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SENTENCIA N° 79/2010
BEn Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil diesz.

D. ANDRES SANCHEZ MAGRO Magistrado del Juzgado de lo
Mercantil n° 7 de MADRID, habiendo visto los presentes
autog de juicio PROCEDIMIENTO ORDINARIO, seguidos al nGmero
225/2006 a instancia del procurador D. VICTORIO VENTURINI
MEDINA en nombre y representacidn de la institucion europea

BANCO CENTRAL EUROPEO, se presentd demanda de juicio
ordinario por NULIDAD DE LA PATENTE EUROPEA N° 455.750
VALIDADA EN ESPANA BAJO EL N° 2.140.377, contra la entidad
DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC, quien ha sido representada
en este procedimiento por el procurador D. ANIBAL BORDALLO
HUIDOBRO presenta escrito de contestacidn a la demanda
interpuesta, solicitando la desestimacidn de la misma; en
virtud de las facultades que me han sido dadas por la
Constitucidn y en nombre del Rey, dicto la siguiente
Sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el procurador D, VICTORIO VENTURINI MEDINA
en nombre y representacidén de la institucion europea BANCO
CENTRAL: EUROPEQO, se presentd demanda de juicio ordinario
por NULIDAD DE LA PATENTE EUROPEA N° 455,750 VALIDADA EN
ESPANA BAJO EL N° 2.140.377, contra la entidad DOCUMENT
SECURITY SYSTEMS, INC, quien ha sido representada en este
procedimiento por el procurador D, ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO
fundédndola en los hechos que se tienen en esta parte por
reproducidos y que constan en los autos.

Alegaba a continuacidén los fundamentos de derecho que
estimaba pertinentes vy concluia suplicando se dictara
sentencia en virtud de la cual:
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a) Declare la nulidad de pleno derecho de todas las
reivindicaciones de la patente espafiola n°® 2.140.377 como
validacidén en Espafia de la patente europea n° 455.750.

b) Condene a DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC. al
page de las costas originadas como consecuenta de la
interposicidén de la presente demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales, D. Victorio
Venturini Medina, presenta demanda de juicio ordinario, en
nombre de la institucidén europea, BANCO CENTRAL EUROPEQ, en
gsolicitud de que se declare la nulidad de pleno derecho de
todas las reivindicaciones de la patente europea n°®
455.750, validada en Espafia bajo el n° 2.140.377, contra la
mercantil titular de la misma, la entidad DOCUMENT SECURITY
SYSTEMS, INC.

Basa su solicitud en tres motivos fundamentales:

1°.- La falta de novedad de la referida patente, por haber
gido anticipados con anterioridad a la solicitud, ya dque
sus dos elementos principales: la superposicidén del patrdn
de interferencia sobre la propia imagen del documento y el
que dicha superposicidn no sea visible a simple vista, ya
formaban parte del estado de la técnica anterior a la fecha
de presentacidn de la solicitud.

2°.- La falta de actividad inventiva de la patente, por
cuanto gue las conclusiones obtenidas en la misma
resultarian obvias para un experto en la materia a la luz
de los documentos existentes en el estado de la técnica
anterior.

3°.- La nulidad de la reivindicacidén primera de la patente,
por exceder la misma del contenido de la solicitud tal y
como fue presentada.

SEGUNDO. - El Procurador D. Anibal Bordillo Huidobro, en
nombre de la entidad DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC,
presenta contestacién a la demanda, solicitando la
desestimacidn de la misma.

Contesta a cada uno de los fundamentos de la demanda en los
siguientes términos:

1°.- La novedad de la patente seria evidente por responder
a un problema que surge con la aparicidén de las copiadores
digitales tipo escaner, solucionando el problema de los
denominados "falsificadores ocasionales", gue surgieron
como consecuencia a la facilidad de copia derivada de tales
novedosas copiadoras. La novedad se produce ya que hasta la
fecha, existian algqunos documentos que recogian algunos de
los aspectos tratados en la patente, pero ésta es la
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primera que combina todos los elementos y los incluye en
las reivindicaciones de la patente.

2°,- La novedad inventiva de la patente se deriva de las
importantes ventajas que contiene, por cuanto con ella, a
diferencia de lo gue ocurria con anteriocridad, no hay que
reservar ninglin espacio para el elemento de seguridad, la
rejilla, y ademés, el efecto moaré se puede poner de
manifiesto en el conjunto del documento y no sélo en una
pequeila parte del mismo, con lo gque resulta mas visible y
por ello més eficaz en la lucha contra la falsificacidn.

3°.- No existiria adicién de materia puesto que las
caracteristicas introducidas durante la tramitacidn de la
patente estaban contenidas en el conjunto del documento de
golicitud de la patente originalmente presentado.

