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Sentencia Audiencia Provincial  Barcelona (Sección 15ª), de 12 junio 2001

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 844/1998.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos.

Texto:

En Barcelona, a doce de junio de dos mil uno.

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial de Barcelona, los presentes autos de juicio de menor cuantía núm. 127/1996, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, promovidos por Pfizer Limited, Pfizer, SA, y Bioquímica Industrial Española, SA, representadas por el Procurador don Angel Q. C., contra Chemo Ibérica, SA, y Airfarm, SA, representada por el Procurador don Antonio María A. F., los cuales penden ante esta Audiencia en virtud de los recursos de apelación interpuestos por Pfizer Limited, Pfizer, SA, y Boquímica Idustrial Epañola, SA, y por Airfarm, SA, contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 1998, dictada en los expresados autos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO La parte decisoria de la dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: «Fallo: Que estimando en parte, como estimo sólo en parte, la demanda interpuesta por Pfizer Limited epresentada por el Procurador de los Tribunales don Angel Q. C., contra Chemo Ibérica, SA, y Airfarm, SA, representadas en autos por el Procurador de los Tribunales don Antonio María A. F., sobre propiedad industrial, debo declarar y declaro que Pfizer Limited es titular de la patente europea núm. ... (publicada en España con el número ...) que reivindica un procedimiento para la preparación de la sal de besilato de amlodipina, desestimando la demanda en lo demás; y desestimando como desestimo la demanda interpuesta por Pfizer, SA, y Boquímica Idustrial Epañola, SA (Binesa), representadas en autos por el Procurador de los Tribunales don Angel Q. C., contra Chemo Ibérica, SA, y Arfarm, SA, representadas en autos por el Procurador de los Tribunales don Antonio María A. F., sobre propiedad industrial, debo absolver y absuelvo a dichas demandadas de la pretensión contra ellas en este procedimiento deducida. Y sin hacer especial condena en costas por la estimación parcial de la demanda, y a las demandantes cuya pretensión se desestima en su totalidad las causadas por la demandada por dicha desestimación».

A su vez por sendos autos de 16 de junio se acordó «no haber lugar a la aclaración solicitada de la sentencia dictada en estas actuaciones en fecha 29 de mayo de 1998».

SEGUNDO Comparecieron en esta alzada: Pfizer Limited, Pfizer, SA, y Bioquímica Industrial Española, SA, representadas por el Procurador don Angel Q. C., bajo la dirección del Letrado señor Miquel M. M., Airfarm, SA, representada por el Procurador don Antonio María A. F., bajo la dirección del Letrado don Luis T. F.-M., y Chemo Ibérica, SA, representada por el Procurador don Federico B. S., bajo la dirección del Letrado don Pedro M. L., que por escrito de 2 de febrero de 1999 se adhirió a la apelación.

Para la celebración de la vista pública del recurso se señaló la audiencia del día 3 de noviembre de 2000, con el resultado que obra en la precedente diligencia extendida por el señor Secretario.

Disintiendo de la opinión de la mayoría la Magistrada Ponente, fue designado para redactar la sentencia de la Sala el Ilmo. Sr. Magistrado don Rafael Gimeno-Bayón Cobos, que expresa la opinión de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Son datos que configuran la controversia a decidir en esta apelación los siguientes:

1) Pfizer Limited (desde ahora Pfizer Ltd.) es titular de la patente europea ..., solicitada el 31 de marzo de 1987 y publicada el 24 de enero de 1990, publicada en España con el núm. ..., que protege un procedimiento para la elaboración de la sal de besilato de amlodipina (desde ahora también, sal de besilato), caracterizado por las etapas de hacer reaccionar amlodipina base con una solución de ácido bencenosulfónico o su sal amónica en un disolvente inerte y recuperar la sal besilato de amlodipina (docs. a los folios 56 a 60);

2) En la demanda inicial del presente pleito, la titular de la patente Pfizer LTD, y las codemandantes Pfizer, SA, y Bioquímica Industrial Española, SA (en adelante Binesa), afirmando éstas su carácter de licenciatarias, sostienen que las codemandadas Chemo Ibérica, SA (supra Chemo Ibérica) y Airfarm, SA (en el futuro Airfarm) han infringido la patente, tanto directamente, como mediante la entrega a terceros de Amlodipina -producto base para la elaboración de la Sal de Besilato-, y de Ftaloilamlodipina -precursor de la Amlodipina-.

3) Las codemandadas se han opuesto a la demanda con base, en síntesis, en los siguientes motivos: a) la falta de legitimación activa de Pfizer, SA, y Binesa; b) la falta de legitimación pasiva de Airfarm ; c) la nulidad de la patente; d) la falta de prueba de la existencia de violación de la patente; e) la imposibilidad de la violación indirecta; f) la extraterritorialidad de las actividades imputadas; y g) la improcedencia de indemnización alguna por falta de advertencia y por no haber trascendido al mercado español;

4) La sentencia apelada: a) admite la falta de legitimación activa de Pfizer, SA, y Binesa; b) desestima la falta de legitimación de Airfarm; c) analiza y rechaza la concurrencia de litisconsorcio pasivo necesario; d) mantiene la validez de la patente; e) desestima la existencia de violación indirecta; y f) aprecia la extraterritorialidad de las operaciones comerciales; y 5) Contra dicha sentencia apelaron actoras y demandadas, replanteándose de nuevo en el acto de la vista las cuestiones debatidas en la primera instancia.

Razones sistemáticas aconsejan seguir en nuestra sentencia, dentro de lo posible, el mismo orden por el que fueron abordadas las cuestiones litigiosas en la sentencia de la primera instancia.

SEGUNDO El primero de los motivos de oposición a la demanda -la falta de legitimación activa de Pfizer, SA, y Binesa, SA-, se fundamentó, en síntesis, en los siguientes argumentos: 1) es doctrina jurisprudencial que la legitimación activa debe existir al tiempo de interponer la demanda -pendiente el litigio las licencias fueron inscritas, según es de ver de los docs. a los folios 1422 y 2219-; 2) el artículo 124 de la Ley de Patentes (RCL 1986, 936) (en lo sucesivo LP) atribuye el ejercicio de las acciones de patentes en propio nombre a los licenciatarios exclusivos; 3) a tenor del art. 79 LP las licencias de patentes no producen efecto frente a tercero sino desde su inscripción; y 4) en el momento de interposición de la demanda no se habían inscrito las licencias.

La sentencia recurrida, haciendo suyo el razonamiento de las codemandadas, como hemos indicado, estimó en este extremo la oposición a la demanda.

La decisión sobre la controversia así planteada requiere analizar dos cuestiones: 1) si Pfizer, SA, y Binesa en su condición de licenciatarias no exclusivas reúnen las condiciones que la Ley exige para reconocerles legitimación procesal para el ejercicio de acciones en defensa de la patente ajena; y 2) en el caso de que admitamos la legitimación, si el hecho de no estar inscritas las licencias en el momento de interposición de la demanda, constituye un obstáculo registral insalvable para que tal legitimación les sea reconocida frente a las codemandadas.

TERCERO Para responder a la primera de las cuestiones debemos partir de las siguientes premisas: 1) el artículo 62 de la Ley de Patentes dispone que «el titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, las acciones que correspondan ... »; y 2) a tenor del artículo 124.1 de la propia Ley «salvo pacto en contrario, el cesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva»:

En el caso de autos, indiscutido que las acciones ejercitadas están encuadradas entre las que la Ley reconoce al titular de una patente, la controversia queda ceñida a examinar si también pueden ser ejercitadas por las concesionarias de sendas licencias que, en consecuencia, no reúnen la condición de cesionarias de una licencia exclusiva.

Aunque como regla puede afirmarse que a tenor del último inciso del apartado del artículo 124 LP «no podrá ejercitarlas -todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho- el concesionario de una licencia no exclusiva»; su primer párrafo, condicionando todo el contenido del mismo, precisa que ello es «salvo pacto en contrario», de tal forma que por pacto tanto cabe excluir del ejercicio de las acciones al cesionario de una licencia exclusiva, como reconocérselo al que carece de ella, lo que se evidencia porque el propio precepto no excluye de forma absoluta tal posibilidad, al prevenir en el apartado 2 que el licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por violación de la patente -concesionario de licencia exclusiva con pacto en contra o de licencia no exclusiva-, podrá requerir notarialmente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado».

En este caso: a) no se ha cuestionado la condición de licenciatarios de Pfizer, SA, y Binesa; y b) permanece indiscutido que están autorizados al efecto, según consta a los folios 64 y 69.

En consecuencia, debemos concluir que las codemandantes reúnen las condiciones exigidas por la Ley para reconocerles legitimación procesal para el ejercicio de las acciones en defensa de la patente de la que son licenciatarias no exclusivas.

