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Objeto de la prueba en el procedimiento civil

e El proceso civil se rige por los principios dispositivos y de
aportacion de parte.

e Articulo 216 LEC. Principio de justicia rogada.

— Los tribunales civiles decidiran los asuntos en virtud de las
aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las

partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos
especiales.

— Las partes introducen los hechos en los escritos de
alegaciones: demanda, contestacion, demanda
reconvencional y contestacion a la demanda
reconvencional. Pueden realizarse alegaciones
complementarias.



¢Qué es la prueba pericial?

* Medios de prueba. Art. 299 LEC. No numerus clausus.
Finalidad es obtener certeza sobre los hechos relevantes
del proceso: audiencia previa.

e La prueba pericial tiene por objeto aportar al
procedimiento civil los conocimientos cientificos,
artisticos o practicos precisos para la resolucion de |la
cuestion litigiosa.

e La prueba pericial tendra como objeto los hechos que
guarden relacion con la tutela judicial que se pretenda
obtener en el proceso. No cabe la pericial en derecho.



Especial relevancia en los procedimientos de patentes.
Componente técnico es fundamental.

— Validez de la patente
— Infraccion de la patente

Claridad o suficiencia de la descripcion, la novedad o |a
actividad inventiva. Alcance de la infraccion y los danos y
perjuicios.

Requisitos de patentabilidad : art. 54 CPE y art. 4 LP “Son
patentables, en todos los campos de |a tecnologia, las

invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicacion industrial”.



e Se considera que una invencion es nueva cuando
no esta comprendida en el estado de la técnica.

e Se considera que una invencion implica una
actividad inventiva si aquélla no resulta del
estado de |la técnica de una manera evidente
para un experto en la materia.

e Se considera que una invencion es susceptible de
aplicacion industrial cuando su objeto puede ser
fabricado o utilizado en cualquier clase de
industria, incluida la agricola.



e Resolucion de la AIPPI sobre la Q136 (El papel y la funcion de
los peritos en los litigios de patentes), Rio de Janeiro, 24-29 mayo
1998:

e Los tribunales podran ser asistidos por peritos, siempre y
cuando dichos peritos no usurpen las competencias judiciales de los
tribunales, siempre y cuando, en aras a la transparencia, las
opiniones de dichos peritos se encuentren a disposicion de las
partes y siempre y cuando se dé a las partes la oportunidad de
aportar comentarios.

e El papel y la funcion de los peritos en litigios de patentes
consiste en proporcionar asistencia independiente al tribunal a
través de opiniones objetivas no sesgadas en relacion con asuntos
gue entran dentro del ambito de su especialidad.



Criterios de admision de la prueba

 Necesidad, pertinencia y utilidad (arts. 281y
283 LEC)

 Necesidad: S6lo en los supuestos citados en
los apartados 2 y 4 del art. 281 LEC.

* Pertinencia: STC de 31 de enero de 2008:
“guarda relacion con el objeto del proceso”

o Util: pueda contribuir a esclarecer los hechos
controvertidos. Averiguar la verdad material.



e Ladoctrina TSy TC, viene declarando que los Jueces y
Tribunales, aunque tienen la potestad de seleccion y de
decretar la impertinencia de las pruebas, no pueden
hacerlo de modo arbitrario e injustificado sino que deben
explicar debidamente su decision.

 Para denunciar una denegacion de prueba, es preciso que
se hayan agotado todas las posibilidades de impugnacion y
argumentar — demostrar que la prueba propuestay
denegada es objetivamente idonea, decisiva o
determinante en el sentido de que acogida puede cambiar
el sentido del fallo (STS 27/9/2016 NUM 564/2016)



 No toda denegacion de prueba implica la vulneracion del
articulo 24 CE, ya que se requiere que sea injustificada,
arbitraria o irrazonable y, sobre todo, que influya en el resultado
del proceso.

e El Tribunal Constitucional ha reiterado que el articulo 24 impide
a los 6rganos judiciales denegar una prueba oportunamente
propuesta y fundar posteriormente su decision en la falta de
acreditacion de los hechos cuya demostracion se intentaba
obtener mediante la actividad probatoria que no se practico (SS
37/2000, de 14 febrero, 246/2000, de 16 octubre, 19/2001, de
29 enero, 168/2002, de 30 septiembre , 97/2003, de 2 junio).



