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LA REIVINDICACIÓN COMO UNIDAD DE PROTECCIÓN

"Partiendo de que una patente protege tantas invenciones como 
reivindicaciones tiene, para determinar si se ha producido invasión de la 
exclusiva será preciso: a) interpretar la reivindicación o reivindicaciones 
afectadas a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así  
poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente. Y, ello 
sentado, b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue 
concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada como 
infractora. (SAP Barcelona, 14.10.2003; Mag. Luis Garrido; "Mangueras").

Art. 112.2 LP: "Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la 
patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las 
reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad 
parcial de una reivindicación."

A las patentes del EPI no se les aplica el Art. 112.1 LP (causas de 
nulidad) pero sí se les aplica Art. 112.2 LP (no nulidad parcial). "Disp. 
Trans. 7ª LP: A las patentes y modelos de utilidad concedidos conforme al EPI les 
serán de aplicación las disposiciones de la LP...
a) Título sexto, sobre efectos de la patente... (Arts. 50 y 60.1)."
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En contra del Art. 112.2 
LP, que impide la 
nulidad parcial de una 
reivindicación

PARA MEDITAR: 
¿Qué efectos 
judiciales podría 
tener la futura 
entrada en vigor de 
la revisión del CPE 
del año 2000 (ya 
ratificada por ES)?
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Título: "Patín 
perfeccionado". 
Demanda por infracción, 
de D. Santiago contra 
Benetton España S.L. ante 
el JPI 44 de Barcelona 
(Gracias a Javier Huarte 
por enviarme la SAP).

tipo 
"clásico"

tipo         
"en línea"
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"En la sentencia de primera instancia se abordó en primer término la demanda 
reconvencional... Puesto que el perito indicó que toda la documentación obrante 
en autos corresponde a patines en línea, mientras que en el modelo de utilidad 
se considera la opción de montar ruedas neumáticas en patines clásicos de 
cuatro ruedas, desconociendo este perito si ello ya ha sido contemplado por otras 
patentes distintas de las obrantes en autos, el Sr. Magistrado derivó que la 
única reivindicación del modelo cuestionado sí incorporaba una novedad,
cual es la de considerar la opción de montar ruedas neumáticas en patines 
clásicos; declaró por ello la nulidad parcial de la única reivindicación,
limitando la protección dispensada por el registro del modelo a las características 
reivindicadas aplicadas a un patín clásico; y como quiera que la demandada 
comercializa patines en línea estimó que su realización no infringía el alcance de 
la protección del modelo de utilidad... No es posible, por mandato legal, la 
nulidad parcial de una reivindicación (art. 112.2 LP). De ahí que el recurso de 
la demandada y actora de reconvención deba ser estimado en este extremo... 
(SAP Barcelona 15ª, 8.10.2004. Mag. Luis Garrido).
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FR 2.582.532 A1 (pub. 1986)
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Estado de la técnica en novedad de modelo de utilidad 
(SAP Barcelona, 8.10.2004; Mag. Luis Garrido; "Patines")

"1... En su Sentencia, que no ahorra fundamentación para decidir todas las 
cuestiones litigiosas, el Sr. Magistrado de primera instancia abordó en 
primer término la demanda reconvencional y, primando en su ejercicio 
valorativo el dictamen pericial practicado en autos, concluyó que las 
patentes mencionadas por la demandada reconviniente (GB 1.339... US 
3.887.710... US 5.524.913...y FR 2.582.532) constando en el Fondo 
Documental de la OEPM la documentación relativa a las tres últimas con 
anterioridad a la fecha de solicitud del modelo de utilidad del actor), en 
cuanto contemplan un tipo de patín dotado de ruedas de considerable 
tamaño equipadas de neumáticos hinchables, anticipaban, conforme al 
criterio pericial, el referido modelo de utilidad (ES 1.035.819 U)...

