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Resument: El derecho de patentes en nuestro ordenamiento juridico
no se consolida de manera efectiva hasta 1992, fecha en la que desaparece
el régimen transitorio establecido por Espafia en la Ley de Patentes de 20
de marzo de 1986, al admitirse la patentabilidad de productos quimicos
y farmacéuticos, y no sélo la de los procedimientos para su obtencion.
La integracién en nuestro sistema juridico del Acuerdo sobre los aspec-
tos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comer-
cio (ADPIC), modifica el derecho de patentes existente en Espania, que
ha necesitado la intervencién de los 6rganos jurisdiccionales para una
adecuada interpretacién de sus preceptos, y cuyo analisis es objeto del
presente articulo.

Palabras clave: Propiedad Industrial, Patentes, productos, procedi-
mientos, farmacéutica, ADPIC.

Abstract: Patent rights in our legal system are not effectively con-
solidated until 1992, date in which disappears the transitory regime
established by Spain in the Patent Law of march the 20 of 1986, and
whenchemical and farmaceutical products become admitted to be pa-
tentable, and not just the process to obtain them. The adherence of the
Agreement about the aspects of intellectual property related with the
commerce (ADPIC), to our juridical system, modifies the patent right
that existed in Spain, which has always needed the intervention of the
Court, for a suitable interpretation of their precepts, and whose analysis
is the objective of the present article.
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I.  INTRODUCCION

En Espana no existe un verdadero derecho de propiedad industrial
en patentes hasta 1992; esta situacion difiere de la establecida en otros
paises de la Unién Europea donde la proteccién alos derechos de propie-
dad industrial ha sido mayor y mds antigua en el tiempo.

Antes de analizar las diferentes resoluciones judiciales objeto de este
trabajo, conviene delimitar el marco legal del derecho de patentes en
nuestro pais de la siguiente manera:

II. LASPATENTES DE PRODUCTO CON ANTERIORIDAD AL ACUERDO ADPIC

Con anterioridad al 7 de octubre de 1992 en Espana no se permitia
la patentabilidad de los productos quimicos y farmacéuticos. El apartado
segundo del articulo 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929,

disponia que no podran ser objeto de patentes:

““48. 2° Los productos 0 los resultados industriﬂ[es, las fo’rmu[ﬂs ﬁzrmacéu—
ticas y los medicamentos y las de los alimentos para la especie humana o los
animales; pero si lo serdn los apartados para obtenerlos’.

Asi pues, este precepto prohibia patentar productos quimicos y far-
macéuticos sin excluir las patentes de procedimiento. Razones del pro-
pio derecho de patentes (tal y como era entendido en aquellos anos) y
de naturaleza politico-econémica hicieron que el avance en esta materia
fuera mas lento en Espafa que en otros paises de nuestro entorno'.

'LEMA DEVESA y TATO PLAZA, (2007): 2 a S.
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El Convenio sobre concesién de Patentes Europeas realizado en Mu-
nich el 5 de octubre de 1973 admitia la patentabilidad tanto de produc-
tos como de procedimientos quimicos y farmacéuticos. El compromiso
con este Tratado le fue exigido a Espana para su adhesién a la CCEE.
En el protocolo 8 al Tratado de Adhesién a las Comunidades Europeas,
firmado en Madrid el 12 de junio de 1985 nuestro pais se comprometia a
su adhesién, que realizé de manera efectiva el 10 de julio de 1986.

El Estado Espanol, se acogié a la reserva prevista en el articulo 167.2.a)
del Convenio, que senalaba la posibilidad de que las patentes europeas
que confiriesen proteccion a productos quimicos, farmacéuticos o ali-
menticios no surtirian efectos o podrian ser anuladas. De estas dos op-
ciones, ineficacia o nulidad, Espafia sélo se acogié a la primera. En el
instrumento de adhesion al CPE se recoge que: “Conforme a lo previsto
en el articulo 167.2.a) las Patentes Europeas, en la medida en que confie-
ran proteccion a productos quimicos o farmacéuticos como tales no surtirin
ningin efecto en Espana’.

El 10 de octubre de 1986, el Gobierno Espafiol firmé el Real Decre-
to 2424/1986 relativo a la aplicacién del Convenio sobre la concesién
de patente europea, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, cuya Dis-
posicion Transitoria senala que: “En virtud de la reserva temporal hecha
en el momento del depésito del Instrumento de Adhesion de Espana al
Convenio de Munich sobre la concesién de patente europea de 5 de oc-
tubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en el articulo 167, apartado 2
del Convenio, las patentes europeas que designen a Espaia no producivin
ningin efecto en Espania en la medida en que confieran proteccion a produc-
tos quimicos y farmacéuticos y mientras dichas reservas estén en vigor’.

Si se observa con atencién, tanto en el Instrumento de adhesién de
Espana al Convenio de Patentes, como en el Real Decreto 2424/1986,
Espana sélo incluy6 la reserva referida a la carencia de efectos de una
patente europea, pero no se reservo la posibilidad de que fuese declarada
nula. En consecuencia, una patente europea de producto farmacéutico
podria ser valida pero no producia efectos en Espana.

La Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes, si bien introdujo la
patentabilidad de las invenciones nuevas, que implicasen una actividad
inventiva y fueran susceptibles de aplicacion industrial, sin excluir las in-
venciones de producto quimicas y farmacéuticas, estableci6 un régimen
transitorio en su Disposicién Transitoria Primera limitando la patenta-
bilidad de las invenciones de productos quimicos y farmacéuticos antes
del 7 de octubre de 1992, y senalando en el apartado segundo de la men-
cionada Disposicién que: “Hasta esa fecha no tendyd vigencia ninguno de
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48 Concepcion Escudero Herrera

los articulos contenidos en la presente Ley en los que se dispongﬂ la paten-
tabilidad de invenciones de productos quimicos y farmacéuticos ni aquellos
otros preceptos que se relacionan indisolublemente con la patentabilidad de
los mismos’”.

De lalectura de la normativa expuesta y como consecuencia de la re-
serva realizada por Espana al articulo 167 del Convenio sobre concesién
de Patente Europea, y el régimen transitorio establecido por la normativa
nacional en su Ley de patentes, se concluye que:

1° Desde 1986 hasta el 7 de octubre de 1992 no podian conceder-
se patentes de producto quimicas y farmacéuticas. Tampoco se podrian
conceder patentes de producto con posterioridad al 7 de octubre de 1992
a solicitudes anteriores a esta fecha.

2° Por otra parte y en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 167.5
del CPE, la patente europea cuya solicitud se hubiera realizado con an-
terioridad a 7 de octubre de 1992, con designacién a Espafa, nunca pro-
ducird efectos en nuestro pais®.