CUARTO La respuesta a la segunda de las cuestiones -la posibilidad del ejercicio de acciones por el titular o licenciatario de la patente no inscritos en el Registro-, parte de la premisa de que la legitimación tiene que existir al tiempo de interposición de la demanda, ya que los defectos de personalidad son subsanables pero no los de legitimación, que deben existir en el momento de interponer la demanda sin que se pueda subsanar salvo la prueba de que ya se tenía, por imperativos de la «perpetuatio jurisdictionis»; y depende de cuál sea la interpretación que demos al artículo 79.2 LP, a cuyo tenor «salvo en el caso previsto en el artículo 13, apartado 1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patente o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes»:

La doctrina no se muestra unánime. Algunos autores han sostenido que en el ámbito de la propiedad industrial la eficacia «erga omnes» de la cesión, licencias y demás negocios sobre los derechos de la propiedad industrial se subordina a la inscripción en el Registro que «tiene carácter constitutivo».

Otros afirman que la inscripción tiene carácter necesario pero no constitutivo, y citan en apoyo de dicha posición, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1967 (RJ 1967, 551), 18 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7545) y 7 de marzo de 1996 (RJ 1996, 1882), que, en síntesis, sostienen que la licencia no inscrita no faculta al licenciatario no inscrito para ejercitar acciones frente a terceros.

También puede apoyarse esta tesis en la sentencia de 17 de enero de 2001 (RJ 2001, 4) que, con cita de la de 18 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7545), sostiene que «nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos "inter partes"; por eso, el licenciatario en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia».

Ahora bien, admitido: 1) que el artículo 74.2 LP -«los actos a que se refiere el precepto anterior (transmisión, licencia y constitución de usufructo), cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos»- reconoce que la validez de la transmisión, licencia y constitución de usufructo son válidos con tal de que guarden la forma escrita; y 2) que, por imperativos del 79.2 LP «sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes»: el exacto alcance de la norma exige delimitar quiénes son los «terceros de buena fe», ya que la norma no se refiere a todos los terceros, sino tan sólo a los de «buena fe», por lo que la transmisión, licencia y constitución de usufructo sí surtirá efecto frente a quienes no sean terceros de buena fe.

En definitiva la respuesta se desplaza sobre qué deba entenderse por tercero de buena fe.

QUINTO La Ley de Patentes no define quién deba ser tenido por tercero de buena fe, pero referida tal condición a que un determinado negocio jurídico haya sido inscrito en el Registro, está claro que debe entenderse en el sentido de que lo es quien no siendo parte en el negocio en el que pretende ostentar la condición de tercero, contrató con el titular registral fiado en el contenido, positivo o negativo, del Registro, de tal forma que, en fórmula similar a la que proclama el artículo 32 de la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886; NDL 18732) «los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero»:

Dicho de otro modo, si como regla podemos afirmar con la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1997 (RJ 1997, 6665) que «el artículo 12.57 del Código Civil no impide que los contratos tengan eficacia indirecta refleja o mediata para los terceros que han de respetar las situaciones jurídicas creadas y cuando se transmiten ciertos derechos que como consecuencia de un negocio anterior celebrado por el mismo transmitente con otros sujetos de derecho, se encuentran ya limitados, la segunda transmisión opera con las limitaciones derivadas del primer contrato por aplicación del principio "nemo plus iuris traferre potest quam ipse habet"; de tal manera que el contratante posterior sólo podrá adquirir lo que se pudo transmitir proyectándose de este modo los efectos del contrato celebrado con posterioridad», el artículo 79.2 de la Ley de Patentes matiza dicha regla e introduce en el ámbito de la patente el principio de inoponibilidad frente a terceros de buena fe de aquellos actos que siendo inscribibles no fueron inscritos.

No es éste el caso de autos. Las codemandantes, licenciatarias de la actora en méritos de un negocio cuya validez se supedita a la forma escrita pero no a la inscripción, autorizadas a ejercitar las acciones por infracción, no se dirigen contra terceros de buena fe protegidos por el efecto material de la publicidad negativa del Registro, por lo que, en este extremo, debe estimarse el recurso.

SEXTO Además de lo expuesto, en el presente caso:

1) hay que tener en cuenta que, según consta de los documentos 5 y 6 de la demanda, el otorgamiento de las licencias fue comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas el mismo día de la presentación de la demanda, y de seguir hasta sus últimos extremos la interpretación propugnada por las codemandadas, llegaríamos al absurdo de que en los casos de cesión de patentes -que merecen a estos efectos el mismo trato que la inscripción de licencias-, entre el momento en el que operase la transmisión y el de la inscripción nadie estaría legitimado para defenderla, creándose así un espacio de tiempo en el que la patente quedaría a merced de cualquier infractor, ya que: a) el titular registral carecería de legitimación por falta de interés -en este sentido, la sentencia de 18-4-1997 (RJ 1997, 3245) referida a marca extraregistral precisa que «la legitimación en su carácter puramente procesal, aunque ligada íntimamente a la cuestión de fondo, ha de entenderse como la relación que tiene cada parte (en el caso la accionante) con el objeto del proceso para defender sus derechos e intereses legítimos, pues sólo cuando existe tal legitimación queda vinculado el Juzgador para dictar una sentencia de fondo, lo que implica que quien ha transmitido un derecho no tiene ya ninguna disposición sobre el mismo y no puede constituirse en accionante para defender aquello de lo que se ha desprendido y sobre lo que ninguna disposición tiene ya»; b) el adquirente no tendría inscrita la patente a su favor y no podría accionar; y c) no resultaría aplicable la Jurisprudencia recaída en aplicación del artículo 31 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930, 759; NDL 25009) -«las diversas modalidades que regula el presente Decreto-Ley son transferibles por todos los medios que el derecho reconoce; pero dichas transmisiones no surtirán efecto respecto a tercero mientras no se acrediten en el Registro de la Propiedad Industrial, mediante un documento fechaciente»: que había sido interpretado por las sentencias de 16 de junio de 1964 (RJ 1964, 3886), 20 de octubre de 1970 (RJ 1970, 4240), 31 de octubre de 1970 (RJ 1970, 4520) y 29 de enero de 1979- ya que en la nueva norma para el ejercito de las acciones no se exige la acreditación ante el Registro sino la inscripción;

2) no sólo han accionado las licenciatarias autorizadas expresamente al efecto, sino también la titular inscrita, habiéndose admitido la intervención conjunta del titular inscrito y del cesionario en las sentencias de 7 de febrero de 1967 (RJ 1967, 551) y 20 de mayo de 1970;

3) pese a que, a salvo ciertos supuestos que no son del caso, nuestro ordenamiento no reconoce una acción popular civil que permita la defensa de los ajenos intereses, el artículo 10 de la Ley 1/2000, de 7 de enero (RCL 2000, 34, 962), de Enjuiciamiento Civil admite la atribución por Ley de la legitimación a persona distinta del titular, sin perjuicio de la posible intervención en condición de tercero con interés directo y legítimo en el resultado del pleito a que hace referencia el artículo 1 de la Ley 1/2000; y

4) finalmente, a tenor de la sentencia 311/2000, de 18 de diciembre (RTC 2000, 311) del Tribunal Constitucional, las normas reguladoras de la legitimación activa deben ser interpretadas con carácter amplio -en su fundamento segundo, la expresada sentencia indica que «a propósito de la falta de legitimación activa, este Tribunal constitucional tiene declarado que, al conceder el art, 24. I de la CE (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, están imponiendo a los Jueces y Tribunales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las Leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales (SSTC 24/1987 [RTC 1987, 24], F. 2; 93/1990 [RTC 1990, 93], F. 2; 195/1992 [RTC 1992, 195], F. 2; 285/1992 [RTC 1992, 195], F. 2), circunscribiéndose la función de este Tribunal Constitucional a constatar que las limitaciones establecidas, en su caso, por el legislador en la determinación de los activamente legitimados para hacer valer una pretensión respetan el contenido del derecho a acceder a la jurisdicción y resultan proporcionadas a la consecución de finalidades constitucionalmente lícitas (STC 10/1996, F. 3; 12/1996 [RTC 1996, 12], F. 3), así como a censurar aquellas apreciaciones judiciales de falta de legitimación que carezcan de base legal o supongan una interpretación arbitraria, irrazonable o excesivamente restrictiva de la disposición legal aplicable al caso contraria a la efectividad del derecho fundamental (SSTC 285/1993 [RTC 1993, 285], F. 2 y 34/1994 [RTC 1994, 34], F. 3, entre otras muchas y AATC 136/1991; 250/1993; 252/1993). Finalmente, hemos dicho que el art. 24.1 CE impone que cualquier derecho o interés legítimo obtenga tutela efectiva de los Jueces y Tribunales (SSTC 71/1991, de 8 de abril [RTC 1991, 71], F. y 210/1992, de 30 de noviembre [RTC 1992, 210], F. 3)».

SEPTIMO Para comprender el segundo de los motivos de oposición a la demanda -la falta de legitimación pasiva de Aifarm-, conviene sintetizar las posturas de las partes.

Para justificar el ofrecimiento e introducción de, Sal de Besilato de Amlodipina en el mercado por las demandadas, la demandante sigue dos líneas argumentales. Según la primera existe el que identifica como «Grupo Chemo» del que forman parte Chemo Ibérica y Airfarm así como, entre otras sociedades, la Société Européenne Pour L'industrie Pharmaceutique (seip), Química Sintlbca, SA, Romikin, SA, Madex Pharmaceuticals ... que, para dificultar la persecución de su comportamiento, ilícito en su conjunto, disgrega su actuar en diferentes etapas que serán ejecutadas por sociedades diferentes que, en perfecta coordinación con las demás, ofrecerá como resultado final la infracción de la patente. La segunda consiste en imputar concretas actuaciones que entiende infringen la patente a las codemandadas.