7. Al estado de la técnica, con referencia a los modelos de utilidad, se 
refiere el art. 145 indicando que el estado de la técnica con referencia al 
cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones 
proegibles como modelo de utilidad está constituido por todo aquello que 
antes de la fecha de presentación de la solicitud de proteccón ha sido 
divulgado en España por una descripción escrita u oral, por una utilización 
o por cualquier otro medio... 
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Estado de la técnica - novedad modelo de utilidad (cont.)
"Destaca la distinta terminología empleada por la Ley con relación a las 
patentes, pues en este último caso, al configurar el requisito de la 
novedad, el art. 6.2 refiere el estado de la técnica a lo que se ha hecho 
accesible al público... De ahí el fundamento de una diferencia conceptual 
que puede justificar un tratamiento distinto, a los presentes efectos, entre 
patentes y modelos de utilidad, y que cobra especial relevancia tratándose 
de documentación depositada en el Fondo Documental de la OEPM, 
desde luego accesible al público, pero de discutible asimilación al término 
divulgación. La cuestión no es pacífica como lo pone de manifiesto la 
contradictoria doctrina jurisprudencial; en efecto, mientras que la 
STS1, citada por la demandada, de 23.10.1996, acepta que la 
documentación de una patente alemana obrante en el Fondo Documental 
de la OEPM anticipa la novedad de un modelo de utilidad español, la 
STS1 de 13.05.2004 acoge el criterio contrario, declarando que la simple 
recogida en el Fondo Documental no equivale a divulgación a los efectos 
del art. 145 de la Ley de Patentes. No es necesario en este caso, sin 
embargo, terciar en la polémica ya que se ha producido una divulgación 
previa por el propio titular (?!)... (SAP Barcelona, 8.10.2004; Mag. Luis 
Garrido; "Patines")
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No hay inventor; lo que podría ser 
causa de nulidad (A. 115.6, 59.2 EPI)

+ 3 reivindicaciones dependientes

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
(sigue sin mencionarse el inventor)
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Equivalentes: EP 30.601 & US 4460088
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STS1 de 23.10.1996: novedad de modelos de utilidad (1)  
(RJ 1996/7239; Scott c. Sarrió y Sarrió Tisú; "envases de pañuelos")

Scott demandó a Sarrió por infracción de los modelos de utilidad ES 
261.862 y 279.174. El JPI 5 de Pamplona estimó la demanda. La AP revocó 
la sentencia, declarando la nulidad de ambos modelos. Scott recurrió al TS.

"El motivo primero (del recurso de casación), al amparo del art. 1692.3.º 
LECiv, acusa infracción del art. 359 LECiv por incongruencia, en tanto las 
demandadas y ahora recurridas no pidieron más que la desestimación 
de la demanda, y la Audiencia, en cambio, declara la nulidad de los 
modelos de utilidad.
El motivo se desestima. Es evidente que si las demandadas... escogieron 
la vía de la excepción en lugar de la reconvención al amparo del art. 126 LP 
que lo permite..., la Audiencia, al estimar esta excepción, forzosamente tuvo 
que referirse a la nulidad de los modelos de utilidad 261.862 y 279.174 que 
la actora, hoy recurrente, reivindicaba como suyos con todas las
consecuencias. Esa estimación era la base lógica y la "ratio decidendi" 
jurídica de su fallo absolutorio, luego hizo en el mismo las declaraciones 
necesarias que exigía el debate."

¡El Tribunal hizo lo que nadie le pidió!
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STS1 de 23.10.1996: novedad de modelos de utilidad (2)

"El motivo segundo combate la "ratio decidendi" de la sentencia recurrida, 
en el que se razona por qué no existe novedad en los modelos de utilidad 
de la actora. En esencia, tras un análisis del material probatorio obrante en 
autos, decide la Audiencia, fundamentalmente de la prueba pericial, que 
cuando se solicitaron los precitados modelos "los objetos que protegían 
eran ya conocidos y divulgados en España desde que se depositó la 
patente alemana DE 2949496 en el Fondo Documental del RPI, estando 
anticipados en aquélla, sin que respecto a ésta aporten novedad alguna. 

(El motivo de recurso) no es aceptable porque: A) Los arts. 143, 145 y 
146 de la LP no son de aplicación al supuesto litigioso en tanto que los 
modelos fueron concedidos conforme al EPI... ; B) La sentencia recurrida no 
dice que la novedad de los modelos de utilidad deba ser no sólo nacional 
sino mundial y en ella basa su fallo, sino que afirma rotundamente que sus 
objetos no tenían novedad en España...; C) No puede negarse que con el 
depósito de la patente alemana en el Fondo Documental del RPI se
pone a disposición del público... Ello equivale a no poder ser considerado 
como nuevo. El informe pericial es rotundo sobre el tema; una persona 
experta con ayuda de la patente alemana puede desarrollar los modelos de 
utilidad 261.862 y 279.174."
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El fondo 
documental de la 
OEPM, ¿es estado 
de la técnica para 
juzgar la novedad 
y/o actividad 
inventiva de los 
modelos de 
utilidad? (A. 145 LP)
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STS1 de 13.05.2004: novedad de modelos de utilidad (1)
(RJ 2004\2740; PEMSA c. Interflex; "Bandeja para soporte de cables") 