Como senala el profesor OTERO?, “basta aqui estaba perfectamente
claro el régimen juridico aplicable a las patentes sobre invenciones de pro-
ducto quimicas y farmacéuticas. De tal suerte que si Esparia no hubiese sus-
crito el ADPIC, habria que responder sin ningiin género de duda que una
solicitud de patente espariola sobre una invencion de producto farmacéutico
presentada antes del 7 de octubre de 1992 no podria ser concedida por la
OEPM y que una patente europea del mismo tipo solicitada antes de esa
fecha, que designara a Espania, no podia surtir efectos en nuestro pais’.

III. EL ACUERDO ADPIC Y EL REGIMEN TRANSITORIO DE LAS PATENTES DE PRODUC-
TOS FARMACEUTICOS

El ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propie-
dad Intelectual Relacionados con el Comercio) figura como Anexo 1.c
del Acuerdo por el que se establece la Organizacién Mundial del Comer-
cio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994. Este acuerdo fue rati-
ficado por Espana el 30 de Diciembre de 1994 y publicado en el BOE de

fecha 24 de enero de 1995. Se integraba asi en el ordenamiento juridico

2Para LEMA y TATO (2007): 13 dicha consecuencia se producir4 atin cundo la patente hubiese sido
concedida con posterioridad a aquella fecha o cuando habiendo sido concedida con anterioridad, extienda
sus efectos mds alld del 7 de octubre de 1992. En este sentido el articulo 167.5 se muestra terminante al
afirmar que “los efectos de la reserva subsistirdn durante toda la duracion de esas patentes”.

3 OTERO LASTRES (2005): 187.
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espanol una norma de implicaciones directas sobre el sistema de patentes
existente hasta ese momento.

1. Incidencia del ADPIC sobre el régimen juridico del derecho de patentes en
Espana

{Qué efectos tienen los preceptos del ADPIC sobre el régimen juri-
dico existente para la patentabilidad de productos quimicos y farmacéu-
ticos?

Como ya hemos senalado, el ADPIC fue ratificado en Espana el 30
de diciembre de 1994 y publicado en el BOE el 24 de enero de 1995. Sin
embargo el articulo 65.1 del citado anexo dispone que: “siz perjuicio de
lo dispuesto en los parrafos 2,3 y 4 ningiin Miembro estard obligado a apli-
car las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo
general de un ano contado desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo

sobre la OMC”.

Existe no sélo en la doctrina sino también en la jurisprudencia dos
criterios respecto de la fecha de aplicacién. Para algunos autores, el pre-
cepto establecia la facultad de aplazar la entrada en vigor del acuerdo;
sin embargo, Espana al ratificar el Convenio no se pronuncié sobre ese
periodo transitorio. Por lo tanto en aplicacién del articulo 96 de la Cons-
titucién y 1.5 del Cédigo Civil entré en vigor el 25 de enero de 1995%
Sin embargo la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en la Instruccién
2/1995 consideré que la fecha de entrada en vigor erala de 1 de enero de
1996. En igual sentido se pronuncian LINAN NOGUERAS®, MAN-
GAS MARTINS OLESTI RAYO y FERNANDEZ PONS’.

2. La extensidn de los efectos del ADPIC a toda la materia patentable

El ADPIC admite la patentabilidad de los productos quimicos y far-
macéuticos, sin limite en cuanto a la materia patentable; en este sentido
el articulo 27 expresa:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2 y 3, las patentes podrin ob-
tenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entranen una

i MONTANA MORA (2005): 733

s LINAN NOGUERAS (2005).

s MANGAS MARTIN (2005): 71.

7OLESTI RAYO y FERNANDEZ PONS (2005): 153.

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcald I (2008) 45-66




50 Concepcion Escudero Herrera

actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial. Sin perjui-
cio de lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo 65, en el pdrrafo 8 del articulo
70 y en el pdrrafo 3 del presente articulo, las patentes se podyin obtener y
los derechos de patente se podrin gozar sin discriminacion por el lugar de
la invencidn, el campo de la tecnologia o el hecho de que los productos sean
importados o producidos en el pais”.

Por su parte, su articulo 70.1, recoge la irretroactividad general del
ADPIC; sin embargo, el articulo 70.2 extiende la proteccién a toda
materia existente en la fecha de aplicacién del Acuerdo. Los citados pre-
ceptos senalan:

“El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados an-
tes de la fecha de aplicacion del Acuerdo para el Miembro de que se trate”.

“Salvo disposicion en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones re-
lativas a toda la materia existente en la fecha de aplicacion del presente
Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miem-
bro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de

»

proteccion establecidos en el presente Acuerdo (...)”.

El problema fundamental se plantea, por un lado en la interpretacion
que se realice de los dos apartados del articulo 70, y por otro en cémo
entender el juego conjunto de los preceptos del ADPIC con la reserva
efectuada por el Reino de Espana en el Instrumento de Adhesién de 10
dejulio de 1986 en relacién con el articulo 167.2.1) del Convenio de Mu-
nich y el régimen transitorio de proteccién de las patentes de producto,
contenido en la Disposicion Transitoria Primera de la Ley de Patentes.

Actualmente, los 6rganos jurisdiccionales espafoles van sentando
criterio respecto de las cuestiones expuestas en el parrafo precedente,
siendo el objetivo de las pdginas que siguen, ofrecer al lector una visién
objetiva sobre los recientes pronunciamientos jurisprudenciales.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de enero
de 2008, Seccién decimoquinta que enfrentd a las mercantiles LABO-

RATORIOS CINFA, S.A, ALTER, S.A y KERN PHARMA, S.L con-
tra LILLY AND COMPANY LTD? en el proceso ordinario 601/2005,

% Los hechos que motivaron la presentacion de la demanda fueron los siguientes: La empresa LILLY
desarroll6 en los anos 70 nuevos compuestos quimicos caracterizados por su utilidad sobre el sistema ner-
vioso central. En 1975, LILLY patentd una tienobenzodiacepina y un procedimiento para su obtencion,
que en Espana, se cifi6 al procedimiento.

