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La Fundación Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI), en el plazo conferido para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual y se establecen normas procesales complementarias para la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, como mejor proceda en Derecho, ante V.I. comparece, a efectos de exponer el Informe que la citada Fundación ha elaborado en relación con el citado Anteproyecto.
1. Preliminar.

En primer lugar, la Fundación CEFI quiere destacar la necesidad de transposición de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. En efecto, la práctica demuestra la necesidad, a la hora de una adecuada defensa de los legitimados para la defensa de las patentes, de obtener información previa al ejercicio de la acción. El Anteproyecto de Ley contiene normas procesales que permitirán cumplir dicho objetivo, ya presente en la mayoría de los Ordenamientos de nuestro entorno (cabe citar el Auskunftspflicht, en el Ordenamiento alemán).
Igualmente conviene destacar como elemento altamente positivo del proyecto la posibilidad de anticipación de la acción, a la manera de cautio damni infecti, que se recoge en el Anteproyecto de Ley. En virtud del mismo, y de acuerdo a la nueva redacción del art. 134.1 de la Ley de Patentes, será posible prohibir los actos de infracción cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de los actos.
Es igualmente merecedor de elogio el carácter general que se da a la publicación de la sentencia. Dicha publicación significa –frente a alguna jurisprudencia restrictiva en la materia- la garantía de la reparación del daño sufrido –al menos, del daño moral del titular de la patente- y la advertencia a terceros de las consecuencias que producen la infracción de patentes. En este sentido, la reforma propuesta supondrá un impulso a la publicación de sentencias condenatorias, lo que es loable.

Al mismo tiempo es de aplaudir que se haya solucionado la duda interpretativa generada por la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el plazo para presentar solicitud de medidas cautelares.
Sin embargo, como se razona detenidamente infra, la derogación que se contiene en el Anteproyecto del artículo 128 Ley de Patentes supone un auténtico menoscabo de la posición de los titulares de patentes en España y contradice directamente la rúbrica de la Ley “ampliación de los medios de tutela de la propiedad industrial e intelectual”.

Por estos motivos, sería conveniente que se tramitase el Anteproyecto de Ley de la manera más rápida posible, sin que se altere su tramitación con otras modificaciones de la Ley de Patentes, que deberán seguir un cauce distinto, en especial, con la derogación del artículo 128 Ley de Patentes, que nada tiene que ver con el Anteproyecto. Es urgente la modificación del Ordenamiento procesal español para lograr una protección mayor de los derechos de propiedad intelectual en el sentido establecido por el Anteproyecto. Sin embargo, es absolutamente inadecuada y nada tiene que ver con la transposición de la Directiva 2004/48/CEE, la derogación del artículo 128 Ley de Patentes. Dicha derogación debe quedar excluida del presente Anteproyecto, puesto que el Anteproyecto se debe limitar a ser solamente la transposición de la citada Directiva y de otras normas comunitarias (sobre el título ejecutivo comunitario, etc.).
2. Modificaciones de menor importancia.

La Fundación CEFI quiere destacar los siguientes puntos como modificaciones de menor importancia, que pueden mejorar la redacción de la Ley:
1) En la rúbrica de la Ley se alude a “propiedad intelectual e industrial”, mientras que en el texto se alude a “propiedad intelectual en el sentido más amplio posible”. Evidentemente existen textos vigentes en nuestro Ordenamiento, como el Acuerdo sobre los ADPIC, que utilizan en este sentido el término “propiedad intelectual”, que también es empleado en la Directiva 2004/48/CE, que se traspone, pero, con todo, sería conveniente la unificación de la terminología.
2) En la Exposición de Motivos se alude al “titular del derecho” como único legitimado en el ejercicio de las acciones. Con todo, conviene advertir que en ocasiones el que ejercita la acción ex art. 124 Ley de Patentes es el licenciatario exclusivo (lo que se admite por el art. 4.b) Directiva 2004/48/CE).
3. Inadecuación e inoportunidad de la propuesta de supresión del artículo 128 Ley de Patentes.