La respuesta a la primera línea argumental exige analizar: 1) si las codemandadas forman parte del «Grupo Chemo»; 2) cuál es la conducta imputada al Grupo; 3) si tal actuación colectiva puede atribuirse a las codemandadas individualmente; y 4) si es constituva de infracción.

OCTAVO No nos ha de merecer especial dificultad concluir que Chemo Ibérica, SA, Química Sintética, SA, y Romikin, SA, forman parte del Grupo Chemo. Así resulta de los documentos 11 y 12 de los acompañados a la demanda, y no ha sido negado por los litigantes.

Ahora bien, Airfarm ha rechazado su pertenencia al mismo y ambas codemandadas han impugnado la de SEIP.

NOVENO Para demostrar la pertenencia de Airfarm al Grupo Chemo, alegó la actora: 1) la notable coincidencia -reflejada en el cuadro unido al folio 240 y reiterado al folio 2364- de accionistas y apoderados de Airfarm y de Chemo Ibérica, según el Registro Mercantil; 2) la coincidencia del domicilio social de Airfarm y de la mercantil Química Sintética, SA, -sociedad también perteneciente al Grupo Chemo- en la misma dirección y ulteriormente del de Química Sintética, SA, y Chemo Ibérica, SA (doc. al folio 2824); 3) la ubicación en el mismo inmueble, según una placa, de las sociedades Airfarm, Chemo Ibérica y Romikin, SA, para demostrar lo cual acompaña una fotocopia de un acta en que refiere la existencia de una fotografía que no se acompaña (doc. al folio 243), contradicha por el acta al folio 1490 y ss.; y 4) la informalidad de las comunicaciones entre personal de las diferentes sociedades, que afirma propia de compañeros de empresa.

No podemos compartir tal conclusión, toda vez que la superposición de relaciones comerciales y de ciertos vínculos personales y de participación entre las codemandadas -en contra de lo que pretenden las demandantes el Registro Mercantil no es un registro de socios, por lo que las notas Informativas acompañadas a la demanda no contradicen las certificaciones de las Auditoras Coopers & Lybrand y Auditrade a los folios 1494 y 1496, ratificado por testifical al folio 2858, bien que referidas a la composición del accionariado «al día de hoy» (junio de 1996) que relativiza la fiabilidad de sus contenidos y posibles modificaciones pendiente el litigio, como se evidencia de los escritos a los folio 2364 y 2793-, como veremos, son insuficientes para caracterizar un grupo de sociedades de actividad heterogénea.

DECIMO Para acreditar que SEIP pertenece al «Grupo Chemo» sostuvieron las demandantes que así surge de los documentos 15 y 16 de los acompañados a la demanda.

Tampoco podemos compartir la deducción de las demandantes. Los documentos 15 y 16 consisten en sendas fotocopias de dos faxes en los que, según el primero Chemo Ibérica informa a UAPI de que SEIP «es una sociedad filial que se utiliza para productos patentados», y según el segundo sería Chemo Ibérica la que informaría a UAPI de las condiciones de entrega de las muestras procedentes de Argentina, lo que ratificaría que es Chemo Ibérica la que actúa bajo la cobertura de SEIP.

Ahora bien: como sostiene la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2000 (RJ 2000, 7634) «es sabido que la eficacia procesal de los documentos privados no depende de sí mismos, como ocurre con los documentos públicos, ya que para su efectividad se requiere o un reconocimiento bajo juramento ante la presencia judicial por la parte a quien perjudique -artículo 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, o demostrando la autenticidad de la firma, que podrá interesarse judicialmente a través de un cotejo de letras o mediante la declaración de testigos»: por lo que, con independencia de que en el segundo de los documentos la referencia a unas indeterminadas muestras dificultan el enlace entre el hecho que se pretende probado -la remisión del fax por Chemo Ibérica- y el que se trata de deducir -la intervención de Chemo Ibérica como parte en un negocio celebrado por SEIP-, rechazada la veracidad de los mismos, ningún efecto han de producir.

Huelga, en consecuencia, analizar hasta qué punto desmiente la tesis de la demandante el contenido del documento núm. 6 de la contestación a la demanda al folio 915 cuya exactitud impugna la contraria a los folios 2817 y ss.

UNDECIMO Si lo anteriormente expuesto es suficiente para rechazar la pretensión de que se imputen a las codemandadas la pretendida actuación del Grupo Chemo, a mayor abundamiento:

1) el hecho demostrado según las demandantes, consistente en que la Societé Européenne pour L'Industrie Pharmaceutique (en adelante SEIP), confirmó el pedido de 1 kg de Besilato de Amlodipina por precio de 8.000 U$, efectuado por medio de la United Arab Pharmaceuticals Investments (UAPI), utilizada como instrumento para desenmascarar a las codemandadas (contestación a las repreguntas de la testifical del señor Guy N. H. W., traducida a los folios 2995 y ss.), precisando que por problemas de patentes debería ser entregada «Fob Buenos Aires» (docs. 14, 16, 17 y 18 de la demanda), en modo alguno constituiría infracción de la Ley de Patentes, ya que los tratos sostenidos desde Suiza con Dubai (Emiratos Arabes), hace referencia a actuaciones realizadas fuera de España y que, en consecuencia, no infringen la patente española dado el principio de territorialidad de la misma;

2) en contra de lo que se afirma en el hecho séptimo 2.e, de los documentos 15, 16, 19 y 20 en relación con el 35 y 36 aportados con la demanda no hay base para deducir que se enmascara que el producto se fabrica en España -de los documentos 35 y 36 referidos a la compra de Amlodipina por Labinca, SA, y Casasco, SA, a Romikin, SA, en modo alguno surge tal deducción, y puestos en relación con las operaciones que indicaremos en el fundamento decimotercero, el doc. 86 de la demanda y los docs. a los folios 1307 y 1319, la conclusión es que el Ftaloilamlodipina se produce en Hungría por Gedeon Richter, mientras el Besilato de Amlodipina se produce en Argentina. Además, no se entendería que no se demandase a Química Sintética, SA, pese a que contra dicha fabricante se dirigieron medidas de comprobación de hechos-; y

3) pone de relieve la doctrina la posibilidad de que la gran empresa unitaria se estructure en un conjunto de sociedades, dando lugar a un sustrato empresarial único con una heterogeneidad subjetiva. Pero este fenómeno, regulado en el ámbito comunitario tan sólo desde la perspectiva contable -a esta faceta se refiere la Séptima Directiva 83/349/CEE, de 1 de junio de 1983 (LCEur 1983, 337), hallándose pendiente de aprobación de la última Propuesta de novena Directiva III/1639/1984 en los aspectos sustantivos, y en el ámbito interno en determinados aspectos Sensoriales -así el artículo 81.1 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre (RCL 1995, 3496 y RCL 1996, 2164), del Impuesto sobre Sociedades; el 42 del Código de Comercio; el 4.1 de la Ley del Mercado de Valores (RCL 1988, 1644 y RCL 1989, 1149, 1781)-, y aludido en otros supuestos -así el artículo 10.2 de la Ley 26/1984, de 19 de junio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RCL 1984, 1906; ApNDL 2943); los artículos 85, 87, 105 y 172.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206); el 10, 29.1 y 40 de las de Responsabilidad Limitada (RCL 1995, 953)-, no es determinante de la pérdida de la personalidad de cada una de las empresas integradas en el grupo. Singularmente cuando no se ha demostrado la existencia de subordinación de una sociedad a otra ni de hecho -siguiendo el modelo orgánico de inspiración francesa e italiana-, ni de derecho -a medio del «contrato de dominación» de corte germánico-.

Por ello es insuficiente la simple pertenencia a un grupo para, de forma indiscriminada, atribuir a las demandadas la actuación de otras sociedades integradas en el mismo. Además sería preciso que concurra alguno de los supuestos en los que la Jurisprudencia entiende necesario la utilizar la técnica del «levantamiento del velo».

Este requisito, en su caso, tan sólo puede entenderse concurrente en la actuación de Chemo Ibérica Swuis Branch, pese a la autonomía que le atribuye el doc. al folio 916, dada su condición de filial suiza de Chemo Ibérica, SA.

DUODECIMO Lo expuesto, nos obliga a ceñir nuestro estudio al comportamiento individualizado de las demandadas, sin perjuicio de tener en cuenta la actuación de la filial suiza de Chemo Ibérica, SA, lo que trasciende al rechazo del litisconsorcio pasivo necesario, aludido en los hechos de la contestación a la demanda, y rechazado por la sentencia de la primera instancia en pronunciamiento que compartimos.