TERCERO.- En primer lugar, debe seflalarse la dificultad gque
entrafia la solucidn al caso planteado por la abundante cita
y aportacidén de informes periciales y resoluciones dictadas
por tribunales extranjeros gque ya se han pronunciado sobre
la nulidad de 1la misma patente europea. Al respecto debe
indicarse que las referidas resoluciones tienen un mero
valor ilustrativo, sin desconocer la autoridad y prestigio
de todos ellos, a pesar de 1lo cual han llegadc a
resoluciones en algunos puntos contradictorias. En
cualquier caso, dichas resoluciones pueden (o0 no) ser
juridicamente irreprochables, va gque sus fallos habran
dependido de lo que 1las partes hayan alegado y de las
pruebas que se hayan practicado, gue no tienen
necesariamente que coincidir con el material y alegaciones
probatorias existentes en el presente litigio (en palabras
de 1la sentencia de 16 de mayo de 2008, de la Seccidn 287,
de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid).

CUARTO.- La patente cuestionada (Documento n° 2 bis de la
demanda en su versidn traducida al espafiol), fue presentada
en fecha 16 de enero de 1990, reivindicando la fecha de
prioridad de 18 de enero de 1989. La citada patente europea
fue publicada con el nGmero 455.750, y validada en Espafia
bajo el n° 2.140.377, por la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas. El1 titular e inventor de la misma era el Sr. Ralph
C. Vicker, con domicilio en los Estados Unidos de América.
El titulo de la misma es "Procedimiento de produccidén de un
documento no reproducible".

En el apartado "Descripcidn", en el apartado relativo a los
"Antecedentes de la Invencidn® se hace referencia a:

- El1 "Campo de la invencidén", se seflala que la invencidn
trata de procedimientos de deteccidn de documentos
falgificados y a cdmo producir un documento que no serd
reproducible por ninglGn dispositivo de tipo escéaner

- La "Discusidén de la técnica anterior". Se indicaba que en
la mayoria de los casos en la impresién se utiliza uno de
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dos procedimientos de impresidn: el intaglio en linea, muy
utilizado en la produccidn de billetes de banco, basado en
la una definicién distintiva de lineas finas y el espesor
de la tinta; y el grabado, similar al intaglio, pero
diferente en cuanto que en lugar de las lineas aparecen
cuadrados extremadamente pequefios, tipo células colocadas
en una disposicidén de rejilla. Se seguia sefilalando que
existian otros procedimientos, pero no se distinguian
significativamente de tales procedimientos.

Indica igualmente que el propdsito de la invencidn era
proporcionar un procedimiento y un producto para impedir la
reproduccién de cualquier documento importante, centrandose
para ello en procedimientos de intaglio, por cuanto que la
impresién por lineas necesariamente incluye, también la
impresidén por puntos, ya gque un punto no es mads que una
linea de longitud corta.

Contaba cdémo tras el estudio de una exhaustiva bibliografia
se apartd de los procedimientos actuales en aquella fecha e
ided aquella invencidén. La motivacidn filosdfica de la
misma era la de gque no era necesario determinar la
autenticidad de todo el documento sino gue bastaba con
probar gque un UGnico elemento del documento era falso.
Ademds, tal comprobacidén de falsedad se podria realizar
mejor si el documento contuviese dentro de si mismo tal
elemento. Para alcanzar esos dos objetivos utilizd el
fenédmeno negativo de la interferencia gue se produce en la
impresidén, para convertirlo en una ventaja contra la
falgificacidn de documentos.

- En el apartado "Resumen de la Invencidn", se sefialaba que
el inventor descubrid por casualidad que con independencia
de cémo se ajustara la copiadora para eliminar 1las
imperfecciones o defectos, las copias siempre tenian unas
indicaciones prominentes de una u otra forma. De esta
manera ided utilizar las caracteristicas nocivas de las
impresoras para conseguir las ventajas de prevencidn de
falsificaciones. Utilizaria el efecto de interferencia para
prevenir las falsificaciones. El procedimiento basico de
proteccidn de falsificacidén implicaria la inclusidn de
lineas, puntos y/o remolinos, que se encontrarian incluidos
v formados integralmente en la técnica, en el dibujo c en
las otras formas de las imaAgenes. Se trataria de unas
lineas de reijilla gue estarian dispuestas de manera que se
diferenciaran miniisculamente en los pasos vertical y/o
horizontal de 1las rejillas lineales utilizadas por los
mecanismos de escaneo de las maquinas gue se utilizan para
reproducir estos documentos. De esta forma, se afirmaba,
que cualquier intento de imitacién o reproduccién pro medio
de una copiadora de tipo de escaner produciria la
generacidn de unos patrones de interferencia.

