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Resolucion recurrida: Auto
- Fecha: 12 de julio de 2017

- Parte demandante: SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED, ASTRAZENECA
FARMACEUTICA SPAIN, S.A

- Parte demandada: RATIOPHARM ESPANA, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente: « La estimacion de la oposicion
a la adopcion de la medida cautelar acordada por auto de 19 de febrero de 2017, que fue interesada por
Don Angel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representacion de la entidad SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI
KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED y ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. frente a la entidad
RATIOPHARM ESPANA, S.A., quedando las medidas acordadas en su dia sin efecto».

SEGUNDO. Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelacién por la parte resefiada. Admitido el
recurso se dio traslado a la contraparte, que presento escrito impugnandolo y solicitando la confirmacion de
la resolucidn recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Seccién de la Audiencia Provincial, que
sefialé votacion y fallo para el dia 1 de febrero de 2018 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Las actoras presentaron el dia 20 de febrero de 2017 solicitud de Medidas Cautelares frente a la entidad
RATIOPHARM ESPANA, S.A., al amparo de los articulos 133y siguientes LP, y 721 y siguientes LEC, imputando
a la demandada la inminente infraccién de su patente ES 2.153.824 (en adelante, ES '824), que es el nimero
de validacion en Espafia de la patente europea EP 0.521.471 (en adelante, "EP '471"), y solicitando que:

Se prohiba cautelarmente a RATIOPHARM ESPANA, S.A., por si misma, o a través de terceros, fabricar,
importar a Espafia, adquirir de terceros, ofrecer, poseer, introducir en el comercio y utilizar los medicamentos
genéricos "ROSUVASTATINA RATIO 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula" (Nimero de registro
81340), "ROSUVASTATINA RATIO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula" (Nimero de registro 81341),
"ROSUVASTATINA RATIO 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula" (NiUmero de registro 81342) y
"ROSUVASTATINA RATIO 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula” (Nimero de registro 81343), asi como
cualquier otro medicamento que incorpore el compuesto Rosuvastatina mientras el CCP Num. 200900012
esté en vigor, asi como diversas medidas complementarias.

2. Admitida a tramite la solicitud urgente de medidas cautelares por auto de fecha 21 de febrero de 2017, se
estimo parcialmente la solicitud presentada.

3. En fecha 28 de marzo de 2017 se presenté por parte de RATIOPHARM ESPANA, S.A. escrito de oposicién a
las medidas acordadas. El dia el dia 13 de junio de 2017 se celebro la vista para resolver sobre la oposicion y
por auto de fecha 12 de julio de 2017 se estimé la oposicién y se alzaron las medidas acordadas.

4. La actora recurre en apelacién el auto y pide que se desestime la oposicién y se confirme las medidas
acordadas “por auto de 21 de febrero de 2017, recurso al que se opone la demandada.

SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.
5. Son hechos no controvertidos en esta instancia los siguientes:

A) SHIONOGI es titular, ASTRAZENECA UK licenciataria exclusiva en Espafia y ASTRAZENECA SPAIN sub-
licenciataria exclusiva en Espafia, de la patente espafiola ES 2.153.824 (en adelante, ES '824). ES '824 es el
numero de validacién en Espafia de la patente europea 0.521.471 (en adelante, "EP '471").

B) La patente ES '824 fue solicitada el 30 de junio de 1992 y concedida el 25 de octubre de 2000, esto es, fue
solicitada vigente la reserva formulada por Espafia al adherirse al CPE (vigente hasta el 7 de octubre de 1992),
pero fue concedida después de que estuviera en vigor el ADPIC (Publicacién en BOE de 24 de enero de 1995y
entrada en vigor el 1 de enero de 1996).
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C) La patente ES '824 caducd, por el transcurso de sus 20 afios de vida legal, el 30 de junio de 2012. Al dia
siguiente, el 1 de julio de 2012, empezd a producir efectos en Espafa el CCP Num. 200900012, que prorrogara
la proteccidn que la patente ES '824 confiere sobre la Rosuvastatina hasta el 30 de diciembre de 2017 .