DECIMOTERCERO La demandante imputó a Airfarm su intervención en las operaciones que detallaremos, acreditadas, según la propia parte, por medio de los documentos acompañados a la demanda que se indicarán y que son fases de las 6 diferentes operaciones que detallan los anexos de la documental a los folios 90 y ss. y 1461 y ss. -precisaremos, no obstante, que por razones de claridad, los pesos tenidos en cuenta en esta sentencia no son los indicados por la actora, sino los pesos netos que surgen de los documentos, y que se indicarán los propietarios o expedidores de las mercancías, silenciados en ocasiones en la demanda-:

1) el 10 de noviembre de 1993, la recepción de 2 kg de Amlodipina procedentes de Romikin, SA, en Argentina propiedad de SEIP (doc. 26);

2) el 17 de septiembre de 1991 la remisión de dos paquetes de 0,5 y 1.5 kg de Amlodipina expedidos por Promopharma Est a Systopic Llaboratories Ltd. en la India (docs. 27 y 28);

3) el 21 de diciembre de 1993 la recepción de 111 kg de Ftaloilamlodipina procedentes de Gedeon Richter en Hungría propiedad de SEIP (doc. 29);

4) los días 27, 28 y 30 de diciembre de 1993 la remisión respectivamente de 111, 89 y 111 kg de Ftaloilamlodipina a Romikin, SA, en Argentina, siendo expedidor SEIP (docs. 30, 31 y 32);

5) el 31 de mayo de 1993 la recepción como consignataria de la carga de 2 kg de Sal de Besilato de Amlodipina procedentes de Triquim, SA, en Argentina (doc. 37);

6) el 10 de junio de 1993 la mediación en la exportación de 2,3 kg de Sal de Besilato de Amlodipina de Triquim en Argentina a SEIP en Suiza (docs. 43 a 48);

7) el 29 de junio de 1993 la mediación en la exportación de 2,3 kg de Sal de Besilato de Amlodipina de SEIP en Suiza a Vicente Scavone & Cía. Com e Ind, SA, en Paraguay (docs. 38 a 42);

8) el 20 de octubre de 1993 la mediación en la exportación de 2,3 kg de Amlodipina de Romikin, SA, en Argentina a SEIP en Suiza (docs. 49 a 52);

9) el 10 de noviembre de 1993 la mediación en la exportación de 2 kg de Amlodipina de Romikin, SA, en Argentina a SEIP en Suiza (docs. 60 y 61).

10) los días 15 y 16 de diciembre de 1993 la mediación en la exportación de 3,5 kg de Amlodipina Besilato y las de 0,5 kg y 1,5 kg de Amlodipina de Promopharma Est en Suiza a Systopic Laboratories Ltd. en la India (doc. 53 a 59);

11) el 21 de abril de 1994, la mediación en la exportación de 100 kg de Ftaloilamlodipina procedentes de Gedeon Richter en Hungría a SEIP en Suiza (docs. 62 a 64).

12) el 10 de junio de 1994 la mediación en la exportación de 0,5 kg de Ftaloilamlodipina procedentes de SEIP en Suiza a Eos Eczacibast en Turquía (doc. 65);

13) el 24 de enero de 1995 la mediación en la exportación de 99,5 kg de Ftaloilamlodipina procedentes de Chemo Ibérica Swis Branch a Eos Eczacibast en Turquía (doc. 66);

14) el 6 de octubre de 1995 la mediación en la exportación de 150 kg y 50 kg de Ftaloilamlodipina procedentes de SEIP en Suiza a Eos Eczacibast en Turquía (docs. 67 y 68); y

15) el 6 de octubre de 1995 la mediación en la exportación de 200 kg de Ftaloilamlodipina procedentes de Mediberia, SA, en España a Madex Ppharmaceuticals, SA, en Suiza (docs. 69 a 71), que la vendedora había adquirido de Gedeon Ritchter Ltd. en Hungría.

DECIMOCUARTO Airfarm ha rechazado la autenticidad de los documentos 26 a 34 en que se basa la imputación de los actos descritos en los 4 primeros apartados, y para eximirse de cualquier eventual responsabilidad por aquellos en los que ha intervenido, alega:

1) que el artículo 50.c de la Ley de Patentes atribuye al titular de la patente el derecho a impedir la importación o la posesión de productos obtenidos directamente por el procedimiento objeto de la patente cuando estén destinados al ofrecimiento, introducción en el comercio, o su utilización;

2) que es una sociedad dedicada al transporte en su condición de transitaria y agente de carga de la IATA (International Air Transport Association) -lo que acredita por medio de la certificación de Auditrade (doc. 4 contestación) y su pertenencia a ATEIA (Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados) y la lista de clientela a los folios 909 y ss.-, y que su intervención en los hechos base de la demanda se limita a la gestión de un depósito en Barcelona que tiene la consideración de zona o puerto franco; y

3) que el transitorio, al actuar por cuenta ajena: a) no es propio y verdadero «poseedor civil» de las mercancías, sino tan sólo un mero poseedor inmediato, servidor de la posesión del tercero; b) no es propio y verdadero importador ya que tal condición la asume el Consignatario de la carga; y c) no es función de la transitaria ofrecer, introducir en el tráfico ni utilizar los productos transportados.

La sentencia apelada razonó la desestimación de la excepción en que la transitaria de transportes ha sido equiparado jurisprudencial y legalmente al mediador y al comisionista.

Esta cuestión ya ha sido abordada por esta Sala en auto de 7 de abril de 1999 que reproduciremos en lo menester.

Ante todo conviene precisar: 1) que a efectos de la infracción de la patente poco interesa cuál sea el objeto social de la demandada definido por los estatutos sociales -en concreto el artículo 2 según es de ver de los documentos 8 y 21 de la demanda y el unido a los folio 1221 y ss., de improbable ilicitud dado el control de su legalidad característico del Registro Mercantil en fase de inscripción-, sino la actividad real de la misma en desarrollo del mismo o al margen del objeto estatutario -por ello carece de trascendencia la pretendida certificación al folio 901, pese a su aceptación por la actora como prueba propia III más documental-; y 2) que salvo en la operación descrita bajo el núm. 5 del anterior fundamento en la que Airfarm aparece como consignataria de la carga, en las demás consta como mediadora en el transporte, por lo que parece lógico deducir que en aquella puntual ocasión intervino igualmente como transportista.

DECIMOQUINTO Es cierto que no están entre las funciones primarias de los organizadores de los transportes las de ofrecer, introducir ni utilizar en el comercio los productos transportados, y que las facultades de disponer de las mercancías transportadas y la posesión de éstas, en méritos de la incorporación del derecho al título, la ostenta quien puede hacerlo de la carta de porte.

Pero el transportista no es un simple servidor de la posesión. Posee en nombre propio a título de transportista y para transportar, por lo que la cuestión a decidir es si la posesión para transportar, excluye imputar al transportista las finalidades previstas en la norma, o, por el contrario, al tratarse de una actividad complementaria del ofrecimiento e introducción del producto en el comercio, permite al titular de la patente vetar dicha posesión.

La respuesta ha de ser positiva. La norma autoriza que el titular de la patente que impida la posesión «para alguno de los fines mencionados (ofrecimiento, introducción o utilización)», pero no exige que sea el mismo poseedor el que oferte o introduzca en el mercado el producto.

Pero es que, además, reconocido al transportista los privilegios del depósito caso de negativa del consignatario al pago de los portes (art. 369 del Código de Comercio), y el de exigir la venta judicial (art. 374 del propio Código mercantil), hallándose los efectos porteados especialmente afectos a la responsabilidad del transporte, incluso en caso de quiebra del consignatario (arts. 375 y 376 del mismo cuerpo legal), es evidente que, estructuralmente, la posesión del transportista es apta para introducir el género transportado en el comercio.

DECIMOSEXTO Las codemandadas, al amparo procesal de lo dispuesto en el art. 126 LP, opusieron por vía de excepción la nulidad de la patente europea ..., que sustentaron desde el punto de vista sustantivo en lo prevenido en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 (RCL 1986, 2994), arts. 138.1.a) -«una patente europea sólo podrá ser declarada nula en virtud de la legislación de un Estado contratante ...a) cuando el objeto de la patente europea no sea patentable con arreglo a los artículos 52 a 57»-, 52.1 -«las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial»-, 54.1 -«se considerará que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica»-, 54.2 «el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio»-, y 56 -«se considera que una invención entraña actividad inventiva si aquélla no resulta de estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia ...»- alegando la falta de novedad y de nivel inventivo, y en apoyo de su tesis aportaron como documento núm. 2 de la contestación a la demanda el dictamen unilateral y extrajudicial del doctor Francisco L. C., ratificado por vía testifical al folio 1541, que, con relación a la patente objeto de estudio literalmente afirma que «... la preparación de tales sales...es una operación que se realiza en cualquier laboratorio, no ya de I + D, sino de prácticas de las Licenciaturas de Química o de Farmacia»; y que «... la formación de besilatos de sustancias básicas es una operación estándar en la industria farmacéutica que se aplica a numerosísimas sustancias, y por tanto una operación obvia...».

Esta opinión del experto en química, con los matices que veremos, fue compartida por los peritos judiciales, y tenida en cuenta por la sentencia de la primera instancia que en el fundamento cuarto de forma expresa se refiere a la pericial del señor P., «era conocido antes de la fecha de prioridad de la patente ... el procedimiento de preparación de sales farmacéuticamente aceptables de amlodipina tal como se describe en la patente ...» (extremo de la demandada al folio 2333) y del señor A., «sí es cierto que era bien conocido antes de la fecha de prioridad de la patente ... el procedimiento de preparación de sales farmacéuticamente aceptables de amlodipina caracterizado por hacer reaccionar la amlodipina base con un ácido no tóxico, por la publicación de la Patente ...» (extremo de la demandada al folio 2868).

