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LA REIVINDICACION COMO UNIDAD DE PROTECCION

"Partiendo de que una patente protege tantas invenciones como
reivindicaciones tiene, para determinar si se ha producido invasion de la
exclusiva sera preciso: a) interpretar la reivindicacion o reivindicaciones
afectadas a fin de conocer su sentido técnico y juridico relevante, y asi
poder determinar el alcance de la proteccion que otorga la patente. Y, ello
sentado, b) una comparaciéon entre lo que la patente reivindica tal como fue
concedida, segun su correcto alcance, y la realizacion cuestionada como
infractora. (SAP Barcelona, 14.10.2003; Mag. Luis Garrido; "Mangueras").

Art. 112.2 LP: "Si las causas de nulidad sélo afectan a una parte de la
patente, se declarara la nulidad parcial mediante la anulacion de la o las
reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podra declararse la nulidad
parcial de una reivindicacion."

A las patentes del EPI no se les aplica el Art. 112.1 LP (causas de
nulidad) pero si se les aplica Art. 112.2 LP (no nulidad parcial). "Disp.
Trans. 72 LP: A las patentes y modelos de utilidad concedidos conforme al EPI les
seran de aplicacion las disposiciones de la LP...

a) Titulo sexto, sobre efectos de la patente... (Arts. 50 y 60.1)."

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




Chapter II European Patent Convention

Revocation and prior rights 2000 (EPC 2000) as adopted b\/

P decision of the Administrative
rticle 138 i

Revocation of European patents Council of 28 June 2001

(2) If the grounds for revocation

affect the European patent only in PAR,,A MEDITAR:
part, the patent shall be limited by a ~ ¢Qué efectos
corresponding amendment of the judiciales podria
claims and revoked in part. tener la futura
entrada en vigor de
la revision del CPE
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validity of the European patent, the EUCEELOIEe

En contra del Art. 112.2
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thus limited shall form the basis for

the proceedings.
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REIVINDICACIONES caracteriza porque las correspondientes ruedas

son neumdaticas v de considerable tamano, tanto

1. Patin perfeccionado, que siendo del tipo en lo que se refiere al TIAMIetIo COIMO A sU_prosor,

de los utilizados para el deslizamiento sobre el posibilitando una deformabilidad elastica de las

suelo, ¥ pudiendo ser del tipo “clisico” o bien del 5 mismas que permite su utilizacion en cualguier

tipo “en linea”, v pudiendo estar vinculado soli- tipo de superficie, incluso en tierra, asl como el
damiamente o ser independiente de una bota, se descenso por pendientes v laderas de montana.

"En la sentencia de primera instancia se abordd en primer término la demanda
reconvencional... Puesto que el perito indicé que toda la documentacion obrante
en autos corresponde a patines en linea, mientras que en el modelo de utilidad
se considera la opcion de montar ruedas neumaticas en patines clasicos de
cuatro ruedas, desconociendo este perito si ello ya ha sido contemplado por otras
patentes distintas de las obrantes en autos, el Sr. Magistrado derivo que la
Unica reivindicacién del modelo cuestionado siincorporaba una novedad,
cual es la de considerar la opcion de montar ruedas neumaticas en patines
clasicos; declar6 por ello la nulidad parcial de la Gnica reivindicacion,
limitando la proteccién dispensada por el registro del modelo a las caracteristicas
reivindicadas aplicadas a un patin clasico; y como quiera que la demandada
comercializa patines en linea estimd que su realizacion no infringia el alcance de
la proteccién del modelo de utilidad... No es posible, por mandato legal, la
nulidad parcial de una reivindicacién (art. 112.2 LP). De ahi que el recurso de
la demandada y actora de reconvencion deba ser estimado en este extremo...
(SAP Barcelona 152, 8.10.2004. Mag. Lutss{@asrieo);tre de Patents de la Universitat de Barcelona

@ Patins de randonnée, a roues.

@ Le patin comporte deux roues 1 et 2 alignées, dont
Fantraxe 11 correspond sensiblement & la longueur hors tout
de la chaussure d'un patineur adulte. Le diamétre des roues 1
at 2 est sensiblement égal aux deux tiers de l'entraxe et ces

roues sont gonflables. _
Ces patins s'utilisent sur tous types de terrains, comme des

patins clessiques. FR 2.582.532 Al (pub. 1986)

United States Patent 019 uny 3,877,710
Nyitrai [45] Apr. 15,1975

[54] PNEUMATIC TIRED ROLLER SKATE

(571 ABSTRACT

A two-wheeled pneumatic tired roller skate has each -
wheel mounted on an elongated axle of at least twice
the length of the wheel width and supported by ball
bearings at thé outer extremities of the axle, whereby
the center of gravity always falls between the bearings
regardless of the angle of inclination of the skate.