D) La patente ES '824 tiene un total de dieciséis reivindicaciones en cuatro categorias distintas, a saber:
producto quimico Rosuvastatina (Reivindicaciones 1 a 4 y 9), producto farmacéutico (Reivindicaciones 5y 6),
procedimiento (Reivindicaciones 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14) y uso (Reivindicaciones 15y 16).

E) La Reivindicacién 1 de la patente ES '824 consiste en:

"1. El compuesto dcido (+) - 7 - [4 - (4 - fluorofenil) - 6 - isopropil - 2 - (N - metil - N - metilsulfonilamino) pirimidin
- 5-ill- (3R,5S) - dihidroxi - (E) - 6 - heptenoico o una sal del mismo no téxica farmacéuticamente aceptable”.

F) La Reivindicacidn 5 protege:

"5. Una composicion farmacéutica que contiene como ingrediente activo un compuesto como el reivindicado en
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4"

G) La Reivindicacion 15 protege:

"15. Utilizacion de un compuesto como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la
fabricacién de una composicién farmacéutica”

H) La Reivindicacién 16 protege:

"16. Utilizacion de acuerdo con la reivindicacién 15, en la que la composicién farmacéutica es para el tratamiento
de la hipercolesterolemia, de la hiperlipoproteinemia y de la aterosclerosis”

) ASTRAZENECA SPAIN comercializa en Espafia los medicamentos CRESTOR® y PROVISACOR®, que
incorporan Rosuvastatina en su forma de sal célcica ("Rosuvastatina Calcica") que estan indicados para el
tratamiento de la hipercolesterolemia.

J) El medicamento genérico de la demandada, "/ROSUVASTATINA RATIO" (Nim. Reg. 81340, 81341, 81342 y
81343):

(a) Incorpora como principio activo una sal de zinc de Rosuvastatina ("Rosuvastatina Zinc");
(b) Y estd indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia

K) El medicamento genérico de la demandada, "ROSUVASTATINA RATIO" reproduce las caracteristicas
reivindicadas en la Reivindicacién 1, 5y 16.

L) EI 19 de enero de 2017 la AEMPS hizo publico que RATIOPHARM habia adquirido las autorizaciones de
comercializacion del medicamento genérico "ROSUVASTATINA RATIO" (Ndm. Reg. 81340, 81341, 81342 y
81343).

LL) El 7 de febrero de 2017 el Ministerio de Sanidad publicé en su pagina web el "Listado informativo donde se
relacionan las nuevas resoluciones de financiacién de la Direccién general de Cartera Basica de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia a fecha 6 de febrero de 2017" ("Listado sobre Medicamentos Financiados
de Febrero"), que refleja que RATIOPHARM habia obtenido precio para las presentaciones de 5, 10 y 20 mg del
medicamento genérico "ROSUVASTATINA RATIO" (NUm. Reg. 81340, 81341y 81342) entre el 1 y el 3 de febrero
de 2017.

M) El 15 de febrero de 2017 la AEMPS publicé que el dia 14 de febrero de 2017 RATIOPHARM habia hecho la
"declaracion de comercializacién efectiva” del medicamento "ROSUVASTATINA RATIO" (NUm. Reg. 81340, 81341
y 81342), lo que implica que la inclusién del genérico de RATIOPHARM en la prestacion farmacéutica del SNS
devendra efectiva el 1 de marzo de 2017 y podra iniciar la comercializacién en Espafa del mismo y el genérico
de RATIOPHARM podra dispensarse con cargo a fondos publicos.

N) La demandada RATIOPHARM no respondié a los requerimientos de la actora en términos de comprometerse
a la no comercializacion efectiva del sefialado medicamento genérico.