En el caso de autos, fuese más fácil o más difícil dar con ella, requiriese más o menos esfuerzo inventivo, lo cierto es que no se ha cuestionado que en el momento de solicitud de la patente la Sal de Besilato de Amlodipina constituía un producto nuevo que no se había obtenido ni por el procedimiento patentado ni por ningún otro -especial interés en este punto ofrece la contestación del testigo señor L. C., a la repregunta V al folio 1541 vto. y el informe de la Oficina Española de Patentes que pone de relieve que en las patentes anteriores que indica en el estado de la técnica o «no se describe la formación de besilatos de amlodípina», o «la sustancia activa en estos compuestos es totalmente diferente» (folios 2806 y ss.)-.

Así planteada la controversia, la cuestión es decidir si esa novedad en el mundo de la realidad material tiene también tal consideración desde la perspectiva de la técnica jurídica patentaria, y si requiere un esfuerzo inventivo.

DECIMOSEPTIMO Lógica consecuencia de la universalidad del conocimiento por un lado, y de la vigencia en distintos ámbitos territoriales de diferentes sistemas de patentes por otro, la doctrina no se ha mostrado uniforme en definir qué debe entenderse por procedimiento patentable, ya que puede ser concebido exclusivamente como una sucesión de operaciones mecánicas o químicas, que no se modifica por la sustitución de unos productos por otros, resultando irrelevante cuál sea el resultado, o, por el contrario, puede entenderse que para identificar un determinado procedimiento deben tenerse en cuenta los productos de partida y el resultado. En anteriores ocasiones hacíamos nuestra la posición mantenida por el Tribunal Supremo en las sentencias de 13 de octubre de 1975 (RJ 1975, 3420) y 13 de octubre de 1982 (RJ 1982, 5761) -en la que precisa que el concepto de procedimiento químico o farmacéutico se delimita por la concurrencia de tres elementos: la sustancia básica de la que se parte, los medios de actuación sobre esa sustancia y el producto final o resultado, por lo que el producto final que se obtiene forma parte del procedimiento-, en posición que reiteramos por entenderla concorde con la previsión contenida en el artículo 48 LP al admitir como objeto de patente, a «contrario sensu», el cambio de «materiales» del objeto patentado cuando modifiquen esencialmente las cualidades de aquél o con su utilización se obtenga un resultado industrial nuevo, dando lugar a la llamada patente por selección; de tal forma que es nuevo, con innovación que tiene carácter esencial, el procedimiento que utiliza por primera vez en la secuencia de operaciones sucesivas descrita con anterioridad, sustancias diferentes a las antes usadas, dando lugar a un producto nuevo.

Más aún: 1) es conocido que la gran mayoría de las aportaciones en el campo de la química orgánica, con unos mecanismos de reacción limitados, radican en aplicar una reacción que puede ser conocida a productos de partida y/o con productos intermedios diferentes; y 2) la existencia de un efecto ventajoso inesperado en la selección de un compuesto dentro de una serie de posibilidades, se considera dentro de la práctica de la Oficina Europea de Patentes como no obvia, admitiendo la patentabilidad de los procedimientos por analogía en las decisiones 119/1982 (caso Gellation), 3/1983 (caso Simethicone Tablet) y 163/1984 (caso Acetophenone).

Pues bien, partiendo de este concepto de procedimiento químico a efectos patentarios como sucesión de reacciones químicas, de determinados reactivos o productos de partida que dan como resultado un concreto compuesto, o, en términos de la pericial A. «un todo íntegro consistente en un método de reacción aplicado a unos materiales iniciales, los reactivos, que rinden uno o varios productos finales de reacción» (extremo 5 de la demandada apdo. C), por muchas similitudes que ofrezca con otros, está claro que el consistente en la preparación del besilato de amlodipina mediante la reacción del amlodipino base con ácido bencenosulfónico o una sal del mismo no se había hecho accesible al público, ni se hallaba contenido en las solicitudes de patente europea, por lo que, como evidencia la pericial -«el procedimiento reivindicado en la patente ... no se encuentra anticipado» (peritaje P., extremo quinto de la demandada); y que «en la fecha de prioridad de la Patente ... no estaba en el estado de la técnica» (peritaje A.)-, y valora la sentencia recurrida el procedimiento patentado no se hallaba en el estado de la técnica, sin que pueda confundirse una parte del procedimiento (mecanismo de una reacción) con el todo (sustrato, pasos, condiciones de reacción ...).

DECIMOCTAVO También se ha cuestionado la concurrencia de actividad inventiva. Frente al dictamen L. C. -«es indefendible que la preparación de tales sales pueda considerarse un procedimiento patentable, ya que ello es una operación que se realiza en cualquier laboratorio, no ya de I + D, sino de prácticas de las Licenciaturas de Química o de Farmacia»; y que «la preparación del besilato de un principio activo de carácter básico, es decir que posee en su estructura al menos un grupo amino, no suponía novedad ni inventiva en el momento de solicitar la patente ..., como lo demuestra el hecho de que la propia Pfizer describe tal operación y la reivindica en su patente ..., concedida el 12 de abril de 1984, en relación con el besilato de la sultamicina ... la formación de besilatos de sustancias básicas es una operación estándar en la industria farmacéutica que se aplica a numerosísimas sustancias, y por tanto una operación obvia que no puede ser objeto de patente», para concluir que «el propio proceso de formación del besilato de amlodipina es una operación estándar y obvia para cualquier químico incluso de un bajo nivel de competencia, por lo que no puede ser de objeto de patente por falta de novedad e inventiva»-, en la materia propia de su ciencia -con independencia de que los aspectos técnico jurídicos de las patentes exceden del campo de la química, en nuestro sistema no es objeto de prueba, por lo que, sin perjuicio del interés que puedan merecer desde otra perspectiva, procede rechazar cualquier eficacia probatoria del dictamen en tal ámbito, al igual que la del dictamen del doctor Alfred E. B. (traducido a los folios 1006 y ss. y ratificada y ampliada según traducción al folio 3193), pese a su especialización en el campo del Derecho patentario, y del doctor Frank V., cuya declaración traducida obra a los folios 3279 y ss., se alzan: 1) un dato de hecho, hasta la fecha de prioridad de la patente ningún científico logró dar con el procedimiento obvio que haciendo reaccionar amlodipino base con ácido bencenosulfónico, o su sal amónica, diese un producto nuevo, el besilato de amlodipina, que poseyese las propiedades de buena solubilidad, buena estabilidad, no higroscopicidad y buena procesabilidad; y 2) la opinión de los peritos judiciales, contestes en que no es cierto que el procedimiento reivindicado en la patente ... resulte obvio (pericial A. extremos 14, 15 y 16 de la demandada y ampliación de las demandantes extremos 6 folio 2878 y sgte., y pericial P. extremo 14 de la demandada), quizás porque «se admite por parte de la doctrina científica que es imposible predecir la influencia que tendrá un determinado tipo de sal en el comportamiento de un principio activo» (pericial A. ampliación de las actoras extremos 1 a 16 e), en contra testifical L. C. y a favor testifical doctor Helmut H., al folio 3077).

Si a lo expuesto añadimos que, frente a tendencia de ciertos sistemas, como el estadounidense, en que se sostiene que en el caso de utilizar un procedimiento conocido con materiales de partida nuevos y que produzcan un resultado nuevo, no concurre la altura inventiva necesaria, en otros, se admite que concurre tal esfuerzo inventivo cuando se obtiene un efecto ventajoso inesperado, debemos concluir que la sentencia recurrida ha valorado correctamente la prueba practicada sobre la concurrencia de actividad inventiva, sin que sea lógico asumir en este extremo la posición mantenida en ordenamientos distantes, alejándonos de los criterios extendidos en otros que forman parte de nuestro ordenamiento -como en el caso de la patente europea-, máxime cuando: a) como pusimos de relieve en las sentencias del «ciprofioxacino» y del «fluconazol», en la realidad la gran mayoría de las aportaciones en el campo de la química orgánica, con unos mecanismos de reacción limitados, radican en aplicar una reacción que puede ser conocida a productos de partida y/o con productos intermedios diferentes -en este sentido la pericial A. precisa que «el número de procedimientos de síntesis química disponibles en el estado de la técnica es muy pequeño si se compara con los millones de compuestos realmente sintetizados o posibles» (extremo 2 de la demandada folio 2881); y b) la existencia de un efecto ventajoso inesperado en la selección de un compuesto dentro de una serie de posibilidades, se considera dentro de la práctica de la Oficina Europea de Patentes como no obvia, admitiendo la patentabilidad de los procedimientos por analogía en las decisiones 119/1982 (caso Gellation), 3/1983 (caso Simethicone Tablet) y 163/1984 (caso Acetophenone).