Procedimiento sobre la prueba
pericial.

Articulo 336 LEC. Aportacion con la demanda y la contestacion de
dictamenes elaborados por peritos designados por las partes.

Articulo 337. Anuncio de dictamenes cuando no se puedan aportar con la
demanda o con la contestacion. Aportacion posterior.

Articulo 338. Aportacion de dictamenes en funcion de actuaciones
procesales posteriores a la demanda. Solicitud de intervencion de los
peritos en el juicio o vista.

En las instancias posteriores: apelacion. no podra practicarse la prueba
pericial. Articulo 460 LEC: Documentos que pueden acompanarse al
escrito de interposicion. Solicitud de pruebas.
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e Pericial judicial: Articulo 339. Solicitud de
designacion de peritos por el tribunal y
resolucion judicial sobre dicha solicitud.
Designacion de peritos por el tribunal, sin
instancia de parte.

e Articulo 342. Llamamiento al perito
designado, aceptacion y nombramiento.
Provision de fondos.



Especialidades en |la Ley de Patentes

* Plazo de presentacion del informe

e E| plazo de contestacion a la demanda se amplia: art.
119 dos meses. Exposicion de motivos: extraordinaria
importancia del informe pericial.

e La prevision contenida en el art. 337 LEC no operar3,
salvo que la parte demandada justifigue cumplidamente
la imposibilidad de aportar el informe al contestar la
demanda o reconvencion. Mayor exigencia para la
aportacion en momento posterior.



* Informe en la ejecucion de sentencia.

 Art. 74.5: “lLas diligencias relativas al calculo o
cuantificacion y liquidacion de danos de acuerdo con los
criterios establecidos en este articulo se llevaran a cabo a
partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al
procedimiento previsto en el Capitulo IV del Titulo V del
Libro Il de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

e La sentencia debera determinar las bases de calculo
(art. 219 LEC).
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Procedimiento para la liquidacion de los
danos y perjuicios: arts. 712 y ss.

Con caracter previo a que se despache
ejecucion, habra de solicitarse la liquidacion
de los danos y perjuicios. (Dictamenes y
documentos).

Traslado al obligado: conformidad. Decreto.
Oposicion: tramite del juicio verbal.



e Art. 715 LEC: “el tribunal que dicto |a orden general de
ejecucion podra, mediante providencia, a instancia de
parte o de oficio, si lo considera necesario, nombrar un
perito que dictamine sobre la efectiva produccion de
los danos y su evaluacion en dinero, tras la
presentacion del escrito de impugnacion de la
oposicion”.

e Auto fijara la cantidad. Apelacion.



Informe de la OEPM. Art. 120 LP.
La ley lo denomina informe pericial

Opcional: Juez o tribunal. Tanto en primera
instancia como en segunda instancia, sin que se
apliguen las normas sobre la prueba en esta
ultima.

Puntos discrepantes de los informes de |las
partes.

Se discuta la validez de |la patente. Nulidad de
patente.



Valoracion de la prueba pericial

« La sentencia del Tribunal Supremo, seccion 1 de 15 de
diciembre de 2015 (Roj: STS 5619/2015):

. “(i) Los dictamenes periciales tienden siempre a favorecer

a la parte que los propuso, {(...)

 los Tribunales tienden a dar mayor valor a los dictamenes
periciales practicados en via judicial que a los dictamenes
periciales aportados por las partes al proceso, puesto que la
designacion de los peritos en via judicial se produce de forma
aleatoria por insaculacion, con lo cual el riesgo de

imparcialidad del perito es sensiblemente menor”.