A) Derogación del artículo 128 LP e inadecuación al Anteproyecto de Ley de tal derogación por no tener nada que ver con la Directiva 2004/48/CE.

El Anteproyecto contiene una Disposición derogatoria única que determina “quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ley y, en particular, el artículo 128 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes”.

Es decir, se contiene una Disposición Derogatoria tipo, que reitera lo previsto en el artículo 2.2 del Código civil.

El propio texto de la Disposición derogatoria (que contiene la errata de citar la Ley de Patentes como Ley 11/1996, cuando es Ley 11/1986) evidencia el error del que se parte. El artículo 128 Ley de Patentes en modo alguno se opone a lo dispuesto en el Anteproyecto. El Anteproyecto contiene determinadas innovaciones procesales que nada tienen que ver con la prueba pericial prevista en el artículo 128 Ley de Patentes. Por tanto, es meridianamente claro que, de no existir la citada Disposición Derogatoria, ningún tribunal o intérprete consideraría que dicho artículo hubiese sido derogado. Por tanto, prima facie la locución adverbial “en particular” está mal empleada.
Además, como se ha destacado, el título del Anteproyecto es “Anteproyecto de Ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual y se establecen normas procesales complementarias para la aplicación de diversos reglamentos comunitarios”. La derogación del artículo 128 de la Ley de Patentes restringe la protección de los titulares de las mismas, ya que se priva a los mismos de la opinión de un tercero imparcial y ajeno al pleito, como es el perito designado por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Igualmente, la derogación del artículo 128 Ley de Patentes nada tiene que ver con la Directiva 2004/48/CE. Es cierto que la citada Directiva trata cuestiones procesales, pero todas ellas tienen una única finalidad, que es dar mayor protección al legitimado para el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Ninguna norma contenida en la Directiva tiende a lo contrario, que es lo que sucede con el artículo 128 Ley de Patentes. Por tanto, es evidente que la derogación del artículo 128 chirría –sit venia verbis- en el esquema general de la Ley, que se consagra a trasponer la citada Directiva. De hecho, la única norma contenida en el Anteproyecto que no supone una transposición de normas comunitarias es la derogación del artículo 128 Ley de Patentes, constituyendo dicha derogación un corpus alienum en el citado Anteproyecto.
B) Exposición del actual régimen del artículo 128 Ley de Patentes.
La norma que se pretende derogar es uno de los puntos más importantes del sistema de propiedad industrial español. Ha sido desarrollado doctrinal y jurisprudencialmente y, pese a ello, se propone su derogación en una norma que paradójicamente tiene por objeto “ampliar la protección de propiedad industrial”.

El artículo 128 de la Ley de Patentes constituyó una de las principales novedades de la Ley de 1986 y fue introducido precisamente para abordar el problema que suponía que España pasara a tener un sistema de patentes fuertes, frente al sistema de patentes débiles que existía bajo el Estatuto de la Propiedad Industrial. Para demostrar el amplio corpus doctrinal surgido en torno a este artículo las siguientes líneas se consagran a detallar el régimen actual con el fin de ilustrar a quien corresponda de la importancia adquirida por tal disposición.
Conforme a dicho artículo 128 Ley de Patentes, cuando la patente sea impugnada, el Juez está obligado a pasar los autos a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que informe en el plazo de treinta días (salvo el supuesto que se trate de procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley de Patentes, de acuerdo con la STS 28-III-1995, en los que no es aplicable por lo dispuesto en la DT 8ª LP; sin embargo, el Informe es aplicable a patentes otorgadas bajo el EPI cuando el procedimiento se inicia después de la entrada en vigor de la Ley de Patentes por lo dispuesto en la DTª 7, v. STS 22-X-1990, Ar. 8032).
En el supuesto de que no haya impugnación directa de la validez de la patente (p.ej. se hace valer la nulidad por vía de excepción), el requerimiento de informe a la Oficina Española por parte del Juez es potestativo (art. 128 LP). También pueden proponerlo las partes, en el caso de que sea el Informe potestativo.