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 fundamentacion para decidir todas las
cuestiones litigiosas, el Sr. Magistrado de primera instancia abordo en
primer término la demanda reconvencional y, primando en su ejercicio
valorativo el dictamen pericial practicado en autos, concluyo 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 documentacion relativa a las tres dltimas con
anterioridad a la fecha de solicitud del modelo de utilidad del actor), en
cuanto contemplan un tipo de patin dotado de ruedas de considerable
tamafo equipadas de neumaticos 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 esta constituido por todo aquello que
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de proteccén ha sido
divulgado en Espafia por una descripcion escrita u oral, por una utilizaciéon
o por Cualquier otro medio... Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Estado de la técnica - novedad modelo de utilidad (cont.)
"Destaca la distinta terminologia empleada por la Ley con relacion a las
patentes, pues en este ultimo 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 publico... De ahi el fundamento de una diferencia conceptual
gue puede justificar un tratamiento distinto, a los presentes efectos, entre
patentes y modelos de utilidad, y que cobra especial relevancia tratandose
de documentacion depositada en el Fondo Documental de la OEPM,
desde luego accesible al publico, pero de discutible asimilacion al término
divulgacion. La cuestion no es pacifica 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
documentacion de una patente alemana obrante en el Fondo Documental
de la OEPM anticipa la novedad de un modelo de utilidad espafiol, la
STS1 de 13.05.2004 acoge el criterio contrario, declarando que la simple
recogida en el Fondo Documental no equivale a divulgacion 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 divulgacion
previa por el propio titular (?!)... (SAP Barcelona, 8.10.2004; Mag. Luis
Garrido; "Patines") PascuallSegura - Centre te Patents de la Unfversitat de Barcelona
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1.- Envase para pafiueles higiénicos de pa-
pel, constituido por una cubierta laminar gue presenta, en una de
las paredes, una linea de debilitamiento gue delimita una solapa
de apertura sobre la que va dispuesta exteriormente una tira o ban
da adhesiva., que scbresale parcialmente de dicha solapa para su

fijacidén a lo pared, caracterizado porgue la tira o banda citada

presenta, en la zona que sobresale de la solapa, una porcién tranj

versal extrema de menor dimensidn gque dicha zona carente de susta

cia adhesiva, determinando una lengiieta de asidec no fijable a la

pared del envase, para la apertura del mismo.
2.- Envase para pafiuelos higiénices, tal y

como gueda sustar. "ialmente descrito en la presente Yemoria e ilus

trade en el dibujo adjunto.

(sigue sin mencionarse el inventor)
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@ Offenlegungsschrift o
o DE 2949496 A1

@ Aktenzeichen: P 29 49 496.0-27
@ Anmeldetag: §.12.79
11. 6.8

@ Offenlegungstag:

Equivalentes: EP 30.601 & US 4460088
[57] - ABSTRACT

A soft plastic pack for paper facial tissues includes, at
one end of a front wall 15, a tear-open flap 26 defined by
converging perforation lines 29, 30 extending inwardly
from corners 27, 28 of the pack. The lines are joined by
a through cut 32, which is overlaid by an adhesive strip
40 to facilitate initial opening and reclosing.

or of the blank. A gripping end free of adhesive enables

the pack to be opened by detaching the adhesive tape

from the pack and by pulling open the tear-open flap by e saccon
further nulling of the adhesive tape. : .

STS1 de 23.10.1996: novedad de modelos de utilidad (1)
(RJ 1996/7239; Scott c. Sarrié y Sarrio TisU; "envases de pafiuelos")

Scott demandé a Sarrié por infraccion de los modelos de utilidad ES
261.862 y 279.174. EI JP1 5 de Pamplona estimé la demanda. La AP revoco
la sentencia, declarando la nulidad de ambos modelos. Scott recurrié al TS.

"El motivo primero (del recurso de casacion), al amparo del art. 1692.3.°
LECiv, acusa infraccion del art. 359 LECiv por incongruencia, en tanto las
demandadas y ahora recurridas no pidieron mas que la desestimacion
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 via de la excepcion en lugar de la reconvencion al amparo del art. 126 LP
gue lo permite..., la Audiencia, al estimar esta excepcion, forzosamente tuvo
gue 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 estimacion era la base l6gica y la "ratio decidendi”
juridica de su fallo absolutorio, luego hizo en el mismo las declaraciones
necesarias que exigia el debate."

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

iEl Tribunal hizo lo que nadie le pidio!




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 analisis del material probatorio obrante en
autos, decide la Audiencia, fundamentalmente de la prueba pericial, que
cuando se solicitaron los precitados modelos "los objetos que protegian
eran ya conocidos y divulgados en Espafia desde que se deposito la
patente alemana DE 2949496 en el Fondo Documental del RPI, estando
anticipados en aquélla, sin que respecto a ésta aporten novedad alguna.