DECIMONOVENO Lo expuesto no se ha de ver desvirtuado por el resultado del litigio mantenido por infracción de la patente ... por la resolución de 17 de noviembre de 1997 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal núm. 10, Secretaría núm. 19 de Buenos Aires en el Incidente de Excepción de Falta de Acción testimoniada a los folios 291 y ss. y en el rollo y confirmada por la de 29 de mayo de 1998 de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, ya que si desde una perspectiva no reúne los requisitos para provocar los efectos positivos de la cosa juzgada material, desde otra constituye una opinión jurídica no vinculante, en la que se admite el dictamen de la mayoría del colegio de peritos sobre la novedad del procedimiento en términos de los que discrepamos y que han sido rechazados en el anterior fundamento.

VIGESIMO Como hemos indicado las codemandadas opusieron a la demanda la falta de prueba de que la Sal de Besilato de Amlodipino hubiese sido obtenida por el procedimiento patentado.

Rechazada la deducción pretendida por la actora de infracción directa de la patente de procedimiento por su utilización en España, según hemos razonado en el fundamento decimoprimero apartado 2, es preciso analizar si concurren los requisitos para otorgar la protección indirecta a la misma, a tenor del artículo 50.c de la Ley de Patentes (RCL 1986, 2994) -concordante es este extremo con el 25.c del Convenio sobre la Patente Comunitaria, el 64.2 del Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas, y el 28.1.b) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, anexo 1 C del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (RCL 1995, 194)-, Según el cual «La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: (...) c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados».

Para evitar las dificultades frecuentemente insalvables de lograr prueba directa y plena de la infracción, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el protocolo núm. 8 relativo a la adhesión del Reino de España a la Comunidad Económica Europea (RCL 1986, 1 y LCEur 1986, 6) y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica (RCL 1986, 1), ratificado el 20 de septiembre de 1985, el apartado 2 del artículo 61 de la Ley de Patentes dispone que «si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado»; por lo que, para que se presuma la infracción, en relación con lo previsto en la disposición transitoria segunda -«a partir del 7 de octubre de 1992 podrán hacer uso de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 61, los titulares de patentes solicitadas con anterioridad al 1 de enero de 1986, a menos que la acción de violación de la patente sea entablada contra el titular de una patente de procedimiento concedida antes de esta última fecha»-, como tenemos declarado en anteriores ocasiones, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) que la actora accione con base en una patente;

b) que la patente sea de procedimiento;

c) que el procedimiento ha de ser para elaborar un producto;

d) que el producto sea nuevo;

e) que el producto de la presunta infractora tenga las mismas características que el obtenido por el procedimiento patentado;

f) que la demandada no sea titular de una patente anterior para obtener dicho producto; y

g) que si la demandada es titular de una patente de procedimiento posterior a la de la actora ésta no sea anterior al 1 de enero de 1986.

Pues bien, en el caso de autos no sólo concurren todos y cada uno de los requisitos precisos para que entre en juego la presunción, sino que, además, implícitamente se admite que el producto comercializado está fabricado por dicho procedimiento -en otro caso no tendría sentido afirmar «el carácter extraterritorial en relación con la patente de autos, de las operaciones comerciales de Chemo Ibérica, SA», y del documento al folio 308, aprehendido en la diligencia de comprobación de hechos, surge que el que la parte denomina Amlopidino es un «antagonista del calcio, antihipertensivo, desarrollado por Pfizer».

VIGESIMO PRIMERO También alegaron las codemandadas la extraterritorialidad de las conductas presuntamente infractoras y la imposibilidad de la infracción indirecta de la patente en relación con la Amlodipina y la Taloilamlodipina.

La decisión sobre ambos extremos, en primer término exige que indiquemos cuáles son los comportamientos presuntamente infractores atribuidos a Chemo Ibérica.

La actora con base en los documentos que se indicarán afirmó los siguientes hechos:

1) la existencia de estudios en relación con la Amlodipina (docs. 84 y 85);

2) el almacenamiento de 99,5 kg de Ftaloilamlodipina en Lugano (Suiza) (doc. 86);

3) la tenencia de documentación referida al análisis de Amlodipina (docs. 75 a 8 y 87 a 90 relacionados el 82 y 8 con la operación descrita en el doc. al folio 897 y ss.);

4) la entrega de 222,840 kg de Sal de Besilato de Romikin a Chemo Ibérica Swis Branch posteriormente suministrados a diversos países (doc. 91).

5) la entrega a Chemo Ibérica Swis Branch de 199,500 kg de Ftaloilamlodipino procedentes de Gedeon Richter y posteriormente remitidos a Romikin (doc. 92); y

6) el ofrecimiento de Ftaloilamlodipino (doc. 34 bis).

A ellos puede añadirse la exportación a la que hicimos referencia en el apartado 1 del fundamento decimotercero.

VIGESIMO SEGUNDO El conflicto, en definitiva, queda planteado en los siguientes términos:

1) la actividad de Airfarm se desarrolla, como la propia parte indica, en Barcelona, pero se trata de operaciones de mediación en el transporte de mercancías que no tienen su origen ni su destino en territorio nacional, por lo que su presencia en España es tan sólo de paso y en «zona franca» -las operaciones desarrolladas por Airfarm, aparecen detalladas en los docs. a los folios 90 y 1462 a que hemos hecho referencia-; y 2) la actuación de Chemo Ibérica en territorio nacional queda Limitada a la realización de estudios y análisis de la Sal de Besilato y la Ftaloilamlodipina en su caso -de hecho no consta dónde se han realizado los mismos- y a la oferta de Ftaloilamlodipino, sin que conste ni tan siquiera tangencialmente que el almacenamiento y el tráfico con dichos productos efectuada por Chemo Ibérica Swuis branch se haya verificado en España, a salvo la exportación de 99,5 kg de Ftaloilamlodipina a Eos Eczacibast en Turquía valiéndose de Airfarm (doc. 66) y a la que resulta de aplicación lo que se razonará sobre la «extraterritorialidad».

Descartada la infracción de la patente en aquellos comportamientos que se limitan al estudio y análisis de productos, al no caer en la órbita de los artículos 50 y 51 LP, es preciso decidir si el tránsito por territorio nacional de productos obtenidos por el procedimiento patentado cae bajo la órbita del artículo 50 de la Ley de Patentes, y si la oferta de Ftaloilamlodipino puede ser vetada al amparo del art. 51 de la propia Ley.

VIGESIMO TERCERO La doctrina ha puesto de manifiesto las diferentes situaciones potenciales en que pueden encontrarse los productos obtenidos por el procedimiento patentado que entran y salen de territorio nacional de entre los que pueden identificarse tres situaciones básicas: 1) los que son importados y exportados decidiéndose su destino una vez en España; 2) los que teniendo su destino en el extranjero son objeto de depósito o cambio de transportista en España; y 3) los que atraviesan el territorio nacional sin cambio de poseedor, siendo el mismo transportista el que los introduce y los saca.

Mientras en el primero de los casos no parece dudoso que la operación debe incluirse entre los actos de importación considerados como infractores de la patente, se plantean mayores cuestiones en los descritos en los apartados 2 y 3 ya que el artículo 50.c no sanciona cualquier importación o posesión, sino tan sólo la que tiene por finalidad «el ofrecimiento o la introducción en el comercio», objetivo que no concurriría, según algún autor, cuando el destino del mismo está prefijado de antemano en el extranjero y los cambios de posesión responden a necesidades del transporte -esta opinión coincide sustancialmente con los informes aportados por las codemandadas sobre el planteamiento del tema en USA, unidos a los folios 917 y ss. aceptado por las actoras como III más documental propia al folio 986, y ratificados a los folio 3356 y ss. y 3397 y ss.-.

Ahora bien, el artículo 31.2.c de la Ley de Marcas dispone que el titular de la marca podrá prohibir en especial «... importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el de depósito»: por lo que razones de identidad en la protección de la propiedad industrial son determinantes de que entendamos que procede entender infringida la patente por Airfarm, SA. Máxime cuando en el presente caso no sólo aparecen operaciones vinculadas al transporte sino también al depósito, como surge de comparar las fechas en las que se reciben y se reexpiden, los productos, de forma que permite deducir que los actos de disposición de los mismos se realizan hallándose los productos en la zona franca.

VIGESIMO CUARTO Como indicado en único comportamiento de Chemo Ibérica, SA, ejecutado en territorio nacional susceptible de infringir la patente consiste en la violación indirecta al ofertar Ftaloilamlodipina, precursor, a su vez, de la Amlodipina que es el producto base para la elaboración de la Sal de besilato.

Cubierta la obtención de la Amlodipina por la patente ... de Pfizer Corporation -que las demandadas tildan de nula en la contestación por anticipación de las patentes ... y ...-, la demandada: 1) insinuó en la contestación que hay un acto propio de las demandantes de la inexistencia de la infracción por el hecho de no accionar al amparo de la indicada patente, pese a que en las diligencias de comprobación de hechos si intervino esta sociedad y precisamente como titular de aquella patente (docs., 2 y 2 bis de la demanda); y 2) sostuvo que no necesariamente toda la Amlopidina y Fftaloilamlodipina del mercado están destinadas a la obtención de la Sal de Besilato de Amlodipina, ya que la propia actora reconoce la existencia de otras sales farmacéuticamente aceptables.