De acuerdo con BROCA/MAJADA (Práctica Procesal civil, tomo VIII) el momento procesal oportuno para proponerlo es el de la audiencia preliminar, o en cualquier caso, antes del juicio. Pueden acordarse igualmente como diligencias para mejor proveer.

El precepto del art. 128 LP es aplicable tanto a las patentes concedidas bajo el EPI como a las concedidas bajo la nueva Ley. CUCARELLA (con apoyo en la STS 22-X-1990) indica que la solicitud del Informe debe realizarse cuando el pleito se haya recibido a prueba, tanto si el dictamen es obligatorio como si no lo es (pg. 395). La práctica se ha inclinado por la distinción de si el Informe es potestativo (que debería dejarse arbitrio al Juez para solicitarlo a través de diligencias para mejor proveer, cfr. SAP Madrid -secc. 8- 30-I-1992, RGD 1990, pg. 3.698; SAP Valencia -secc. 8- 6-III-1990 y SAP Madrid 15-X-1992, CUCARELLA, pg. 396) u obligatorio (debería acordarse en la audiencia preliminar de oficio por el Juez).

Algún autor, como PEREZ DAUDI (Las medidas cautelares en los procesos de propiedad industrial, 1996), ha sostenido que los Tribunales arbitrales que eventualmente puedan conocer de litigios sobre validez (por vía de excepción, por ejemplo) están facultados para solicitar el Informe de la OEPM (pg. 174). En otros términos, su importancia es tan alta que se propone incluso que pueda acordarse por Tribunales arbitrales.
Deben, por tanto, distinguirse dos grupos de casos: si la patente es impugnada (acción de nulidad y reconvención de nulidad), el Informe es obligatorio y debe producirse en el plazo de treinta días, mientras no se evacue el Informe el procedimiento de violación de la patente, el procedimiento queda en suspenso, puesto que los autos se remiten a la Oficina (art. 128.1 LP). Si no se impugna directamente la validez de la patente (como es el caso de la excepción o la acción de violación en la que el demandado no reconviene, determinación de equivalentes), el Informe es voluntario. Si por error del Juez no se solicita el Informe del registro, no por ello el procedimiento es nulo, debía haberse reclamado por las partes la subsanación del defecto, pero no puede alegarse en casación tal cuestión (STS 11-VII-1995, coherente con el art. 1692.3 LEC, sobre el recurso de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio cuando hubiese producido indefensión, lo que exige que se solicite la subsanación de la falta en la instancia donde se ha cometido; sin embargo, la STS 22-X-1990 declara la nulidad de actuaciones por no haberse remitido los autos a la Oficina Española de Patentes para informe, considerándolo "de preceptivo cumplimiento y no por lo tanto de índole discrecional"). En la práctica española también durante la tramitación de las medidas cautelares se suele requerir de la OEPM la práctica del examen pericial ex art. 128 LP. Incluso este peritaje ha sido solicitado en algún pleito penal.

El Perito de la Oficina tiene la consideración de perito judicial a los efectos oportunos (remuneración, obligación de comparecer ante el Tribunal, etc.). El informe de la OEPM no es vinculante para el Juez, si bien constituye una prueba pericial cualificada (sobre el carácter de prueba pericial v. CUCARELLA, El proceso civil en materia de patentes, Granada, 1999, pg. 388, quien destaca que es una prueba pericial encomendada a una persona jurídica ex art. 631 LEC). Serían aplicables las causas de recusación de peritos, siempre que pudieran individuarse en el funcionario de la OEPM encargado de la confección material del Informe las causas establecidas en la LEC. 

A pesar del buen funcionamiento del art. 128 LP, es cierto que tiene algunos puntos deficientes:

A) No se contempla con claridad la distinción de los supuestos en los que es preceptivo (el caso más dudoso es el relativo a si es aplicable cuando el demandado excepciona la nulidad de patente en lugar de presentar demanda reconvencional de nulidad; tampoco está claro si puede solicitarse en relación con los modelos de utilidad; STS 30-V-1990, Ar. 4.853 por la negativa; SAP Madrid -secc. 13- 5-XI-1993, A. Civ. 1993, pg. 2.453).

B) El plazo concedido para la emisión del Informe del experto de la OEPM es demasiado breve.