El procedimiento patentado para la obtencién de esta benzodiacepina tenia tres variantes:

1. CICLACION (no es objeto del litigio)

2. ADICION EN UN PASO: Se afiade al compuesto de partida un anillo quimico ya aquilado, esto

es, un anillo al que ya se ha incorporado o anadido otro compuesto.
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seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nimero 3 de Barcelona, ilustra
sobre los problemas planteados: “se asiste al enfrentamiento de dos tesis
que divergen sobre la eficacia que estas dos normas, los articulos 27.1 y 70
del ADPIC han tenido sobre el ordenamiento juridico’

La tesis que sostiene el sector de innovadores de la industria farma-
céutica es: “La inclusion de las patentes de producto en el articulo 27 y
la extension de esta regulacion a toda la materia existente en la fecha de
aplicacion del ADPIC, han supuesto, a partir de la entrada en vigor de
este acuerdo internacional, la alteracion del sistema juridico diseriado en
Espania para la proteccion de este tipo de patente como consecuencia de la
reserva efectuada al CPE, derogando de hecho esta reserva y dejindola
sin operatividad. La tesis se apoya generalmente en la preponderancia del
ADPIC como acuerdo internacional sobre la reserva al CPE, aplicando la
normativa sobre los tratados internacionales; en la eficacia self-executing
de las normas del ADPIC y su invocabilidad directa ante los tribunales
nacionales; en la inexistencia de competencia al respecto del TJUE, al no
existir normativa comunitaria en la materia; y en la imposibilidad de una
interpretacion unilateral de las normas del ADPIC, prescindiendo de la
doctrina dictada por el drgano de Apelacion de la OMC”.

3.AQU ILACION: Al compuesto de partida se le ahade un anillo y posteriormente, en un segundo
paso, este anillo se aquila.

Esta patente caducé en 1997. Empleaba una férmula tipo Markush, es decir, una férmula genérica que,
utilizando sustituyentes en sus estructuras quimicas, puede dar lugar a una multiplicidad de productos
finales, los cuales, sin embargo, no son objeto de una descripcion explicita en las reivindicaciones de la pa-
tente. Uno de esos productos es la olanzapina. LILLY en una patente de seleccidn registra este compuesto
en los afios 1990-1991, incluyendo en la patente un procedimiento para su obtencion con dos variantes:
la ciclacién y la adicién en un solo paso.

En Espafa se solicita el 24 de abril de 1991 como ES 2078440, con arreglo a cuatro reivindicaciones
de procedimiento y se aflade una quinta reivindicacion, en la que aunque se redacta como una patente de
procedimiento es una auténtica patente de producto, un medicamento de olanzapina.

La mencionada patente es concedida por la Oficina Espafola de Patentes con fecha 3 de agosto de
1995. Desde 1996 LILLY comercializa la olanzapina bajo la marca ZYPREXA.

Por su parte, los laboratorios CINFA, KERN Y ALTER se proponen comercializar un genérico
de olanzapina para lo cual se disponen a proveerse del compuesto por la multinacional indicial DR.
REDDY 'S LABORATORIES LTD (en adelante DRL). Las tres demandantes consideran que el proce-
dimiento de DRL se corresponde con el procedimiento de aquilacion que ya aparecia en la 1* patente de
LILLY, esto es, de adiccién en dos pasos, procedimiento este que, sin embargo, no fue reivindicado por
LILLY en la segunda patente, pues s6lo recoge la ciclacién y la adiccidn en un solo paso.

Con estos antecedentes, las demandantes interponen la demanda para obtener una declaracién judi-
cial:

1. Que declare que la explotacion de olanzapina obtenida segun el procedimiento DRL no constituye una
violacién de las reivindicaciones 1 a 4 de la patente ES 2078440 de LILLY.

2. La declaracion de nulidad de su reivindicacion 52 por tratarse de una patente de producto anterior al 7 de
octubre de 1992 ¢ ineficaz en nuestro Derecho por mor de la reserva al CPE.

3. De no aceptarse esta nulidad, una declaracion judicial de que el procedimiento DRL no viola tampoco la
52 reivindicacién.
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Para los defensores de esta tesis, a) el ADPIC serfa aplicable a las
patentes de producto y procedimiento existentes desde la fecha de apli-
cacion en Espana: 1 de enero de 1996; b) es posible reivindicar la patente
de producto sobre la de procedimiento vigente.

Por el contrario, la tesis que defiende el sector industrial del medi-
camento genérico, ‘niega tajantemente que puedan anadirse reivindi-
caciones de producto a patentes solicitadas antes del 7 de octubre de 1992
mientras esté vigente la reserva espaiiola al CPE. Para ello, se argumenta
que la eficacia del articulo 70.2 al referirse a la materia existente, se limita
a las patentes de procedimiento, que son las vilidamente concedidas, y a las
patentes de producto solicitadas con posterioridad al 7 de octubre de 1992;
en esta tesis, el ADPIC sdlo crea obligaciones en el dmbito interestatal y no
crea derechos y obligaciones de cara a los particulares, por lo que no es de
invocacion directa ante los tribunales”

Enunciadas las posiciones de los distintos sectores de la industria far-
macéutica, veamos en las siguientes paginas los pronunciamientos tanto
de la doctrina como la de los Juzgados y Tribunales en algunos de los
temas mds polémicos que, sobre el derecho de patentes en el dmbito far-
macéutico se han planteado.

3. Carécter retroactivo del ADPIC

Elarticulo 70.1 del ADPIC dispone que el citado acuerdo no genera
obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicaciéon
del Acuerdo. Por su parte, el apartado segundo del citado precepto legal,
establece que el acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia
existente en la fecha de aplicacién del acuerdo y que esté protegida en ese
Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los
criterios de proteccidn establecidos en el presente acuerdo.

El problema se plantea con la interpretacién de la frase: “actos reali-
zados antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo”. ¢Qué es lo que se en-
tiende por “actos realizados”?; ¢hay que entender las patentes concedidas
o pendientes de registro, o por el contrario hechos concluidos que no
producen efectos juridicos? Vedmoslo:
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Segtin el Organo de Solucién de Diferencias de la OMC? y la mayo-
ria de la doctrina®, el articulo 70 del ADPIC no puede surtir el efecto
de excluir a las patentes en vigor del 4mbito de aplicacién del ADPIC,
al considerar que ‘e/ uso de las palabras actos realizados’ sugiere que lo
que ha sido hecho estd actualmente completo y acabado’, lo que, ‘excluye
los casos, con inclusion de los derechos y obligaciones existentes, que no es-
tdn acabados”. Si estas palabras “se interpretaran de manera que abarcasen
todas las situaciones que siguiesen existiendo en relacion con las patentes

concedidas antes de la fec/m de aplz’mcio’n del Acuerdo sobre los ADPIC

para un Miembro, entonces el parrafo 1 del articulo 70 impediria la aplica-
cidn de prdcticamente la totalidad del Acuerdo sobre los ADPIC a derechos
conferidos por patentes creadas por esos actos, lo cual no estaria en confor-
midad con el 0bjet0 ¥ ﬁn del Acuerdo sobre los ADPIC....” Por consiguiente,
el articulo 70.1 no puede interpretarse de manera que se excluyan los
derechos existentes, como los derechos de patentes, incluso si esos derechos
han surgido de actos realizados antes de la fecha de aplicacion de dicho
Acuerdo para un Miembro. (La negrita es nuestra).