- ©La invencién, en fin, se concreta y define en la

reivindicacidén primera gque seflala que se trata de "Un

procedimiento para la produccidén un documento que no sea

fielmente reproducible por medio de dispositivos de copiado

del tipo escaner, usando el documento una imagen visible
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original ~(10,40) ~que comprenden realizaciones artisticas,
dibujos y/o formas de imagen realizadas con lineas
curvilineas, puntos vy/o formando remolinos, comprendiendo
el procedimiento las etapas de: determinar la distancia de
paso de espaneo (p) y la anchura de las lineas de escanec
(36) de los dispositivos de copiado; producir un patrén de
rejilla de lineas paralelas (32) que tienen una distancia
de paso (d) muy poco mayor o menor, que la distancia de
paso de escaneo (p), encontrandose la diferencia entre la
distancia de paso (d) de 1las lineas paralelas y la
distancia de paso de escaneo {p) en un intervalo de
aproximadamente la mitad de 1la anchura de las lineas de
escaneo hasta aproximadamente la mitad de la distancia de
paso de escaneo (p); Yy superponer el patrdn de rejilla
sobre la imagen original para producir scbre el documento
una imagen impresa que comprende a la imagen original con
un patrdén de impresidn superpuesto transmitido u obstruido
que se conforma con el patrén de rejilla y en el cual el
patrén impreso normalmente no se pueden distinguir a simple
vista, de manera que la imagen original y la imagen impresa
parecen sger la misma a simple vista, produciendo el patrdm
de impresién unos patrones de interferencias visualmente
discernibles {por ejemplo, efecto muaré), y/o falsos tonos,
colores u omisiones que se produciridn en la imagen impresa
de las copias del documento realizado por los dispositivos
de copilado.

Las reivindicaciones 2 a 4 son dependientes de la primera,
caracterizando el procedimiento de la reivindicacidn
primera = porque las lineas paralelas estdn separadas
uniformemente (2); el paso de las lineas paralelas se
encuentra en un angulo azimutal diferente del eje principal
del documento (3) y porque el patrén de impresién tiene
lineas paralelas en mas de un angulo azimutal.

QUINTO.- Expuesto cuanto antecede habrd de analizarse, de
forma sistemética, vy sin &nimo de exhaustividad, sino tan
86lo en el de exponer los aspectos mas relevantes de
discrepancia existentes entre las posturas de ambas partes.

1°.- En cuanto a la novedad de la patente.

La parte actora sefiala que las dos supuestas novedades que
se reclaman en la patente: el patrén de rejilla se
superpone sobre la imagen original del documento, de tal
manera gque el resultado de tal superposicidén consiste en
una imagen impresa que comprende la imagen original con el
patrén de impresidén superpuesto conforme al patrdn de
rejilla y gque el patrdn impreso no puede distinguirse a
simple wvista, no son nuevas, ni comprenden actividad
inventiva alguna.

Por su parte, la parte demandada, afiade algunas
caracteristicas més, sefialando que la patente determina la
distancia de paso de escaneo y la anchura de las lineas de
escaneo de la copiadora.
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Para fundamentar tal falta de novedad, la parte actora
acude a una serie de documentos para determinar que tales
elementos principales de la patente ya existian en ellos.
El billete de 20 francos suizos, la patente britanica n°
1.138.011, la patente alemana n° 3.602.563 (patente
Kurowski) el articulo redactado por Walter Stupp, titulado
®Moiré-Erscheinungen in der Reprotecknik-Fehlerscheinung
Nutzanwendung", la patente estadounidense n® 4.582.346 y el
articulo '"Moiré Patterns in scanner Halftone pictures'.
Ademds, descompone la patente europea en una serie de
puntos, que en orden alfabético enumera desde la A hasta la
H {padg. 11 y 12 de la demanda) .

A) .- Respecto al billete de 20 francos suizos.

La actora seflala que el patrdn de rejilla ya habia sido
anticipado por dicho billete acufiado en 1976, a los mismos
efectos de provocar desajustes en la imagen.

Por 1la parte demanda se alega que la novedad de la patente
gsobre el c¢itado billete es que en é&ste no incluye la
totalidad de las caracteristicas de la reivindicacidn de la
patente. BAsi, no incluiria la reivindicacidn letra G de la
patente, esto es, la invisibilidad de la rejilla, que se
veria a simple vista en el billete.