C) En la práctica, además, el Juez se limita a enviar los autos (con poderes de las partes, y todos los documentos que consten en los mismos sean o no pertinentes) sin realizar un listado de preguntas que deba responder el perito de la OEPM.
D) Hay, igualmente, jueces que no remiten los autos por entender que no deben salir del Juzgado. Ciertamente, carece de sentido que se remitan los autos, en lugar de que se inquieran de la Oficina la resolución de problemas de carácter técnico. Tampoco está claro cuándo ha de producirse la suspensión del procedimiento de nulidad.
E) No se regula cómo actuar ante la OEPM. Indica CUCARELLA que las partes y sus defensores pueden concurrir "al acto de reconocimiento pericial que se desarrolle en la OEPM y hacer a los peritos las observaciones que estimen oportunas (arrt. 626.1 LEC)", pg. 401. Sin embargo, en la práctica no se produce el reconocimiento pericial en un solo acto, con lo que, normalmente las partes no podrán hacer valer esta facultad (sin embargo, el mismo autor destaca la relevancia de que se practique sin intervención de partes, v. SAP Barcelona secc. 15 19-IV-1995, pg. 401, nota 203).
F) En general, el Informe de la Oficina debería limitarse a cuestiones técnicas que por su propia índole no pudiera determinar el Juez: p.ej., si determinada invención ha sido anticipada por otro documento; si una invención resulta de un modo evidente del estado de la técnica, etc.; no parece conveniente que la OEPM informe sobre cuestiones estrictamente jurídicas (la SAP Madrid secc. 12 22-X-1990, que no tiene en cuenta lo establecido en el Dictamen de la Oficina por exceder de lo que es un mero informe técnico, v. CUCARELLA, pg. 399).

G) La Ley no regula en qué momento procesal se debe requerir el peritaje de la OEPM. En algún caso, se ha enviado antes de que se hubiera notificado la demanda al demandado, con lo que el perito de la OEPM no ha tenido acceso a las alegaciones del titular de la patente (dictamen contradictorio, etc.).

H) Se ha criticado que la actuación de la OEPM no devengue tasas, que deberían fijarse en una cuantía variable como sucede con otros Organismos como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (v., para una crítica del sistema, VELASCO, La patente farmacéutica, en contra BROCA/MAJADA, p. 5669).
I) Debería adoptarse en el ámbito procesal español la posibilidad de ampliar los hechos y pruebas presentados en el momento en que se transmiten los autos a la OEPM, como documentación añadida que sirva para fundar el juicio de la OEPM. Es conocida la polémica en el ámbito de la OEP acerca del momento procesal límite en el que se podrían presentar nuevos documentos a tener en consideración por el Juez. En dicho ámbito se enfrentan, como ha indicado LEWENTON -Simposio de Jueces de Patente Europea, Madrid, 1998-, dos principios: el art. 114.1 CPE (necesidad de llegar a la verdad, examen de oficio sobre la validez de la patente) y el 114.2 CPE (inadmisión de documentos presentados fuera de plazo). La tesis de la prevalencia del principio de investigación de oficio se manifiesta en la Decisión T 156/84. La decisión T 17/91 se aparta de este criterio, por la alegación tardía del oponente acerca de la existencia de un uso público previo. en este contexto puede contemplarse la Decisión T 951/97 sobre la alteración del procedimiento que significa la admisión de nuevos documentos (GRUR Int. 1998, pg. 887).
Evidentemente, si se pretendiera una reforma del artículo 128 Ley de Patentes, la Fundación que represento formularía propuestas de redacción alternativas o incluso sistemas alternativos, como la constitución de un cuerpo de peritos judiciales. Pero no se trata de eso, se plantea nada menos que la supresión de uno de los puntos básicos del sistema de protección de las patentes.
La Fundación CEFI estima que se trata de una norma perfectible, pero que en su redacción actual ha tenido una extraordinaria importancia práctica para que España se homologue con el resto de Estados comunitarios. En nuestra opinión, no es conveniente la derogación de una norma perfectible y sustituirla por el vacío. Por ello, se destaca a continuación la crítica a su derogación.