* El informe del Organo de Solucién de Diferencias (OSD) de la OMC, se ha pronunciado en el
asunto Canadd. Periodo de proteccion mediante patente. En este caso, Estados Unidos consideraba que el
articulo 45 de la Ley de Patentes Canadiense, al establecer un periodo de proteccién de diecisicte anos
desde la fecha de concesion a las patentes solicitadas antes del 1 de octubre de 1989, infringia los articulos
33y 70 del Acuerdo ADPIC, puesto que en éste se establece un periodo de proteccion de 20 afios desde la
fecha de la solicitud prevista por el acuerdo. Los hechos que motivaron la reclamacién son los siguientes:
segun la legislacion canadiense de patentes vigente hasta 1989, las patentes tenfan reconocido un plazo
de duracién de 17 afios desde la fecha de su concesion; a partir de 1989, Canadé reformd su legislacion,
alargando el plazo de duracién de las patentes a 20 afos. Este cambio legislativo supuso la coexistencia en
Canad4 de dos regimenes distintos para las patentes: las patentes solicitadas antes de 1989 quedarian suje-
tas a la antigua ley y conservarfan el plazo de duracion de 17 afios, las patentes solicitadas posteriormente
estarfan regidas por la nueva ley y tendrfan un plazo de duracién de 20 anos contados desde la fecha de la
solicitud de la patente”).

OLESTIRAYO y FERNANDEZ PONS (2005): 162 y 163, sefalan que la interpretacion efectuada
del articulo 70 del ADPIC se atiene a las previsiones de la Convencién de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969, cuyos articulos 31 a 33 recogen las normas generales sobre interpretacion de los tratados
internacionales, que deben aplicar tanto las jurisdicciones internacionales como las nacionales. Es mds el
érgano de Apelacion invocd expresamente las reglas de interpretacion de la Convencién de Viena y mos-
tr6 la concordancia sustancial entre las previsiones del articulo 70 del Acuerdo ADPIC vy las previsiones
del articulo 28 de la Convencidn de Viena, subrayando que su interpretacion del articulo 70 del Acuerdo
ADPIC “no implica una aplicacién ‘retroactiva’ del Acuerdo sobre los ADPIC propiamente dicha, pues
se subsume dentro del caso de “situaciones que no han dejado de existir, contemplado bajo el propio prin-
cipio general de irretroactividad de los tratados internacionales.

1" MANGAS MARTIN, (2005): 76. considera que la interpretacién unilateral de Espafia del art. 70.1
es insostenible, pues dejarfa sin efecto ttil el articulo 70.2 En este mismo sentido se pronuncia: HER-
NANDEZ, (2005): 265, al seialar que: “el ‘concepto materia existente” hay que entenderlo como aquello
que no ha terminado, que sigue existiendo, que sigue produciendo efectos econdmicos o juridicos. Un
ejemplo de materia existente serfa el derecho de patente, ya esté concedida, ya esté en tramite. Es un dere-
cho que existe cuando el ADPIC entra en vigor”. LINAN NOGUERAS (2005): 47.
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El articulo 70.2 incluye toda la materia existente sobre las patentes
en vigor o en tramite de solicitud en el momento de entrada en vigor del
ADPIC para cado Estado miembro.

Al afectar la nueva regulacién del ADPIC a todas las patentes exis-
tentes, se entiende que produce una aplicacién retroactiva, y que ésta es
posible, como senala el art. 28 del Convenio de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, si tal intencién se desprende del Tratado o conste de
algun modo (como sucede con el art. 70.2 del ADPIC). En efecto, el
ADPIC, extiende su 4mbito de aplicacion a todas las patentes en vigor y
no sélo a las que se registren o soliciten a partir de 1 de enero de 1996.

Para OLESTI RAYO'y FERNANDEZ PONS!!, la finalidad de las
anteriores disposiciones es coincidente: ‘extender el régimen mds favora-
ble del Acuerdo ADPIC a las patentes que estén en vigor y a las solicitadas
previamente y que todavia estén pendientes de concesion con independencia
de la fecha en que fuese presentada la solicitud de la patente. (...) la inclu-
sion del articulo 70.3 es significativa, pues si el Acuerdo ADPIC sélo cubrie-
se las solicitudes presentadas después de su ‘fecha de aplicacion’ seria ocioso
detallar que dicho Acuerdo no se aplica a las patentes ya caducadas’.

Para REMIRO BROTONS" “la materia existente”, es la materia
“protegida’, la materia objeto de una patente. De ser asi las patentes en
vigor pueden beneficiarse de las obligaciones que el Acuerdo impone.

'}451', una patente de producto, podm’ traspasar la ﬁontem que hasta la
entrada en vigor del Acuerdo ADPIC no la permitia. En el caso de Espana
eso supondria admitir patentes europeas de producto solicitadas antes del 7
de octubre de 1992 y concedidas antes del 1 de enero de 1996. Asimismo,

"OLESTIRAYO Y FERNANDEZ PONS, (2005): 158.

12 Op. cit,, pdg. 115. En parecidos términos se pronuncia SELLARES SIERRA: “La patentabilidad
de los productos quimicos y farmacéuticos desde la perspectiva del Derecho Internacional publico”, La
Ley, ntimero 6022, 20 de mayo de 2004. En su opinién “Mientras que en virtud de lo dispuesto en el art.
167.2.a) del Convenio de las patentes europeas y la reserva formulada a la misma por el Estado espafiol,
las patentes europeas solicitadas antes del 7 de octubre de 1992, en la medida en que confieran proteccion
a productos quimicos farmacéuticos como tales, no podian surtir ningun efecto en Espaiia, este régimen
juridico se vio modificado a partir del dia 25 de enero de 1995, fecha en la que, tras su publicacién en el
BOE, empezé a ser de aplicacion en Espafia el ADPIC. Desde dicha fecha, son vilidas y producen efectos
en Espana las reivindicaciones de producto relativas a invenciones quimicas o farmacéuticas solicitadas
antes del 7 de octubre de 1992 y comprendidas en el 4émbito de aplicacion del articulo 70.7 del Acuerdo,
las cuales incluyen todas las patentes europeas cuya concesion se publicé a partir del 25 de abril de 1994
y todas las patentes concedidas con anterioridad cuyo procedimiento de oposicién o recurso no habia
finalizado mediante resolucién firme el 25 de enero de 1995”. En sentido contrario, se pronuncian LEMA
DEVESAY TATO PLAZA, op.cit.,, pégs. 18 y ss. OTERO LASTRES, op. cit., pdg. 198 considera que es
indiscutible la eficacia del articulo 70.7 sobre las patentes de invenciones de producto quimicas y farma-
céuticas solicitadas antes del 7 de octubre de 1992, pero atin no concedidas el 1 de enero de 1996.
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deberia admitirse las adiciones de reivindicaciones de proa,’ucto en patentes
de procedimiento solicitadas antes del 7 de octubre de 1992 y concedidas
antes del 1 de enero de 1996°,

Como afirma OTERO", muy didécticamente, es que una cosa es el
acto de concesion (por ejemplo es un acto realizado el acto de concesién
de una patente que hubiera tenido lugar con anterioridad al 1 de enero
de 1996. Este acto es un acto realizado y completo vy, por lo tanto, no
podria ser modificado por aplicacién del ADPIC). Pero una cosa es el
acto de concesion y otra muy distinta los efectos que produce la patente
mientras dura su vida legal. EIADPIC no puede afectar al acto mismo de
concesiéon de una patente porque es “un acto realizado y completo”. Pero
puede afectar al dmbito de la patente concedida ampliando su dmbito de
proteccidn al extenderlo a reivindicaciones de producto que no estaban
incluidas en el acto de concesion.