(EI motivo de recurso) no es aceptable porque: A) Los arts. 143, 145y
146 de la LP no son de aplicacion 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 s6lo nacional
sino mundial y en ella basa su fallo, sino que afirma rotundamente que sus
objetos no tenian novedad en Espaiia...; C) No puede negarse que con el
deposito de la patente alemana en el Fondo Documental del RPI se
pone a disposicion del publico... 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." Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
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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 presento demanda frente a Interflex, pidiendo
gue 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 publico, puesto que ya se
fabricaban hacia mas de 25 afios, y asi 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
disposicion del publico, ... Interflex se opuso a dicha peticion, alegando que
la incorporacion al Fondo Documental de la patente alemana no suponia su
conocimiento suficiente por los industriales espafoles...

b) Interflex, al contestar a la demanda, planted, a su vez, reconvencion,
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 reconvencion... Ambas partes apelan a la AP, la cual
declard la nulidad del modelo (confirmada aqui por el TS)".

2C0l [pbidls tasenyanty o e el ietice secion per fuleeslin,
segun el Art. 126 LP?

STS1 de 13.05.2004: novedad de modelos de utilidad (2)
(RJ 2004\2740; PEMSA c. Interflex; "Bandeja para soporte de cables")

Recurso de casacion contra la Sent. de 20.03.1998 AP Barcelona Sec.15%
" La Sent. recurrida entendia que no suponia divulgacién la incorporacion
de la patente DE 4037412 al Fondo Documental de la OEPM, ya que la en
parte dificultad del examen de ese Fondo presuponia que el que solicitaba
los datos ya deberia conocer previamente la existencia de la patente, que
ademas estaba redactada en aleman, no compartiéndose al efecto el
criterio de la OEPM, segun el que las patentes extranjeras que integraban
su Fondo Documental, formaban parte del estado de la técnica."...

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

1° Es cierta la distincion 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 "divulgacion”.

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




STS1 de 13.05.2004: novedad de modelos de utilidad (3)
(RJ 2004\2740; PEMSA c. Interflex; "Bandeja para soporte de cables")

2° "No es lo mismo la posible "accesibilidad" a los datos del Registro, que la
"divulgacion” efectiva para el publico (y técnicos) de los mismos.

3° No puede entenderse como "divulgacion”, que haga, pues,
prohibitiva su reproduccion, la simple recogida en el Fondo
Documental, pues aunque pueda ser "accesible" a los técnicos y al publico,
el mismo no tiene como fin la "divulgacion”, dado que no se publican como
las reivindicaciones de inscripciones, en el Boletin correspondiente, con
todos sus pormenores (memorias y caracteristicas) y ya que el acceso a tal
Fondo se hace a través de claves y digitos, cuya utilizacion requiere de un
previo conocimiento de lo que se pretende identificar, por lo que, se insiste,
con ello no se da la "divulgacion” 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.).

4° 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 recogia esa

d |St| nC|én . _" Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
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Un problema que se presenta en este tipo de (@ Namero de publicacién: 1 022 876
rejillas de soporte consiste en el hecho de que las ) Namero de salicitud: U 9203153
varillas transversales se obtienen a partir de una
barra o varilla de longitud definida, que se corta
en trozo de la longitud apropiada mediante ci-
zalladura con un golpe de cuchilla, lo que origina
una rebaba_en el borde circular de cada extremo
cortado de este modo.

Dichas rebabas son el origen de serios inconve-
nientes, uno de los cuales consiste en el hecho de
que, al colocar los conductores dentro de la ban-
deja, el aislamiento exterior de los mismos puede
engancharse en dichas rebabas v originar roturas
que podrian originar posteriormente averias mas
graves. Por otra parte, existe también el peligro
de que se danen los operarios durante la manipu-
lacion de los conductores al realizar las operacio-
nes anteriormente citadas. .

Con el presente invento se consigue obtener
una solucion que elimina el problema de manera
sencilla y que resulta mas barata que las solucio-
nes propuestas anteriormente, consistiendo dicha
solucién en redondear los extremos de la varilla a
continuacion de la operacion de corce de la misina,
a su longitud prevista.

¢,Era muy obvio redondear un extremo de varilla . . paens de 1a Universiat de Barcelona
metalica que presentaba una rebaba de corte?

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, planted, a su vez, reconvencion (!?),
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 reconvencion... Ambas partes apelan
ala AP, la cual declara la nulidad del modelo (confirmada por el TS).