VIGESIMO QUINTO Para rechazar que el hecho de que no accione Pfizer Corporation al amparo de la patente ... de procedimiento para la obtención de la Amlodipina, supone ir contra los propios actos, será suficiente significar que aunque pudiera imputarse tal comportamiento ajeno a las litigantes, dados los vínculos existentes entre ellas, el mismo no reúne los requisitos que a tal fin exige la jurisprudencia -por todas, la sentencia de 7 de noviembre de 2000 (RJ 2000\8497) requiere «que los hechos presenten una significación y eficacia jurídica contraria a la acción ejercitada -sentencias de 6 de abril (RJ 1962, 1680) y 4 de julio de 1962-, imponen un deber de coherencia en el tráfico, para lo cual es preciso el carácter de concluyentes e indubitados, con plena significación inequívoca y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción -sentencias de 27 de enero (RJ 1996, 732) y 24 de junio de 1996 (RJ 1996, 4846), 19 de mayo (RJ 1998, 4034) y 2 de julio de 1998 (RJ 1998, 6392), 30 de enero (RJ 1999, 10), 30 de marzo (RJ 1999, 2420) y 9 de julio de 1999 (RJ 1999, 5967) y 9 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3194)»-.

VIGESIMO SEXTO En forma similar a la Ley de Competencia Desleal, que en el artículo 20 legitima para soportar la acción de competencia desleal no sólo a quien ejecuta el acto tipificado sino a quienes cooperan a su realización, la Ley de Patentes amplía el ámbito objetivo y subjetivo de cobertura de la patente y legitima pasivamente además de a quienes infringen la patente, a los que observan determinadas conductas de colaboración con el infractor aunque por sí mismas no infrinjan la misma y, en concreto, en el art. 51.1 LP a quien entrega u ofrece entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella, por lo que constituyen requisitos para estimar la acción contra el cooperador: 1) que se entreguen o se ofrezcan productos, planos, informaciones, u otros elementos que no constituyan directamente infracción de la patente; 2) que los productos, planos, etc. sirvan para la puesta en práctica de un elemento esencial de la patente; 3) que la oferta se dirija a personas no habilitadas para la explotación de la patente; 4) que el oferente o transmitente sepa o las circunstancias hagan evidente que los medios son aptos para la puesta en práctica de la invención; 5) que sepa que están destinados a tal fin; y 6) que no concurra la causa de excepción prevista en el número 2 del propio precepto.

En el presente caso: 1) ni tan siquiera la demandante cuestiona que la fabricación, ofrecimiento o introducción de la Amlodipina y de la Ftaloilamlodipina no infringen de forma directa la patente de procedimiento para la elaboración de la Sal de Besilato de Amlodipina; 2) tampoco es dudoso que la Ftaloilamlodipina constituye un precursor de la Amlodipina -de autos aparece utilizado para su almacenaje y transporte, dada la inestabilidad de la Amlodipina (pericial folio 2332.4, pese a la testifical al folio 1541 repregunta v y aclaración a la misma, y también testifical folio 3077, respuesta a la 3ª preg.)-, y ésta, a su vez de la Sal de Besilato de Amlodipina, por lo que constituye elemento o producto esencial para la puesta en práctica del procedimiento; y 3) dadas las singulares características del propio mercado -notoriamente altamente especializado-, de quienes operan en 61 -operadores muy cualificados-, y, especialmente de los documentos 84 y 85 de la demanda, puede deducirse sin especial dificultad que los gestores de Chemo Ibérica eran conocedores de que los productos son aptos para la elaboración de sal de besilato y que estaban destinados a tal fin; lo que permite concluir que concurren los requisitos 1, 2, 4 y 5.

A su vez la oferta indiscriminada a terceros inidentificados, por sí misma cumple el tercero de los requisitos indicados, ya que no se precisa que terceros inhabilitados acepten la misma, y aunque el origen y destino del producto pudiera hallarse en el extranjero, la oferta en España y desde España supone introducir el mismo en el mercado nacional y constituye infracción, como lo evidencia el dato de que, caso de incumplimiento de lo ofertado, podría reclamarse su cumplimiento ante los Tribunales españoles.

Finalmente, aunque en teoría sirvan para preparar otros productos (pericial A. extremo 26 al folio 2883), en la práctica ningún otro compuesto que no sea la sal de besilato de amlodipina se fabrica a partir de la ftaloilamlodipoina (pericial A. ampliación de las actoras extremo 26 al folio 2893, y pericial P. extremo 26 de las demandadas al folio 2335 y ampliación al folio 2856), y según conclusiones la Dirección General de Farmacia y de Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo la única sal de amlodipino que existe autorizada en nuestro país es el besilato de amlodipino (doc. al folio 1259), lo que el extremo primero de la pericial P. al folio 2332 extiende al territorio de la Unión Europea y USA siendo desconocido cualquier otro uso en otros países, lo que, unido a que no se ha probado que los productos se encuentran corrientemente en el comercio -carga de la prueba que recae sobre el oferente tanto por tratarse de una excepción a la regla general consagrada en el ap. 1 como por ser un hecho positivo-, también permite tener por probada la concurrencia del sexto de los requisitos enumerados.

VIGESIMO SEPTIMO El último de los motivos de oposición a la demanda consiste en la improcedencia de indemnización alguna por falta de advertencia y por no haber trascendido al mercado español.

Dispone el artículo 64.1 LP que «quien sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados»: y en el núm. 2 que «todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia»:

La norma, en consecuencia, en relación con la patente de procedimiento distingue entre los que utilizan el mismo y los que realizan cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente. En este segundo caso -que es el caso de autos-, requieren la advertencia en los términos previstos por la norma o la concurrencia de culpa o negligencia.

En el fundamento anterior hemos razonado que dadas las características del mercado de los productos químico-farmacéuticos y de sus operadores podía deducirse que los gestores de Chemo Ibérica eran conocedores del destino de la Ftaloilamlodipina. Además precisábamos que dicha deducción estaba singularmente reforzada por el contenido de los documentos 84 y 85.

Pudiera, en consecuencia, entenderse incongruente que hayamos sostenido aquella tesis y que ahora entendamos que no existe negligencia cuando pudiera apuntarse incluso al dolo. Pero la parte de forma expresa en el tercer otrosí de la demanda se refirió a su decisión de que la misma sirviese de advertencia a los efectos del artículo 64.2 LP, lo que, al no venir condicionado, supone fijar en la fecha de interpelación judicial el «dies a quo» para la ejecución de actos sujetos a indemnización de daños y perjuicios, por lo que no ha lugar a indemnización alguna al no haberse acreditado la realización de actos infractores con posterioridad a dicha fecha.

VIGESIMO OCTAVO De forma similar a la prevista en el primer párrafo del artículo 36.d de la Ley de Marcas (RCL 1988, 2267) y 18.5a de la de Competencia Desleal el artículo 63.f de la Ley de Patentes, dispone que el titular del derecho lesionado podrá pedir «La publicación de la sentencia condenatorio del infractor de la patente a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas» y añade que «esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente».

No indica la norma en qué supuestos procede la publicación que la Ley de Competencia Desleal trata como modalidad de «resarcimiento» específico o «in natura». Ahora bien, tanto si se entiende que cumple dicha función como si se entiende como una peculiar medida dirigida a obtener el cese de la infracción, es lo cierto que las codemandadas no han impugnado de forma expresa tal medida que se revela conveniente a tales fines.

VIGESIMO NOVENO Consecuentemente con lo expuesto, procede estimar en parte el recurso interpuesto por Pfizer Ltd., Pfizer, SA, y Bioquímica Industrial Española, SA, y con él también en parte la demanda, con los pronunciamientos que, en cuanto a las costas, disponen los artículo 52 y 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y desestimar el recurso de Airfarm, SA, con el pronunciamiento que, en cuanto a las costas impone el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

FALLAMOS

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por Pfizer Ltd., Pfizer, SA, y Bioquímica Industrial Española, SA, contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 1998, dictada en los autos de juicio de menor cuantía núm. 127/1996, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente sentencia, y revocándola parcialmente:

DECLARAMOS:

PRIMERO Que Pfizer Ltd. es titular de la patente europea ... publicada en España con el núm. ..., que protege un procedimiento para la elaboración de la Sal de Besilato de Amlodipina y Pfizer, SA, y Bioquímica Industrial Española, SA, son licenciatarias para España de dicha patente;

SEGUNDO Que Chemo Ibérica, SA, ha llevado a cabo actos de ofrecimiento e introducción en el comercio de Ftaloilamlodipina.

TERCERO Que Airfarm, SA, ha llevado a cabo actos de introducción en el comercio de Ftaloilamlodipina, Amlodipina y Sal de Besilato de Amlodipina.

CUARTO Que los actos de ofrecimiento e introducción en el comercio de Ftaloilamlodipina, Amlodipina y Sal de Besilato de Amlodipina por la demandadas, lo ha sido sin autorización de las demandantes;

QUINTO Que los actos de ofrecimiento e introducción en el comercio de Ftaloilamlodipina, Amlodipina y Sal de Besilato de Amlodipina por las demandadas, constituyen una infracción de la patente europea ... publicada en España con el núm. ...;

Condenamos a las codemandadas:

1) a estar y pasar por las anteriores declaraciones;

2) a la cesación de los actos descritos y la violación de los derechos de las actoras;

3) al embargo de los productos producidos con violación de la expresada patente, atribuyendo su propiedad a la actora; y

4) a la publicación del encabezamiento y de la parte dispositiva de esta sentencia mediante los oportunos anuncios en un diario de difusión nacional y a la Notificación íntegra de la misma a las personas interesadas.