Para MASSAGUER" en la relacién entre los dos primeros aparta-
dos del articulo 70, “/a regla de la irretroactividad no alcanza a la materia
existente en la fecha de aplicacion del Acuerdo que esté protegida entonces
0 que cumpla los criterios de proteccion previstos entonces o con posteriori-

ad y, en particular, que a los miembros es exigible el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el propio acuerdo en relacion con las situaciones
que no han dejado de existir’. (...) Materia existente son tanto las patentes
Y, por ser mds precisos, los derechos de las patentes concedidas como las mis-
mas invenciones patentadas y las invenciones patentables que constituyen
0 pueden constituir su objeto. Y ello, en particular, sin perjuicio de que esas
invenciones fueran objeto de patentes concedidas por virtud de un acto rea-
lizado con anterioridad a la fecha de aplicacion del Acuerdo” Y concluye:
‘en los miembros en los que no estaba permitida la patentabilidad de los
productos quimico-farmacéuticos, desde la fecha de aplicacion del Acuerdo,
debe concederse la proteccion mediante patente de dichos productos en la
medida en que sean materia existente y la aplicacion del acuerdo se rija por
su articulo 65.1. y ésta es condicion que tienen tanto las invenciones que son
objeto de una patente ya concedida, como las que todavia son objeto de una
solicitud de patente o atin no han sido objeto de una solicitud de patente
presentada’.

Otra posicion doctrinal entiende que la disposicién del numeral 2
se subordinaria a la del numeral 1, proponiendo una interpretacion ex-
tensiva del concepto “actos realizados” en virtud del cual quedarian en-

13 Op. cit. pag. 205. En igual sentido MONTANA MORA, M, Op. cit., pag.726.
% Op. cit., pig. 220 y ss.
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globados, no sélo los “actos en si, sino todos sus efectos”. En este sentido
el acto de concesién de una patente, por ejemplo, arrastraria al dmbito
del articulo 70.1 a la patente misma durante los veinte afios de su vida
y, como consecuencia, el Acuerdo no generaria obligaciones en relacién
con ellas®. Esta posicion en palabras de REMIRO BROTONS', con-
duce sin embargo a vaciar de contenido el numeral 2 del articulo 70 y
no parece conforme con las reglas de interpretacién codificadas por la
Convencidén de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969, en los
articulos 31y 32.

Para TATO Y DEVESAY, y en sentido contrario al anterior, sostie-
nen que las patentes de producto quimico o farmacéuticos solicitadas
antes del 7 de octubre de 1992 no pueden ser consideradas “materia exis-
tente” a efectos de la aplicacién del articulo 70.2, toda vez que, en cuanto

que patentes nulas, deben reputarse inexistentes por aplicacion del arti-
culo 114 de la Ley de Patentes™

A esa misma conclusion llegan los autores, en relacién con las pa-
tentes europeas de producto quimico o farmacéutico que designasen a
Espana. El articulo 167 CPE determina que las patentes de productos
quimico-farmacéutico solicitadas durante el periodo transitorio “no sur-
tiran efecto o podran ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor
para las patentes nacionales”. (...) Y como en el Derecho espanol, la san-
cién prevista para estas patentes es la nulidad, la ineficacia de las patentes
es una consecuencia directa de su nulidad, como pone de manifiesto el

articulo 114 de la LP.

¢Cual es el criterio seguido por nuestros 6rganos jurisdiccionales res-
pecto de esta cuestion?

En la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nimero 17 de
Madrid de 9 de diciembre de 2005 confirmada por la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid nimero 147/2006 de 26 de octubre de
2006, cuyo litigio promovié RATIOPHARM ESPANA contra WAR-
NER-LAMBERT COMPANY" se entendié por ambos 6rganos juris-

s TATO y DEVESA, op. cit., pigs. 352 37.

1s REMIRO BROTONS (2005): 113.

7 Op. cit. pags. 35 a 37

1% Los hechos que motivaron la presentacion de la demanda fueron los siguientes: La demandante RA-
TIOPHARM ESPANA, interpuso demanda por la que se solicitaba que se declarase que las reivindica-
ciones 1,2, 3, 5y 6 de la patente europea num. EP 409.281, validada en Espaiia con el nim. ES 2.167.306,
son nulas de pleno derecho y no pueden surtir efecto en Espafia por cuanto WARNER-LAMBERT
COMPANY, parte demandada, habia solicitado la patente europea el 20 de julio de 1990 ante la OEP. La

actora entendia que 1as patcntes curopeas que conccdian PI'OtCCCiéIl a Pl‘OdLlCtOS quimicos Yy farmacéuticos
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diccionales que: ‘el articulo 70 del Acuerdo ADPIC regula los efectos inter-
temporales del mismo, extendiendo el régimen mds favorable del Acuerdo
a las patentes que se encuentren en vigor y las solicitadas y pendientes de
concesion. (...) La materia existente y protegida (art. 70.2) en la fecha de
aplicacion del Acuerdo para el Miembro se refiere a las invenciones existen-
tes y aun protegidas por una patente el 1 de enero de 1996, que se benefician
del régimen mds favorable previsto en el Acuerdo.

Por otra parte las previsiones del articulo 70 del ADPIC resultan con-
formes a lo dispuesto en el articulo 28 de la Convencion de Viena sobre el
Derecho de los tratados de 23 de mayo de 1969 que (...) permite aplicar el
tratado a ‘situaciones continuas” que surgen antes de su entrada en vigor
pero que siguen pendientes’.

Para la Sala de Apelacién en el caso de CINFA, ALTER Y KERN
PHARMA contra LILLY, en la confrontacién de los dos primeros apar-
tados del articulo 70 del ADPIC, se afirma que: “considerar los derechos
de exclusiva que suponen las patentes y que se mantienen en vigor en el mo-
mento en que entra en vigor el ADPIC deben ser incluidos en el concepto de
Actos realizados” del articulo 70.1, para los que el ADPIC es retroactivo,
conduce a una confrontacion con reglas basicas de la Convencion de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y al vaciamiento del contenido del
niimero 2 del mismo precepto’.