TERCERO. La validez de la reivindicacién 162. Reivindicacion tipo suizo de segundo uso médico.

6. En esta segunda instancia la cuestion controvertida ha quedado reducida a la apariencia de buen derecho de
la titular, no en el momento actual, sino a la fecha de la presentacion de la solitud de las medidas cautelares, ya
gue actualmente la patente y el CCP han caducado. Por lo tanto, este auto no puede, en ningun caso, acordar
reponer las medidas alzadas, por lo que la cuestion practica queda limitada a las costas de la oposiciény, en
su caso, a la indemnizacién de dafios y perjuicios.
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7. La recurrente sostiene que, con independencia de la validez de las demas reivindicaciones, el producto
de la demandada infringe la reivindicacién 16, que es una reivindicacion de segundo uso médico, ya que
el medicamento de la demandada se comercializa para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Dicha
reivindicacion, continua alegado la recurrente, es perfectamente vélida en Espafia.

8. La cuestidn juridica discutida ha quedado reducida a dos temas, la primera, si la reivindicacién 162 de la
patente estaba afectada por la reserva espafiola al Convenio sobre la Concesion de la Patente Europea, y, en
tal caso, como habria afectado el ADPIC a tales reservas.

9. Espaiia, al adherirse al Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesién de Patentes Europeas (CPE)
mediante Instrumento de 10 de julio de 1986, hizo la siguiente reserva:

«Conforme a lo previsto en el articulo 167, 2), a), las Patentes Europeas, en la medida en que confieran
proteccion a productos quimicos o farmacéuticos como tales, no surtirdn ningtn efecto en Espafia»

Dicha reserva, de conformidad con lo previsto en el art. 167.3 CPE, produjo sus efectos hasta el 7 de octubre
de 1992.

10. En el apartado quinto del citado art. 167 CPE se dice que "cualquier reserva formulada en virtud de los
apartados a), b) o ¢) del parrafo 2 se extendera a las patentes europeas concedidas en base a solicitudes de
patentes europeas presentadas durante el periodo en el transcurso del cual la reserva produce sus efectos. Los
efectos de esta reserva subsistirdn durante toda la duracién de esas patentes”. En consecuencia, de acuerdo
con el CPE, la reserva debe producir sus efectos respecto de las patentes europeas concedidas en base a
solicitudes presentadas antes del 7 de octubre de 1992, como la patente de autos.

11. La recurrente sencillamente sostiene que la reivindicacion cuestionada no esta afectada por la reserva
del Estado.

12. La reivindicacion 16 depende de la reivindicacion 15. En la reivindicacién 15 se protege la:

15. Utilizacién de un compuesto como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la
fabricacién de una composicién farmacéutica”

Por su parte la reivindicaciéon 16 protege:

"16. Utilizacion de acuerdo con la reivindicacion 15, en la que la composicion farmacéutica es para el tratamiento
de la hipercolesterolemia, de la hiperlipoproteinemia y de la aterosclerosis

13. Como podemos ver, la reivindicacién 16 es una reivindicacion de tipo suizo, en la que se protege "el uso de
una sustancia X (Rosuvastatina) para la produccién de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad
"Y" (hipercolesterolemia ). En nuestro auto nimero 127/2016, de 5 de julio (ECLI:ES:APB:2016:1089A)
explicamos el origen y admisibilidad de dicho tipo de reivindicaciones. En ese mismo auto (FJ 48) afiadimos
que la proteccién de este tipo de reivindicaciones, no es absoluta como las de producto, sino como las de
procedimiento, limitadas a la indicacion terapéutica reivindicada.