"e) (En la Sent. AP se dice que PEMSA) ... pretendia, como novedad
inventiva (sic), la admision del redondeo de las varillas cortadas con cizalla,
en cuanto que éstas tenian rebabas, y ello para no dafar 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, entendia que esta actuacion, por su obviedad, no constituia
invento...; g) el segundo motivo del Recurso (de PEMSA), pues, se cifie a
tratar de obtener el mantenimiento de tal inscripcion, pretendiendo que
existia, en la Sentencia dictada, una errénea valoracion de la prueba...
pues con esa novedad se concretaba precisamente la actividad inventiva,
como también idéntica finalidad se habia pretendido mediante otras varias
de distinta Conﬁguraci()n sencilla. Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




STS1 de 13.05.2004: novedad de modelos de utilidad (5)

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

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

B) Sdlo el error patente, por ser arbitrario o irracional el juicio recogido por
el Tribunal en la valoracion de la prueba, podria ser traido a la Casacion,
pero el mismo no se da en el caso presente, como ahora se vera.

C) La Audiencia opta, de entre las pruebas traidas al efecto a los autos, por
la del perito nombrado en el pleito que se ratifico en su informe, el cual lo
emite con contradiccion, y ello es acertado, y sin que tenga por qué el
Tribunal aceptar sin mas 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 oposicion de Nestlé.

Han habido pleitos por infraccion de las patentes equivalentes espafolas

Documento no considerado en el
examen, pero aportado en la oposicion
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UN APARATO PARA CONFECCIONAR UN PRODUCTO COMPUESTO COMESTIBLE PARA
CONFITERTA.
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1. Aparato para confeccionar un produclo compues-
to comestible para confiteria, caracterizado por la existen-
cia de un receptor transportador, dispuesto para recibir la
materia que sale de los medios dc extrusidn ranurados para
producir una multiplicidad (por ejemplo cuatro, por lo menos)
de delgadas capas extruidas superpuestas, de materizl de con-
fiteria extruible, dispuestos de preferencia para exbruir ca-

pas de menos de aproximadamente 5 mm de grueso.
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y dos reivindicaciones dependientes
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UN PROCEDIMIENTO PARA CONFECCIONAR UN PRODUGCTO COMFUESTO COMESTIRLE Lt
PARA CONFITERTA. . .

REIVINDICACTONES

1. Un procedimiento para confeccionar un producto
compuesto comestible para confiteria, caracterizado porgque
se extruye un material de confiteria extruible, tal como un
material de confiteris helado y aireado, en una mulbtiplici-
dad de delgadas capas superpuestas, sobre un receptor-trans-
portador, éiendo de preferencia cada capa de un espesor in;e—

rior a sproximadsmente 5 mm.

2. Un procedimiento segin la reivindicacién 1, ca-

racterizado porque las delgadas capas superpuestas se extru-

yen desde una sucesidn de aberburas de salida, de extrusion,

en forma de ranuras.
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UN PROCEDIMIENTOQ FPARA CONFECCIONAR UN PRODUCTO COMFUESTO COMEBTIBLE
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REIVINDICACTONES

1. TUn procedimiento para confecclonar un producto
compuesto comestible para confiteria, caracterizado porgue
se extruye un material de confiteria extruible, tal como un
material de confiteris helado y sireado, en una multiplici-
dad de delgadas capag superpuestas, sobre un " recepbor-trans-
portador, siendo de preferencia cudg capa de un espesor 1n¢e—
rior a sproximadamente 5 mm.

3. Un procedimiento segim la reivindicaciodn 1, ca-
racterizado porque las delgadas capas superpuestas se forman

mediante sucesivos pasos relatives hacia delante y nacia

atras, de una abertura de salida, para extrusion, en forma

de ranura, con respecto a un substrato.
1

°E®[

UMERD ® A1

L Yo W W

@

| )
TS
2 Mayo 1.98%

8404158

Ok

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Sentencia errOnea respecto a nulidad parcial de
una patente (ignora el Art. 112.2 LP)

(Julio de 1992. Un juzgado de 12 instancia de Bilbao. Sentencia
condenatoria por infraccion de una patente de procedimiento de
preparacion 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 acepto que las
reivindicaciones G1 ya eran conocidas en la fecha de prioridad; y que las
G2 no; pero concluy6 que toda la patente era valida, basandose en que
"el Art. 46 EPI no requiere la completa novedad de la invencién para
hacerla patentable" (sic), y en la Sent. Tribunal Supremo, Sala 12 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 cuestion.

Aunque la demandada solo ejecuta el procedimiento de las
reivindicaciones (no-nuevas) del grupo G1, y para nada las del grupo G2,

fue jcondenada por infraccidén de toda la patente!.
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Recientemente, Unilever parece que ha explotado comercialmente el
objeto de lareiv. 3 de ES 522.022 (comprado a Frigo en Espafa, en 2005)
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Noétese el cambio de marca y de logo

A mi me gusta mas la
"Comtessa Clasica" que la
nueva "Viennetta"...

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

iGracias por la atencion!
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