Este érgano jurisdiccional entiende que nuestro pais ya concedia pro-
teccion a las patentes de productos quimicos y ﬁzrmacéuticos en enero de
1995, sujetando el comienzo de la aplicacion del ADPIC tan sélo al plazo
general de un ano del articulo 65.1 En consecuencia, no estando en el caso
de una patente pendiente de concesion cuando el ADPIC entra en vigor,
sino ante una patente ya concedida, Y siendo ésta desde el comienzo una
patente verdaderamente de producto que no necesita de conversion alguna,
no es de aplicacion ni el articulo 70.7, ni el articulo 70.8, sino estrictamente
la regla general que concreta el propdsito de extender y homologar la pro-
teccion a toda patente, sin discriminacion, integmda por sus articulos 27.1

y 70.2.

Por otra parte, los derechos de patente ya concedidos y de los que un
particular disfruta no son ‘actos realizados’; no pueden excluirse del arti-
culo 70.2 para incluirlos en el articulo en el 70.1. La ribrica del articu-
lo 70 es, precisamente, “proteccion de la materia existente’, de modo que
cabe interpretar racionalmente que el objeto central del precepto es lograr

como tales, que designasen a Espafia, no producian efecto conforme a la normativa aplicable hasta el 7 de
octubre de 1992.
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una proteccion eficaz de la misma y extenderla de forma homogénea en-
tre los paises Miembros, no siendo correctas aquellas interpretaciones que
pretenden dejar sin contenido real justamente lo relativo a la materia exis-
tente. A su vez, la ribrica del articulo 27 es “materia patentable’, por lo
que, relacionando este término con el anterior, se puede co[egir claramente
que la materia existente es la materia protegida o protegible (recordemos el
articulo 70.2: “Salvo disposicion en contrario, el presente Acuerdo genera
obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicacion
del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegidﬂ
en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los
criterios de proteccion establecidos en el presente Acuerdo”). La eficacia del
compromiso internacional asumido por Espaia por el ADPIC, por tanto,
contempla la patentabilidad sobrevenida’.

En sentido contrario se han manifestado los Juzgados de lo mercantil

de Barcelona, en concreto el Juzgado n° 4 en Sentencia 29 de enero de
2007 y 16 de noviembre de 2007".

En estas sentencias, el magistrado entiende que no se puede inter-
pretar el Acuerdo en el sentido de sanar lo que era invalido conforme
a la legislacién anterior, ya que éste supondria reconocer unos efectos
retroactivos al ADPIC que no estdn expresamente previstos. El articu-
lo 70.1 del ADPIC dice: “El presente acuerdo no generara obligacio-
nes retroactivas a actos realizados antes de la fecha de aplicacién del
acuerdo para el miembro de que se trate”. En su opinion, las patentes de
productos quimicos o farmacéuticos solicitadas antes del 7 de octubre
de 1992 y concedidas antes de la fecha de aplicaciéon del ADPIC, son
nulas®. Sin embargo, a pesar de esta primera consideracién entiende
que la patente de LILLY es vélida, al concederse el 13 de septiembre
de 1995 después de la publicacién del ADPIC en Espana cuando ya

estaba en vigor.

" Los laboratorios LESVI, presentaron demanda por la que solicitaban la declaraciéon de nulidad de
la reivindicacién 5* de la patente europea de LILLY, EP 454436 (olanzapina) publicada en Espafa con el
n° ES 2078440, solicitada ante la Oficina Europea de Patentes el 24 de abril de 1991 y concedida el 13 de
septiembre de 1995.

% Recordemos que la reserva efectuada por Espafia al Convenio de Patente Europea sélo se resend la
facultad de declarar la ineficacia de la patente y no su nulidad.
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4. Posible contradiccién entre el ADPIC y el CPE: El ADPIC prevalece como
tratado posterior

Recordemos que el parrafo 52 del articulo 167 congela los efectos

de esa reserva para todas las patentes solicitadas antes de su caducidad.
Dispone esta disposicién:
“ Cualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) 6 ¢) del pa-
rrafo 2 se extenderd a las patentes europeas concedidas en base a solicitudes
de patentes europeas presentadas durante el periodo en el transcurso del cual
la reserva produce sus efectos. Los eﬁ‘ctos de esta reserva subsistivin durante
toda la duracion de esas patentes.”

Se observa el conflicto entre esta disposicién y el articulo 70 ADPIC
que protege a toda la materia existente y no exclusivamente a la poste-
rior.

Afirmada esta incompatibilidad, es preciso resolverlo; para ello se
han de aplicar las normas generales de Derecho Internacional que se
encuentran recogidas en el articulo 30.3 del Convenio de Viena sobre
Derecho de los Tratados de 1969, relativas a la “aplicacién de tratados
sucesivos sobre la misma materia”.

Dice asi el precepto mencionado:

“Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el
tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado ni su apli-
cacion suspendida conforme al articulo 59, el tratado anterior se aplicard
dnicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las
del tratado posterior”.

La consecuencia aplicando este criterio es, pues, la aplicacién obliga-

toria del ADPIC?.
A través de la firma del Acuerdo ADPIC Espana se obliga a otorgar

proteccion a “toda la materia existente”, es decir, a dar proteccién a toda
patente de procedimiento o producto solicitada antes de 1992, y exis-
tente en la fecha de aprobacién del acuerdo. Fue voluntad del Estado
Espanol con posterioridad al CPE, someterse a las obligaciones que el
ADPIC establece y por lo tanto, imprime a éste tltimo un caracter pre-
ferente sobre el CPE.

*' En este mismo sentido se pronuncia REMIRO BROTONS, op. ciz.,, pag. 124; OLESTI RAYO y
FERNANDEZ PONS, 0p. cit., pag. 56; LINAN NOGUERAS, op. cit., phg. 79.
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Por otra parte, como analiza MANGAS MARTIN?, el articulo 2
del ADPIC, recoge una lista exhaustiva de convenios en vigor y anterio-
res al ADPIC con preferencia de aplicacién. En esa relacién no figura el
Convenio de la Patente Europea. La CE no solicité incluir el CPE entre
la lista de convenios que no se verian alterados por el ADPIC o alguna
mencion alos efectos temporales que causé la reserva en las patentes soli-
citadas o en vigencia a fecha de 7 de octubre de 1992. No lo hizo porque
ambos sistemas comparten el mismo marco general y obligan a proteger
las invenciones sin discriminacién por el campo de la tecnologia y tanto
las patentes de producto como las de procedimiento.