Destacamos que el artículo 128 LP es básico tanto en los procedimientos de nulidad, como de infracción de patentes, así como en relación con las medidas cautelares.
C) Necesidad de mantenimiento del artículo 128 LP y refutación de los argumentos utilizados para su derogación.

De lo expuesto anteriormente se deduce que el art. 128 LP constituye un precepto necesario de la Ley:

1) La falta de jueces técnicos en los Tribunales españoles pone de manifiesto la necesidad de que los Tribunales cuenten con un asesoramiento imparcial de carácter técnico.
2) No es decisiva la objeción de que la Oficina sería juez y parte (contenida en OTERO LASTRES et al., Comentario a la Ley de Patentes, pg. 261). El argumento que criticamos se basaría en que es la propia Oficina quien ha concedido el derecho y naturalmente tendería a confirmar la validez del juicio anteriormente emitido sobre la validez de la patente. Esto no es así, porque el dictamen sobre la validez de la patente no lo emite el mismo funcionario que la hubiera examinado (porque, como se ha expuesto antes, incurriría en causa de recusación), aparte de la circunstancia de que la mayor parte de las patentes vigentes en España no han sido examinadas. Además, la intervención de la OEPM cuenta con una cierta tradición en la medida en que el juicio especial del EPI sobre nulidad de las patentes preveía la intervención del entonces Registro de la Propiedad Industrial o de la Abogacía del Estado.
3) Debe llamarse la atención de que la derogación propuesta supone una posible desigualdad entre los titulares de patentes nacionales y los titulares de patentes europeas. En efecto, los titulares de patentes europeas pueden solicitar la opinión sobre la validez de la patente a la Oficina Europea de Patentes ex art. 25 CPE (CUCARELLA, cit., pg. 393). Al quitarse la posibilidad de solicitar este Informe, los titulares de patentes españolas y no europeas tienen peor condición que estos últimos.
4) No constituye en sentido estricta esta figura una anomalía dentro del principio de rogación en la práctica de la prueba, por la complejidad ínsita a los litigios de patentes y por tratarse de un derecho de exclusiva que afecta a terceros. Es, por eso, trascendental que un Organismo público imparcial pueda asesorar en los juicios.
5) Es necesaria la intervención de un tercero imparcial, de modo que el Juez, que no es técnico, sepa diferenciar lo que aporta cada perito de parte, puesto que la mayor parte de las veces presentan dichos peritos –teóricamente objetivos según la LEC- conclusiones completamente distintas.

6) El artículo 128 LP ha funcionado muy bien en la práctica. No tiene justificación derogar una disposición que protege las patentes e incluso los modelos de utilidad. En cuanto a la conveniencia de modificarla, la Fundación CEFI está de acuerdo con tal premisa, pero su reforma no compete a una norma como la que se informa de transposición de normativa comunitaria, sino que debe corresponder a una norma separada de reforma de la Ley de Patentes.
7) El Anteproyecto crea un problema de Derecho transitorio en relación con los procedimientos actualmente pendientes y los futuros que se desarrollen, ya que la Disposición Transitoria prevé que se aplique sólo a los procesos incoados tras ella. Esta solución se aparta del Derecho intertemporal general, contenido en el Código civil, Disposición Transitoria Cuarta. La previsión adoptada es, además, inconveniente en relación con las disposicioness que forman parte del contenido propio de la norma comunitaria traspuesta, esto es, no tiene sentido que las normas sobre embargo de bienes infractoras, obligaciones de información, etc., no puedan aplicarse para los procedimientos en curso. Con todo, debe reconocerse que en ningún caso debería darse a la derogación del artículo 128 Ley de Patentes efecto retroactivo.

En atención a las consideraciones anteriores, la Fundación CEFI espera que, en los sucesivos trámites por los que ha de pasar el Anteproyecto, se corrija la supresión del artículo 128 Ley de Patentes y no se derogue dicho artículo. De otro modo, se puede causar un perjuicio irreparable a los titulares de las patentes y, por ende, a la Economía nacional.
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