14. Lareserva espafola al CPE se refiere a la "proteccion a productos quimicos o farmacéuticos como tales”, no
se incluyen las reivindicaciones de procedimiento, lo que comprende, las reivindicaciones uso, que no son otra
cosa que un tipo de las de procedimiento. Solo hay dos clases de reivindicaciones: las de una entidad (producto
o aparato) y las de una actividad (un procedimiento o un uso). La reserva se preocupa de limitar su eficiencia a
la proteccién de productos quimicos o farmacéuticos en cuanto tales, las que ofrecen una proteccion absoluta,
pero no incluye las reivindicaciones de procedimiento, ni, por tanto, las de uso, ni de primero ni de segundo
uso. Las cuales otorgan al titular una proteccién limitada al procedimiento de fabricacion o a ese uso.

15. El auto recurrido argumenta que admitir las reivindicaciones que protegen el uso de un producto
farmacéutico supondria un fraude de Ley, conforme lo previsto en el art. 6.4 CC , afirmacién que no
compartimos. La aplicacién de la técnica del fraude de Ley requiere identificar una norma prohibitiva y otra
norma diferente de cobertura. Es decir, hay que identificar la norma que prohibe el resultado, en este caso, lo
que deberia estar prohibido por el ordenamiento juridico seria la patenabilidad de segundo uso médico, ese
es el resultado que deberia de tratarse de eludir. Pues bien, si analizamos la Ley de Patentes 11/196, de 20 de
marzo, bajo cuya vigencia se concedié la patente litigiosa, veremos que en su articulo 4.2 decia:

"2. No se consideraran como invenciones susceptibles de aplicacién industrial, en el sentido del apartado uno,
los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal. Esta disposicién no sera
aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos
o instrumentos para la puesta en practica de tales métodos "
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16. Precepto que reproducia el art. 52 CPE, a cuyo amparo, como explicamos en nuestra Auto nim. 127/2016,
de 5dejulio de 2016 (ECLI:ES:APB:2016:1089A), se habian desarrollado las reivindicaciones de tipo suizo para
proteger las segundas indicaciones de uso médico:

<< 51. El art. 52 (4) CPE (art 53.c en la versién del 2000) establecia que: "No se consideraran invenciones
susceptibles de aplicacién industrial a los fines, del pdrrafo 1, los métodos de tratamiento quirdrgico o
terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o
animal”. Afadiendo que: "Esta disposicion no sera aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o
composiciones, para la aplicacién de uno de esos métodos".

52. A Continuacion el art. 54.5 CPE establecia que "lo dispuesto en los pérrafos 1 a 4 (novedad) no excluira la
patentabilidad de cualquier sustancia o composicién comprendida en el estado de la técnica, para su utilizacién
en uno de los métodos sefialados en el art. 52 parrafo 4 (tratamiento quirdrgico o terapéutico), a condicion de
que dicha utilizacion en cualquiera de los métodos contemplados en dicho parrafo no esté comprendido en él
estado de la técnica".

53. Este precepto introdujo un especial concepto de novedad cuando se habla de Compuestos o sustancias
que se utilizan en tratamientos médicos o quirurgicos. Asi lo destacé la Camara Técnica de Apelacion en su
resolucion T 128/82, al tratarse de una excepcion del principio de novedad absoluta recogido en el citado art. 54
CPE, ya que la novedad esta en la nueva indicacidn: en un cierto tratamiento médico o quirurgico, desconocida
hasta ese momento.

54. Este especial concepto de novedad, no solo se aplica a la patentabilidad de la primera indicacion terapéutica,
sino a las segundas o ulteriores indicaciones terapéuticas. Ahora bien, en este ultimo caso, la Alta Camara
de Apelacion en su resolucion G 5/83 (ESAI), resolvié, por una parte, que en el campo de las invenciones de
medicina o veterinaria, el tipo normal de reivindicaciones de uso (el uso de una sustancia X para el tratamiento
de la enfermedad Y) estaba prohibido, por el art 52.4 CPE, antes citado, que solo estd exceptuada para las
reivindicaciones de primera indicacion terapéutica conforme el art. 54.5 CPE, pero no para las segundas o
ulteriores indicaciones terapéuticas. Pero al mismo tiempo la Alta Cdmara aceptd las reivindicaciones de uso de
segunda indicacidn terapéutica redactadas, de la siguiente forma: "el uso de una sustancia X para la produccion
de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad "Y" (conocidas como reivindicaciones de tipo suizo):