Tampoco Espana solicité mencidn alguna para mantener los efectos
de la reserva sobre las patentes solicitadas o vigentes antes del 7 de octu-

bre de 1992.

Pero es mis, los jueces y magistrados deben aplicar las normas inter-
nacionales sobre concurrencia de Tratados, por cuanto la Convencién de
Viena forma parte integrante del ordenamiento juridico interno que el
juez ha de considerar®.

Los pronunciamientos jurisprudenciales hasta el momento estable-
cen lo siguiente:

En el caso que enfrenté a las empresas farmacéuticas RATIO-
PHARM ESPANA S.A ¢ WARNER-LAMBERT Co) el Juzgado de
Primera Instancia nimero 17 de Madrid, en sentencia de 9 de diciembre
de 2005, confirmada por la Sentencia de la Audiencia Provincial nimero
147/2006 de 26 de octubre afirmé que: “en materias incompatibles, los
tratados posteriores dejan sin efecto lo previsto en los anteriores, y por tanto
la reserva eﬁ‘ctuadﬂ, cumplido el p/ﬂzo para la ﬂp[imcz’o’n del ADPIC, dejo’
de tener efectos (...) y se solicitd reivindicacion especifica para Espania, sin
que deba exigirse que la modificacion fuera distinta a las presentadas para
el resto de paises no sometidos a reserva, cuando lo pretendido eva la reivin-
dicacion sobre pmdua‘os ﬁzrmacéutz’cos como tales que en ese momento, el
Acuerdo posibilitaba, y sin incluir nueva materia, por lo que no existe causa
de nulidad, y debe declararse la validez de las reivindicaciones de productos

farmacéuticos como tales concedida a la demandada, respecto de la patente,

2 Op. cit. pag.79.

2 ESCOBAR HERNANDEZ, C. (1994): 83. “esa concurrencia implica la presencia en el ordena-
miento espafol de dos normas de idéntica naturaleza, ambas en vigor y por tanto potencialmente aplica-
bles al caso” (...) si hay una identidad material (objeto) y subjetiva (estados partes) entre tratado anterior
y posterior, pero el tratado anterior no ha terminado formalmente ni han sido suspendidos sus efectos, se
aplicardn en primer lugar las disposiciones del tratado posterior y subsidiariamente las del tratado anterior
en la medida en que no resulten incompatibles”
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objeto de este procedimiento. La juez concluye en el Fundamento Juridico
Cuarto, que a la luz de la normativa aplicable (el articulo 70 del ADPIC)
también “deben considerarse vdlidas en Espania las reivindicaciones de uso
de productos farmacéuticos antes del transcurso del plazo establecido en la
reserva (...)"

En el caso resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona en Sen-
tencia de 17 de enero de 2008, LABORATORIOS CINFA, S.A, AL-
TER S.A y KERN FHARMA S.L, contra LILLY AND COMPANY
LTD, la Sala mantiene el mismo criterio que la Audiencia Provincial de
Madrid al considerar que:

La contradiccion entre la reserva del articulo 167.5 del CPE, que im-
pone su vigencia durante toda la vida de la patente concedida en su dia, y
la terminante obligacion de proteger todo tipo de patentes sin discrimina-
cion que imponen los articulos 27.1 y 70.2 del ADPIC, supone la incom-
patiblidad entre las normas de dos tratados sobre la misma materia, lo que
debe ser resuelto aplicando el articulo 30.3 de la Convencidn de Viena de
1969, segiin el cual, en identidad de partes integrantes de ambos acuerdos,
y siempre que el anterior no termina ni suspende por este hecho, ‘el tratado
anterior se aplicard dinicamente en la medida en que sus disposiciones sean
compatibles con las del tratado posterior’, lo que conduce, no ya a que sea de
aplicacion la mayor proteccion que impone el ADPIC desde que entra en
vigor y se inserta en nuestro ordenamiento juridico de forma directa, sino a
la inaplicacion de la reserva espaniola del articulo 167.2.a) del CPE, y de
la Disposicion Transitoria 1° de nuestra LP. (...) Si en la reserva de 1986
nuestro pais establecid un plazo para la patentabilidad de los productos qui-
micos y farmacéuticos, posteriormente, desde el 1 de enero de 1996, la asu-
mid sin limitaciones, por lo que debe aplicarse el ADPIC y no el CPE.”

La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nimero 3 de Barcelona de
22 de octubre de 2007, cuyo litigio fue promovido por las entidades mer-
cantiles LICONSA, LIBERACION CONTROLADA DE SUSTAN-
CIAS ACTIVAS y RATIOPHARM, contrala MERCANTIL EIDU
PONT DE NEMOURS AND Co y MERCK SHARP & DOHME
DE ESPANA S.A%, dispone que: “Exn todo caso la adbesion y publicacion

* Los hechos motivadores de la interposicién de la demanda fueron los siguientes: Las mercantiles
LICONSA, LIBERACION CONTROLADA DE SUSTANCIAS ACTIVAS Y RATIOPHARM, so-
licitaron que se condenara a la mercantil EI DU PONT DE NEMOURS AND Co y MERCK SHARP
& DOHME DE ESPANA S.A, y que se dictara sentencia por la que se declarara que las reivindicaciones
1 a 16 de la Patente Europea n°® ES 2. 117.463 no puede surtir efectos en Espafia y son nulas de pleno
derecho.

Los hechos declarados probados son los siguientes:
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en el ordenamiento juridico espanol de los acuerdos ADPIC determina que
desde enero de 1996 son plenamente patentablesy protegibles en Esparia las
patentes quimicas y farmacéuticas de producto ya que no se establecid reser-
va o limitacion especifica para el Estado espanol. El ADPIC opera como ley
posterior y, por lo tanto, deja sin efecto las restricciones o limitaciones de las
leyes anteriores. Si ademds tenemos en cuenta que las normas internaciona-
les de referencia, CPE y ADPIC, surgen con la voluntad de homogeneizar
y uniformar la proteccion industrial o intelectual, la adhesion de Esparna a
estos convenios y tratados no sélo obliga a su directa e inmediata aplicacion
una vez publicados, sino también a la interpretacion de estas normas y del
resto de preceptos que integran el ordenamiento juridico nacional en esta
materia del modo y manera que resulta mds conveniente para gavantizar
que se satisﬁzg;m los objetz'vos previstos en estos tratados Y convenios, es decir,
interpretar de modo que facilite la mdxima proteccion a los derechos que se
encuentran dentro del dmbito de los convenios’.