 En los procedimientos sobre patentes la solicitud
de perito judicial tiene serios inconvenientes:

— Provision de fondos

— Garantias sobre los conocimientos del perito. SAP
Madrid, seccion 28, de 27 de septiembre de 2013
(ROJ: SAP M 13466/2013) rechaza un informe pericial
a la hora de valorar el mérito inventivo de una
patente porque “no analiza con suficiente
profundidad este problema ni sigue al respecto un
meétodo que podamos someter a valoracion juridica”.



El perito de parte no puede ser recusado.
Puede ser objeto de tacha.

Es responsable de su actuacion y ademas sus opiniones estan
sometidas a contradiccion y controversia durante el juicio: “Al
emitir el dictamen, todo perito debera manifestar, bajo
juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado vy, en
su caso, actuara con la mayor objetividad posible, tomando
en consideracion tanto lo que pueda favorecer como lo que
sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes,
y que conoce las sanciones penales en las que podria incurrir
si incumpliere su deber como perito”.



e No es que el pleito se decida soélo con
fundamentacion en la prueba pericial, pero la misma

es determinante para su resolucion.

e Habra que valorar en qué medida dicha prueba
confirma los razonamientos y argumentos de la parte
qgue la propone y no es desvirtuada por la prueba que

se practique de contrario.



e STS seccion 1 del 10 de octubre de 2016: “dificil impugnacion la
valoracion de la prueba pericial (...) quedando atribuido a favor de Jueces
y Tribunales, en cualquier caso valorar el expresado medio probatorio
conforme a las reglas de la sana critica, y, de otro lado, porque el articulo
348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene reglas de valoracion
tasadas que se puedan violar, por lo que al no encontrarse normas
valorativas de este tipo de prueba en precepto legal alguno, ello implica
atenerse a las mas elementales directrices de la légica humana, siendo
admisible atacar solo cuando el resultado judicial cuando este aparezca

ilégico o disparatado.



Contenido del informe pericial

|dentificar el documento del estado de la técnica mas
proximo.

Definir cual es el problema técnico que se pretende
solucionar con el nuevo invento.

Valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un
experto en la material:

— Si el experto se hubiera planteado el problema que el
invento trata de solucionar

— Si la solucion propuesta le hubiera parecido obvia.

Explicar los motivos de sus afirmaciones. No debe de hacer
conclusiones sobre la validez de |la patente



SAP Madrid, secc. 28, 1/12/2017

e |Informe pericial debe fijar con precision:

— Ambito de la técnica.

— Estado de |a técnica del que se parte en tal ambito
inventivo, con referencia a diferentes documentos

— |dentificar cual debe ser el conocimiento del experto en la
materia como canon o criterio.

e “Debe proporcionar: la perspectiva del ambito de
la téecnica y la posicion del experto en la materia,
para enjuiciar la concurrencia de la evidencia de
la anticipacion de los elementos caracterizantes”.



e STS de 20 de mayo de 2016:

— El perito no necesariamente ha de ser un experto
medio en la materia. Debe informar sobre lo que
un experto medio en aquellas condiciones hubiera
considerado. Lo que importa es que el perito esté
capacitado para realizar dicha valoracion. Para
ello debe tener en cuenta el conocimiento comun
vy general sobre |la materia al tiempo de |a solicitud

de la patente.



e La figura del experto: actua de estandar para valorar
el alcance de la proteccion, la novedad o la actividad
inventiva, la suficiencia descriptiva.

e Es una figura que define el juez con los
conocimientos proporcionados por el perito.

e E| experto en |la materia es uan figura hipotética con
competencias normales en la técnica y que esta al
corriente d eloque era conocimiento general comun
en la técnica en la fecha de presentacion o de
prioridad en su caso.



El perito miembro del tribunal.

 Tribunal unificado de patentes. Acuerdo de 19
de febrero de 2013.

* Tendra competencia para decidir sobre la
validez y la infraccion de las patentes
europeas.

* Integrado por jueces de formacion juridicay
jueces de formacion técnica.



MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCION

Madrid, 19 de noviembre de 2018.