55. En este tipo de reivindicaciones la novedad tiene que derivar de las nuevas caracteristicas terapéuticas del
producto ya conocido. Al mismo tiempo, no infringen lo dispuesto en art. 52.4 CPE, en cuanto que, conforme
el art. 57 CPE (se considera que una invencidn es susceptible de aplicacién industrial cuando su objeto puede
ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola), el invento indudablemente tiene
aplicacién industrial ya que se reivindica el uso X para la fabricacién de un medicamento (para el tratamiento de
una enfermedad Y). De esta forma se superan las dos objeciones principales a la patentabilidad de las segundas
indicaciones terapéuticas, la novedad, absoluta y prohibicién de patentar un tratamiento médico o quirdrgico.

56. La novedad de este tipo de reivindicaciones, como venimos diciendo, resulta del descubrimiento de las
nuevas caracteristicas terapéuticas de un producto ya conocido» por lo queden el caso de la pregabalina del
descubrimiento de su eficacia, terapéutica para tratar el dolor. En coherencia con dicho descubrimiento, Ia
proteccion que dicha patente debe de proporcionar ha de referirse al uso de dicto producto en él tratamiento
que ésa nueva indicacion terapéutica, ya que él producto en si forma parte del dominio publico .>>

17. Pues bien, enla DT 12 de la Ley 11/1986 se decia lo siguiente:

<<1. No seran patentables las invenciones de productos quimicos y farmacéuticos antes del 7 de octubre de
1992.

2. Hasta esa fecha no tendra vigencia ninguno de los articulos contenidos en la presente Ley en los que se
disponga la patentabilidad de invenciones de productos quimicos y farmacéuticos ni aquellos otros preceptos
que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los mismos.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las invenciones de procedimiento o aparatos para
la obtencién de productos quimicos o farmacéuticos ni a los procedimientos de utilizacién de productos
quimicos, todos los cuales podran ser patentados conforme a las normas de la presente Ley desde la entrada
en vigor de la misma.>>

18. Asi pues, nuestra Ley 11/1986 admitia la patentabilidad de los procedimientos para la obtencion de
productos quimicos o farmacéuticos y de procedimiento de utilizacién de productos quimicos. Igualmente, al
amparo del convenio europeo se admitirian patentes europeas que incluyeran las reivindicaciones de producto
limitado por el uso, para el primer uso terapéutico, y las reivindicaciones de tipo suizo para las segundos o
ulteriores usos terapéuticos (G 5/83).
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19. Lo cierto es que ni la reserva ni las citadas disposiciones transitorias se refieren expresamente ni a las
reivindicaciones de uso, ni de primero ni de segundo uso terapéutico. Por ello su prohibicién solo podria derivar
de una aplicacion extensiva de la norma que prohibia la patentabilidad de los productos farmacéuticos.

20. La equivocacion del auto recurrido radica en que parte de esa interpretacion extensiva, y una vez que llega
a la conclusién de que la prohibicién de patentabilidad transitoria incluia las reivindicaciones de indicacién
terapéutica, pasa a afirmar que cualquier otra interpretacion nos llevaria al fraude de Ley.

21. En segundo lugar, como hemos sefialado, el fraude de ley requiere identificar una segunda norma, la norma
de cobertura, bajo cuyo amparo el defraudador pretende conseguir el resultado prohibido. En este caso, parece
que la resolucién recurrida considera como norma de cobertura la misma que la defraudada. Por eso el auto
recurrido se equivoca cuando acude a una técnica como el fraude de ley, ya que no se pueden identificar dos
normas diferentes, sino que se trata un problema mas simple de interpretacion, extensiva o restrictiva, de la
reserva espafiola. Es decir, si entendemos que las reivindicaciones de uso, estan o no incluidas dentro de la
tan mencionada reserva.