"a) La demandante, PEMSA presentó demanda frente a Interflex, pidiendo 
que se declarara la nulidad del modelo de utilidad 9303005 de Interflex... 
(Art. 113 LP) aduciendo aquélla que este modelo carece de novedad y de 
actividad inventiva, perteneciendo al dominio público, puesto que ya se 
fabricaban hacía más de 25 años, y así se comercializaban, siendo 
similares a las protegidas por su modelo de utilidad 92033153 de PEMSA, 
perteneciendo por ello al estado anterior de la técnica, pues en la OEPM, 
antes de aquella fecha estaba descrita la patente DE 4037412, que era 
idéntica, habiéndose incorporado al Fondo Documental y puesta a 
disposición del público, ... Interflex se opuso a dicha petición, alegando que 
la incorporación al Fondo Documental de la patente alemana no suponía su 
conocimiento suficiente por los industriales españoles...
b) Interflex, al contestar a la demanda, planteó, a su vez, reconvención, 
pidiendo que se declarara la nulidad del modelo de utilidad 9203153 de 
PEMSA... Conoce del asunto el JPI 26 de Barcelona... que desestima tanto 
la demanda, como la reconvención... Ambas partes apelan a la AP, la cual 
declaró la nulidad del modelo (confirmada aquí por el TS)". 
¿Cómo pudo reconvenir si no había habido acción por infracción, 
según el Art. 126 LP?
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STS1 de 13.05.2004: novedad de modelos de utilidad (2)
(RJ 2004\2740; PEMSA c. Interflex; "Bandeja para soporte de cables") 

Recurso de casación contra la Sent. de 20.03.1998 AP Barcelona Sec.15ª:  
" La Sent. recurrida entendía que no suponía divulgación la incorporación 
de la patente DE 4037412 al Fondo Documental de la OEPM, ya que la en 
parte dificultad del examen de ese Fondo presuponía que el que solicitaba 
los datos ya debería conocer previamente la existencia de la patente, que 
además estaba redactada en alemán, no compartiéndose al efecto el 
criterio de la OEPM, según el que las patentes extranjeras que integraban 
su Fondo Documental, formaban parte del estado de la técnica."... 

Procede mantener la confirmación de la inscripción del Modelo pretendido 
por la demandada "Interflex", por los siguientes razonamientos:

1º Es cierta la distinción que refiere la Audiencia en su primera parte, 
atinente en exclusiva a este Modelo de Utilidad, confirmado por la 
Sentencia de la misma, dado que los arts. 6-2 y 145-1, referidos 
respectivamente a las Patentes y a dichos Modelos, regulan la novedad 
respecto a otros anteriores, en que, para aquéllas, el estado de la técnica
consiste en su "accesibilidad", y en éstos en su "divulgación".
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STS1 de 13.05.2004: novedad de modelos de utilidad (3)
(RJ 2004\2740; PEMSA c. Interflex; "Bandeja para soporte de cables") 

2º "No es lo mismo la posible "accesibilidad" a los datos del Registro, que la 
"divulgación" efectiva para el público (y técnicos) de los mismos.

3º No puede entenderse como "divulgación", que haga, pues, 
prohibitiva su reproducción, la simple recogida en el Fondo 
Documental, pues aunque pueda ser "accesible" a los técnicos y al público, 
el mismo no tiene como fin la "divulgación", dado que no se publican como 
las reivindicaciones de inscripciones, en el Boletín correspondiente, con 
todos sus pormenores (memorias y características) y ya que el acceso a tal 
Fondo se hace a través de claves y dígitos, cuya utilización requiere de un 
previo conocimiento de lo que se pretende identificar, por lo que, se insiste, 
con ello no se da la "divulgación" concreta que el precepto exige; y sin que 
exista, por otro lado, equivalencia de tal método con el de acceso a los 
datos de Bibliotecas para otros fines (consultas en Derecho, etc.).

4º No basta una sola Sentencia de esta Sala para que se pueda 
fundamentar en élla una jurisprudencia, y no lo es la citada (STS1 
23.10.1996), relativas a modelos de utilidad bajo el EPI, que no recogía esa
distinción..."
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¿Cómo se juzga si 
una invención 
protegida por modelo 
de utilidad implica una 
actividad inventiva 
("no resulta del 
estado de la técnica 
de una manera muy
evidente para el 
experto en la 
materia", A. 146 LP)?