5. El caracter autoejecutivo del ADPIC
La aplicacion directa de los articulos 27 y 70.2 del ADPIC ha de

resolverse aplicando las normas internas sobre la eficacia de los tratados
internacionales. Es posicién mayoritaria en la doctrina considerar que
la norma convencional internacional, por virtud del articulo 96.1 de la
Norma Fundamental y 1.5 del Cédigo Civil, se incorpora al ordena-
miento juridico interno con la sola publicacién en el Boletin Oficial sin
que sea necesaria su transformacién en normas nacionales.

La OEPM dictd con fecha 30 de diciembre de 1995 una Instruc-
cién con el fin de resolver dudas interpretativas y hacer més uniforme la
reaccion de los 6rganos estatales de aplicacion del Acuerdo, cuyo punto
de partida es la aplicabilidad directa del Acuerdo, desde la fecha en que

era internacionalmente exigible, “sin necesidad de la intermediacién de

1. El dfa 5 de enero de 1989 la mercantil EI. DU PONT DE NEMOURS and Co. Solicité a la Oficina
Europea de Patentes la patente sobre composiciones farmacéuticas que contienen imidazoles bloqueantes del
receptos de la angiotnsina IT y diuréticos.

2.El 1 de abril de 1998 la OEP otorgé el derecho exclusivo de la patente identificada con el nimero EP 733,
366 B1.

3. El dia 5 de enero de 1989 se present6 a la Oficina Espanola de Patentes y Marcas la traduccién de la
Patente Europea, publicindose la solicitud el 25 de septiembre de 1996 con el nimero ES 2.117.463.

4. La extensa patente contiene 16 reivindicaciones, la primera de ellas se inicia como “una composicién, la
segunda, la terceray la cuarta s inician con el término “Composiciones Farmacéuticas”, la quinta, sexta, séptima
y octava con “la composicion farmacéutica”. Por lo que puede afirmarse que se trata de patentes de producto
farmacéutico.

5. Las reivindicaciones octava a decimosexta recogen procedimientos que en realidad son mezclas.
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ninguna otra disposicion legislativa confirmadora o desarrolladora de lo
que ya pasé a ser Derecho interno”. Asi establece que: “a/recibir el tratado
internacional la consideracion de norma que forma parte del ordenamiento
interno, la supuesta contradiccion de los tratados por las leyes o por otras
disposiciones normativas posteriores es un puro problema de seleccion del
Derecho aplicable al caso concreto resuelto por la primacia de que goza el
tratado”.

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia numero 17 de Ma-
drid, 9 de diciembre de 2005, procedimiento ordinario 598/2003 con-
firmada por la Sentencia nimero 147/2006 de 26 de octubre de la Au-
diencia Provincial de Madrid concluye que: “las prescripciones arriba
sefaladas del Acuerdo ADPIC, son directamente aplicables en Espana
desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, ya que, desde la ratifica-
ci6én vincula al estado en su aplicacidn, y en la materia examinada tiene
eficacia directa (...)” Sobre el cardcter auto-ejecutivo de las normas del
tratado esta sentencia entiende que resulta de aplicacion directa por los
siguientes motivos:

— El acuerdo tiene como meta crear derechos subjetivos privados,
segun se reconoce expresamente en el Preambulo del mismo.

— El ADPIC obliga a los estados miembros de la Organizacién
Mundial del Comercio a instaurar un sistema procesal eficiente
que garantice la proteccion de los derechos de propiedad inte-
lectual.

— Ni Espana ni la Comunidad hicieron uso de la facultad de for-
mular reservas previstas en el articulo 72 del ADPIC, aceptando
el ambito de proteccion dispuesto en el articulo 27, que incluye
la patentabilidad de los productos quimicos y farmacéuticos.

— El CPE no se menciona en el articulo 2 del Acuerdo entre los
tratados que no ser verfan afectados o modificados.

- La Comunidad Europea no solicitd incluir el CPE entre la
lista de convenios que no se verfan afectados por el Acuerdo

ADPIC.

— Espana no solicité mantener los efectos de la reserva del articulo
167 del CPE sobre las patentes solicitadas o vigentes antes del 7
de octubre de 1992.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de enero
de 2008 recoge la opinién de la doctrina analizada anteriormente, y tex-
tualmente dispone:

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcald I (2008) 45-66



64 Concepcion Escudero Herrera

“La doctrina seniala certeramente que la aplicabilidad directa en Es-
pania de las normas internaciones desde su publicacidn no puede suponer,
sin mds, que los particulares puedan invocarlas ante los tribunales nacio-
nales para exigir una decision exclusivamente sobre su base. (...) para que
ello ocurra, es preciso que la norma, por su forma de redaccion y contenido,
sea autoejecutiva, (...) ello exige una redaccion suficientemente precisa
para consentir esa aplicacion directa sin necesidad de un ulterior desa-
rrollo legal y reglamentario que represente la voluntad de los Estados
contratantes. Mas concretamente, la doctrina identifica estos requisitos: la
norma ha de contener disposiciones susceptibles de incidir directamente en
la esfera de los particulares, por reconocerles derechos o imponerles 0bliga-
ciones, a éstos y no directamente a Esparia; ha de contar con una redaccion
suficientemente precisa para consentir esa ﬂplzmczon directa sin necesidad
de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que aclare la voluntad de
Espana; y es preciso que en nuestro ordenamiento se reconozca la aplica-
bilidad directa de la norma internacional, sin condicionarla a la publica-
cidn de una disposicion formal de recepcidn”. (La negrita y el subrayado
SON Nuestros).

La Instruccién 2/1995 de la OEPM, senala que las normas auto-eje-
cutivas de los tratados internacionales son de aplicacién directa tras su
publicacién en el BOE. Posteriormente cuando el Consejo ADPIC exa-
minaba en mayo de 1997 el estado de la legislacién espanola en el punto
atinente a las medidas cautelares, nuestra delegacién confirmé esta idea,
aludiendo al recurso de apelacién si los tribunales espanoles no aplicaran
los articulos 27.1 y 28 del ADPIC. Finalmente, la Comisién Interminis-
terial para las Negociaciones con la OMC informé en la reunién de 29
de mayo de 1997, que reunidos el 4 de abril de ese afio los representantes
de Comercio Exterior, Farmacia y Patentes y Marcas habian acordado

“las solicitudes de patentes de procedimiento anteriores al 7 de octubre
de 2002 que asi lo soliciten deberin ser resueltas en el sentido de conceder
la patente de producto, que es la modalidad de proteccion otorgada por la
legislacion espanola desde esa fecha”, campliendo asi, con lo establecido en

el ADPIC.

Después de la lectura de las paginas antecedentes, podemos concluir
afirmando que, transcurridos trece afios desde la entrada en vigor del
acuerdo ADPIC, los érganos jurisdiccionales espafioles van sentando
criterio sobre la aplicabilidad directa de una norma internacional como
el ADPIC, frente a las tesis doctrinales minoritarias.
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