22. Literalmente la reserva solo se refiere a "las Patentes Europeas, en la medida en que confieran proteccién
a productos quimicos o farmacéuticos como tales’, ni se incluyen las reivindicaciones de primer uso, aun
cuando la cuestion seria mas discutible (reivindicaciones de producto limitadas por el uso), pero, desde luego,
no incluye las reivindicaciones de tipo suizo, tal y como las hemos definido, que limitan su ambito al uso de X
para la fabricacién de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad Y. Las cuales solo protegen el
uso del producto para una concreta indicacion terapéutica, pero no le dotan de una proteccion absoluta. No
hay que olvidar que en Espafiia estaba permitida la proteccion de los procedimientos para la obtencién de un
producto farmacéutico, lo que se prohibia era la proteccién absoluta del producto farmacéutico en si mismo
considerado.

23. Las reivindicaciones de tipo suizo tratan de eludir dos objeciones a la patentabilidad de segundo o ulterior
uso médico, una relativa a la novedad del producto y otra relativa a la prohibicion de patentar tratamientos
médicos, como hemos explicado. Pero nos son reivindicaciones que tengan por objeto salvar una norma que
prohibiese la patentabilidad de productos farmacéuticos, ya que dicha prohibicién no existia en el ambito del
Convenio.

24. Asi pues, podemos concluir que no existe motivo alguno para que debamos hacer una interpretacién
extensiva del precepto, aplicacion que con cardcter general prohiben las reglas de interpretacion respeto de
normas prohibitivas.

25. No podemos compartir la interpretacion que el auto recurrido hace de nuestra sentencia 288/2016, de
19 de diciembre (Rollo 279/2015 ). En dicha sentencia dijimos dos cosas, primero, que la reivindicacion
gue analizamos en dicho caso era una reivindicacion de producto limitado por su uso, no una reivindicacién
de segundo uso tipo suizo, como es el caso enjuiciado. Segundo, en dicha sentencia advertimos que las
consideraciones que haciamos no modificaban nuestro criterio expuesto en la sentencia 100/2008, de 17 de
marzo (ECLI:ES:APB:2008:13457). En esta ultima sentencia, que a su vez reiteraba el criterio que habiamos
mantenido en la sentencia 18/2008 de 24 de enero (ECLI:ES:APB:2008:13219), afirmamos en el fundamento
juridico 10° que:

«La reserva formulada por Espafia, por tanto, tal como resulta de su tenor literal, limita su efecto excluyente a
las patentes europeas "en la medida en que confieran proteccion a productos quimicos o farmacéuticos como
tales", esto es, a las patentes de producto quimico o farmacéutico, las cuales "no surtirdn ninguin efecto en
Espafia". Pero no se extiende, porque la declaracion espafola no lo dice y porque seria inadmisible en el marco
de la norma habilitante de la reserva, a las patentes que se refieran a un procedimiento de fabricacién o, como
es el caso, de utilizacion de un producto quimico».

26. Por lo tanto, el criterio de este Tribunal era muy claro y es coherente con el ahora mantenido.

27. Es cierto que en nuestra citada sentencia 288/2016, de 19 de diciembre (Rollo 279/2015 ), hicimos
referencia a un obiter dicta de la sentencia del Tribunal Supremo nim. 766/2011, de 11 de noviembre
(ECLI:ES:TS:2011:7269), fundamento juridico séptimo, en la que se dice lo siguiente:

