la parte actora de conformidad con 1o
establecido en el art. 394 LEC

Vistos los articulos invocades y demds de general Y
pertinente aplicacidn.

FALLO

Que desecstimando la demanda interpucsta por el Procurador
51, Sorribes  Calle en  nombre vy representacion de
KATIOCFHAEM ESPANA, S A, frente a WARNER-LAMBERT COMPANY ,
repregentada por la Procuradora Sra.Girén Arjonilla, debo:

l.- Acordar y acucrdeo no haber lugar a declarar la milidad
pretendida de  las  reivindicaciones 1, 2, 2, 5 vy 6 de la
patentc europeca n° EPF 409 281, validada cn Espafla con el
n® ES 2 1&7 306.

2.- Condenar vy ceondeno a la actora al abono de las costas
Procesales causadas