No ha lugar a la imposición de las costas de la primera instancia.

No ha lugar a la imposición de las costas de la apelación causadas por el recurso de Pfizer Ltd., Pfizer, SA y Bioquímica Industrial Española, SA.

Se imponen a Airfarm, SA, las costas causadas por su recurso.

Y así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Comparto la desestimación de las objeciones de las demandadas Airfarm, SA, y Chemo Ibérica, SA, en materia de legitimación activa (fundamentos de derecho segundo a sexto de la sentencia) y en materia de legitimación pasiva (fundamentos de derecho séptimo a décimoquinto).

Sin embargo, hube de declinar la redacción de la sentencia por discrepar de mis compañeros en la tercera de las cuestiones examinadas, la nulidad de la patente de la demandante Pfizer Ltd., y disentir, por tanto, del contenido del resto de fundamentos de derecho y del fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Según la contestación de Airfarm, SA, y Chemo Ibérica, SA, debería declararse que la patente de Pfizer Ltd. es nula, conforme al artículo 112.1 a de la Ley de patentes, ya que no concurre, respecto de su objeto, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el título II de la Ley.

Concretamente, la parte se refiere a los artículos 6.1 y 6.2 y 8.1, ya que, afirma la actora, en la fecha de prioridad de la patente de autos, su objeto no era nuevo y/o no tenía el necesario nivel inventivo, estando excluida su patentabilidad, de cuerdo con el artículo 4.1 de la propia Ley de patentes, según el cual sólo son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva.

La demandada cita las normas del Convenio sobre concesión de patentes europeas, relativas a patentabilidad (artículos 52 y siguientes) y a la declaración de nulidad de las patentes europeas (RCL 1986, 936) en virtud de la legislación del Estado contratante, con efectos sobre dicho Estado, cuando el objeto de la patente no sea patentable con arreglo al Convenio (artículos 138 y siguientes).

SEGUNDO La contestación a la demanda aportaba un informe de catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Barcelona en cuyas conclusiones, tras descartar que la ftaloilamlodipina estuviera sujeta a patente alguna en España y tras referirse a la patente de Pfizer Corporation -entidad del mismo grupo que las actoras- número ..., sobre la amlodipina -patente por cuya violación no se acciona en la demanda de autos, pese a que motivó las diligencias de comprobación de hechos a que las demandantes se refieren en su escrito inicial del procedimiento-, se sostiene que el uso de besilatos como sales farmacéuticamente aceptables de fármacos básicos, en función de sus buenas características de índole diversa, forma parte del estado del arte desde hace muchos años, con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente ... y, por tanto, obvio y que no podía ser objeto de patente por la falta de novedad e inventiva. Dice finalmente que el propio proceso de formación del besilato de amlodipina es una operación estándar y obvia para cualquier químico incluso de un bajo nivel de competencia, por lo que no puede ser objeto de patente por falta de novedad e inventiva.

TERCERO En la prueba pericial del juicio a los folios 2333 y siguientes, el perito químico afirma, entre otros extremos, que: «3) era conocido antes de la fecha de prioridad de la patente de autos el procedimiento de preparación de sales farmacéuticamente aceptables de amlodipina, tal como se describe en la patente ... -patente de Pfizer Corporation anteriormente citada;- 15) el método de preparación del besilato de amlodipina por tratamiento de la amlodipina base con ácido bencenosulfónico no es un resultado inesperado y/o sorprendente, sino que es un procedimiento fácilmente desarrollable a partir del estado de la técnica; 16) el método de preparación descrito es fácilmente desarrollable en un laboratorio de química orgánica, aunque en concreto las patentes ..., ..., ..., ... y ... no aportan ningún dato relevante que no pueda ser encontrado en un manual de química orgánica».

CUARTO Es cierto que la pericial química a los folios 2866 y siguientes, también practicada por un perito químico, sostiene un punto de vista distinto sobre la cuestión y aunque afirma que: 1) es cierto que era bien conocido antes de la fecha de prioridad de la patente de autos el procedimiento de preparación de sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptable de 1,4 dihidropiridinas de fórmula general (I), que incluye amlodipino, por la publicación de la patente ES ... y 2) es cierto que era bien conocido antes de la fecha de prioridad de la patente que nos ocupa el procedimiento de preparación de sales farmacéuticamente aceptables de amlodipina caracterizado por hacer reaccionar la amlodipina base con un ácido no tóxico, por la publicación de la patente ...; y 3) es cierto que la patente de autos describe y reivindica un procedimiento para la preparación de una determinada sal de adición de ácido farmacéuticamente aceptables de 1,4 dihidropiridinas de fórmula (I) concreta, caracterizado por la conversión del compuesto de fórmula (I) específico con determinado ácido no tóxico; concluye, sin embargo, que: 4) no es cierto que el procedimiento reivindicado en la patente invocada en la demanda se encuentre anticipado y comprendido en la ... y 5) no es cierto que el procedimiento de la patente resulte obvio o evidente a un técnico en la materia en base al estado de la técnica ni en concreto, en méritos de las patentes antes mencionadas.

QUINTO Se sostienen, pues, distintas conclusiones por los peritos en relación con la novedad y actividad inventiva de la patente de autos. Así ha sucedido también en determinado proceso seguido en Argentina a instancia de Pfizer Ltd., teniendo por objeto la amlodipina, proceso invocado en estos autos alternativamente por actora y demandada y sobre el que se ha aportado documentación.

En aquel juicio el perito nombrado por Pfizer declaró que el proceso de preparación del besilato de amlodipina descrito en la patente argentina de Pfizer es un proceso de invención original, no predecible en función de los conocimientos disponibles a la fecha de solicitud cuya prioridad invoca dicha patente.

Por el contrario, el perito nombrado por la parte contraria y el nombrado por el órgano jurisdiccional -especialista en farmacia industrial, a cargo de la Cátedra Química Orgánica ll de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA- entendieron que el procedimiento empleado no era novedoso porque se trataba de la reacción ácido-base ampliamente difundida en la literatura química.

Airfarm, SA, en su recurso de apelación invoca la resolución dictada por los tribunales argentinos en el pleito referido en soporte de la nulidad de la patente de autos. El argumento no puede acogerse en la medida que no concurre en el caso ningún supuesto de vinculación de este tribunal a la decisión del órgano judicial del que emana la resolución invocada.

Ello no es obstáculo, sin embargo, para la valoración del material fáctico, ya que no cabe olvidar que el artículo 56 del Convenio sobre concesión de patentes europeas considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Y que su artículo 54.2 determina que el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público -y se refiere al público, en general, sin delimitación a un ámbito territorial concreto; «en España o en el extranjero» dice el artículo 6 de la Ley española- por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

SEXTO La prueba pericial debe ser valorada según las reglas de la sana crítica (artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El examen conjunto de los antecedentes, datos y conclusiones expuestos en la totalidad de los informes obrantes en autos, y en sus aclaraciones, me conduce a considerar que el procedimiento reivindicado por la patente ... de Pfizer Ltd. no reunía en la fecha de prioridad los requisitos legalmente exigidos en cuanto a actividad inventiva.

Al respecto no aporta información relevante el informe de la Oficina Española de Patentes y marcas a los folios 2807 y siguientes de las actuaciones.

Sí es cierto que dicho informe precisa, en primer término, que la patente europea -que la Oficina llama abreviadamente de «sales de amlodipina»-, para el resto de los Estados designados, excepto para Austria y Grecia, reivindica el producto, besilato de amlodipina y la correspondiente composición farmacéutica, formulación en tableta, formulación en cápsula y solución acuosa estéril para administración parenteral. Para España, la patente reivindica, como ya se ha dicho, el procedimiento de preparación del besilato de amlodipina por reacción de la amlodipina base con una solución de ácido benceno sulfónico.

El informe de la Oficina de Patentes recuerda que hasta el 7 de octubre de 1992 -la patente de la actora fue presentada en España el 31 de marzo de 1987- no han sido patentables en España los productos químicos «per se», por lo que la única protección posible de los mismos era a través de su procedimiento de obtención.

Tal circunstancia ha podido determinar que a lo largo del juicio se haya subrayado la novedad del producto frente a la novedad y actividad inventiva del procedimiento reivindicado por la patente española. Así, por ejemplo, en la testifical practicada a instancias de la demandante, del perito profesor de bioquímica de la Universidad de Zurich, señor H., con preguntas referidas exclusivamente a las ventajas del producto.

No se trata de negar la patentabilidad de los denominados procedimientos de analogía. Se trata de apreciar si respecto del procedimiento en cuestión concurren los requisitos de patentabilidad de los artículo 52 y siguientes del Convenio sobre concesión de patentes europeas, lo que, por las razones expuestas no se esta en el caso de autos.

Lo expuesto determinaría, a mi juicio, el acogimiento del recurso de apelación de Airfarm, SA, en el sentido de estimar su excepción de nulidad de la patente de Pfizer Ltd. y desestimar, por ello, la demanda de autos.

Así lo firmo.