<<Finalmente resulta oportuno resaltar, abundando en la desestimacién del motivo, que, habida cuenta que las
patentes de utilizacion no estaban comprendidas en la Reserva al CPE (art. 162. 2, a CPE ) cabia la posibilidad
de fraude de ley mediante el mecanismo de encubrir en la definicién del enunciado de la reivindicacién
una patente de producto quimico o farmacéutico (sujeto a la Reserva) con una definicién que aparentara
una patente de utilizacién, cuya diferenciacién no siempre se advertia como sencilla. Sin embargo, en el
caso no se plantea ningun problema en sede de novedad, porque todo lo que se pueda decir respecto de la
reivindicaciéon 3 como de producto estaria contestado con la argumentacion relativa a la respuesta judicial
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a las reivindicaciones 1y 2, y en lo que atafie a la aplicacion de la Reserva cualquier disquisicion resultaria
infértil dado que la misma quedé ineficaz por la ratificacion por Espafia del Acuerdo sobre los ADPIC ( S. 10
de mayo de 2011 )»

28. Esa cita del Tribunal Supremo nos llevé a hacer las siguientes consideraciones:

<<debe desestimarse el recurso de apelacién interpuesto por la representacion de Warf y AbbVie respecto de
la reivindicacion 24, por cuanto dicha reivindicacion es, en realidad, una reivindicacién de un producto per se.

No se trata de una reivindicacién de tipo suizo, sino de una reivindicacion limitada por su uso, pero una
reivindicacion de producto, ya que, de admitirse la formulacién de este tipo de reivindicaciones para eludir
la Reserva realizada por Espafna al CPE, se estarian evitando las consecuencias de la Reserva para todo tipo
de patentes de producto, ya que todas ellas estan indicadas de modo principal para tratar una enfermedad
o dolencia concreta.>>

29. Aun cuando acabamos afirmando que "debe desestimarse el recurso de apelacién en este punto, sin que
ello suponga que hayamos modificado el criterio ya expresado en nuestra Sentencia de 17 de marzo de 2008
", hay que reconocer que aquellas afirmaciones pueden llevar a entender que habiamos sentado un criterio
sobre si las reivindicaciones de producto limitadas por su uso estaban o no afectadas por la reserva espafiola.

30. Ahora hemos de precisar dos cosas, primero, que el fundamento sefialado es insuficiente para entender de
forma definitiva que las reivindicaciones de primera indicacion terapéutica estaban afectadas por la reserva
espafiola. Segundo, que en el caso presente, en el que estamos ante una reivindicacién de segundo uso
tipo suizo, el criterio que mantuvimos expresamente en aquella sentencia fue el que expresamos en las dos
sentencias de 2008 citadas. Este Tribunal dejé muy claro que no habia cambiado de criterio respeto de este
tipo de reivindicaciones. Por lo tanto, este no es argumento para entender que esta Seccioén habia cambiado de
criterio aplicable al caso enjuiciado en el que se analiza una reivindicacién de tipo suizo de segunda indicacién
médica.

31. Por todo ello debemos estimar en parte el recurso y desestimar la oposicion, aunque, como hemos dicho,
no podemos volver a adoptar las medidas al haber caducado el Certificado Complementario de Proteccion,
pero procede imponer las costas de la oposicién al demandado.

TERCERO. Costas de segunda instancia.

32. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposicion de las costas, al haberse
estimado el recurso, razén por la que es procedente ordenar la devolucion del depédsito constituido al recurrir.

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos parcialmente el recurso de apelacidn interpuesto por SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA,
ASTRAZENECA UK LIMITED, ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. contra la resolucién del Juzgado
Mercantil nim. 5 de Barcelona de fecha 12 de julio de 2017, dictada en las actuaciones de las que procede este
rollo, que se revoca parcialmente, y en consecuencia, se desestima la oposicién formulada por RATIOPHARM
ESPANA, S.A. y se imponen las costas de la oposicién al demandado, sin hacer especial imposicién de las
costas del recurso.

Contra la presente resolucion no cabe interponer recurso extraordinario alguno.

Remitanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta resolucién, a los efectos
pertinentes.

Lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados del tribunal.