Según el 
perito esta 
invención 
era obvia 
para un 
herrero de 
pueblo (con 
perdón)
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metálica que presentaba una rebaba de corte?
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STS1 de 13.05.2004: novedad de modelos de utilidad (4)
(RJ 2004\2740; PEMSA c. Interflex; "Bandeja para soporte de cables") 

Interflex, al contestar a la demanda, planteó, a su vez, reconvención (!?), 
pidiendo que se declarara la nulidad e ineficacia del modelo de utilidad 
9203153 de PEMSA... Conoce del asunto el JPI 26 de Barcelona... que 
desestima tanto la demanda, como la reconvención... Ambas partes apelan 
a la AP, la cual declara la nulidad del modelo (confirmada por el TS).

"e) (En la Sent. AP se dice que PEMSA) ... pretendía, como novedad 
inventiva (sic), la admisión del redondeo de las varillas cortadas con cizalla, 
en cuanto que éstas tenían rebabas, y ello para no dañar a los cables, ni a 
los operarios que manejaban las bandejas; f) la Sentencia, de acuerdo con 
la prueba pericial practicada judicialmente, y en contra del informe de la 
OEPM, entendía que esta actuación, por su obviedad, no constituía 
invento...; g) el segundo motivo del Recurso (de PEMSA), pues, se ciñe a 
tratar de obtener el mantenimiento de tal inscripción, pretendiendo que 
existía, en la Sentencia dictada, una errónea valoración de la prueba...
pues con esa novedad se concretaba precisamente la actividad inventiva, 

como también idéntica finalidad se había pretendido mediante otras varias 
de distinta configuración sencilla. 
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STS1 de 13.05.2004: novedad de modelos de utilidad (5)

"Este 2º motivo, debe también ser rechazado... por lo siguiente: 

A) Se trata de modificar, por el recurrente, la valoración de la prueba
realizada por el tribunal de instancia, por la suya propia, intentando convertir 
el recurso en una tercera instancia, lo que no está permitido, dado que 
la Casación es un recurso extraordinario, y como tal de acceso tasado.

B) Sólo el error patente, por ser arbitrario o irracional el juicio recogido por 
el Tribunal en la valoración de la prueba, podría ser traído a la Casación, 
pero el mismo no se da en el caso presente, como ahora se verá.

C) La Audiencia opta, de entre las pruebas traídas al efecto a los autos, por 
la del perito nombrado en el pleito que se ratificó en su informe, el cual lo 
emite con contradicción, y ello es acertado, y sin que tenga por qué el 
Tribunal aceptar sin más el emitido por la OEPM, que no es vinculante...

E) En cualquier caso, la obviedad del resultado al que llega el Perito, y que 
acepta la Sentencia, es tal, que no es medible o comparable la simplicidad
del redondeo de los cables, punto de partida que ni forma por ello parte del 
estado de la técnica, con otras posibles medidas ofrecidas para mejorar el 
funcionamiento y funcionalidad de las bandejas portacables de que se trata"
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La patente alemana fue declarada nula en la Oficina Alemana de 
Patentes, como resultado de una oposición de Nestlé.

Han habido pleitos por infracción de las patentes equivalentes españolas
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Documento no considerado en el 
examen, pero aportado en la oposición
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y dos reivindicaciones dependientes
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Sentencia errónea respecto a nulidad parcial de 
una patente (ignora el Art. 112.2 LP)

(Julio de 1992. Un juzgado de 1ª instancia de Bilbao. Sentencia 
condenatoria por infracción de una patente de procedimiento de 
preparación de producto alimenticio (helado), concedida bajo el EPI)

La patente de la actora tiene dos grupos de reivindicaciones G1 y G2 
(reivindicaciones 2 y 3 de ES 522.022). El Juez aceptó que las 
reivindicaciones G1 ya eran conocidas en la fecha de prioridad; y que las 
G2 no; pero concluyó que toda la patente era válida, basándose en que 
"el Art. 46 EPI no requiere la completa novedad de la invención para 
hacerla patentable" (sic), y en la Sent. Tribunal Supremo, Sala 1ª de 
26.05.1983 que apoya un "principio de indivisibilidad de la patente", el 
cual era claramente obsoleto, pues en cualquier caso estaba derogado por 
el Art. 112.2 LP, aplicable a la patentes en cuestión.

Aunque la demandada sólo ejecuta el procedimiento de las 
reivindicaciones (no-nuevas) del grupo G1, y para nada las del grupo G2, 
fue ¡condenada por infracción de toda la patente!.
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Recientemente, Unilever parece que ha explotado comercialmente el 
objeto de la reiv. 3 de ES 522.022 (comprado a Frigo en España, en 2005)

Nótese el cambio de marca y de logo
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A mí me gusta más la 
"Comtessa Clásica" que la 
nueva "Viennetta"...

... pero esto nada tiene que 
ver con la propiedad 
industrial.

¡Gracias por la atención!