B) .- Respecto a la denominada patente briténica o
canadiense:

La parte actora sefiala que en ella ya se prevé una técnica
consistente en la interseccidn de los patrones de un
billete, con el patrén de rejilla rectangular de la
pantalla de reproduccidén de medio tono, congiguiente de esa
forma 1la aparicién de un patrdn de interferencia en el
documento reproducido. Sefiala también gque el patrdn de
interferencia puede ser aplicado a 1la totalidad del
documento. Asi mismo, la patente britanica no sdlo persigue
el mismo objetive sino que también ensefla como hacerlo.
Indica también que a partir de las caracteristicas de la
patente resultarian obvias a partir de dicha patente
britanica. Se indica que la técnica empleada con la patente
britidnica en las técnicas de escaneado de las artes
gréficas seria equivalente a 1la propuesta en la patente
objeto de autos para las fotocopiadores en color aparecidas
a finales de los aflos ochenta.

Por la parte demandada se sefiala que la técnica de dicha
patente no es trasladable a las copiadoras tipo escéaner,
gue tienen soluciones tecnolbégicas diferentes. Ademas
dicha patente s6lo sirve para utilizarse en elementos
particulares de una imagen, lo que limitaria la libertad
del disefiador. Por Gltimo, seria imposible afladirle una
trama a un billete ya existente.

C) .- Respecto a la denominada patente alemana:
La parte actora sostiene que en la misma ya existia un

patrén gque provocaba interferencias que se extendia a la
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totalidad del documento, y gue tratindose de un patrdn gue
se superponia sobre una imagen, é&ste deberia estar
escondido y no alterar la misma, por lo que se abrian
anticipado en 1la citada patente los elementos F y G de la
patente.

Por la parte demandada se indica que las enseflanzas de la
misma son gimilares a la patente briténica, por lo que
podrian alegarse los mismos fundamentos que a la misma, y
ademds se puede objetar que la alemana implica la presencia
de wunas lineas de un grosor variable en una gran area del
billete gque podria limitar la libertad del disefiador, lo
que no ocurriria con su patente.

D} .- El articulo Walter Stupp.

La actora sostiene gque en el mismo ya se estudia cdmo
utilizar un patrdn de interferencia sobre un original, para
que se preoduzca una interferencia Gtil en una copia.

Por ia parte demandada, aungue reconoce gque trata
aplicaciones t1tilles del moiré, sefilala gque no trata en
abgoluto dispositivos copiadores de tipo escaner, paso de
egcaneo, etc.

E) .- La denominada patente estadounidense.

La parte demandante apunta que esta patente ya estudiaba la
posibilidad de utilizar como medida de seguridad una parte
no visgible de la imagen, gue s6lo se haria visible tras la
copia de dicho documento de seguridad.

Por su parte la parte demanda asegura la irrelevancia de la
misma, pues no se tratan conceptos como paso de escaneo, ni
se hablan de patrones de rejilla superpuestos a una imagen
original.

F).- Bl articulo titulado "Moiré Patterns in scanner
halftone pictures®, publicado en septiembre de 1982 y
relativo a las interferencias en los documentos impresos.

La actora seflala que el mismo ya trataba de que un dibujo
de medic tono al ser escaneado en un intervalo fijo,
producia una imagen distorsionada, dependiendo de 1la
frecuencia egpacial del escaner.

La demandada contrapone la idea que el citado articulo no
habla de una rejilla gque seleccionada segln un paso de
escaneo de una copiadora produce patrones de moiré.

2°,- La falta de actividad inventiva de la patente.

El segundo de los alegatos en que la actora fundamenta la

nulidad de 1la patente radica en la falta de actividad

inventiva de la misma. Y no la tendria porque cualguier

persona especializada en el sector de los dispositivos de
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seguridad en documentos impresos, esto es un "experto en la
materia", en el momento de golicitud de la patente objeto
de autos, 8in duda conoceria todos los antecedentes
expuestos en el punto primero de su demanda, esto es el
estado de la técnica existente en aquella fecha, con lo que
gin gran dificultad podria resultarle evidente la invencidn
descrita en la patente objeto de autos, la denominada
patente Wicker.

Por su parte la representante de Document Security Systems,
INC, asegura que ninguno de los documentos citados por la
representacidn del Banco Central Europea describe ni
sugiere la determinacidén de 1la distancia de paso de
egcaneo y de la anchura de las lineas de escaneo para
producir un determinado patrdén de rejilla gue se incorpora
al documento. Que no prevén gque pueda haber una
superposicidén de las lineas de la screen trap, la rejilla,
con una imagen artistica del billete, por lo gque para
ellos, seria claro que en el afio 1989 no era evidente para
el experto en la materia trasladar el concepto de
superposicidn de patrones de linea para crear moirés desde
la para evitar 1la falsificacién de billetes con un
copiadora de tipo escéaner.

3°.- La adicidn de materia.

Por Gltimo, la vrepresentacidn del Banco Central Europeo
indica gue la patente impugnada seria nula por haberse
afiadido durante su tramitacidn materia nueva que no estaba
inicialmente descrita en la solicitud original. Afirma que
al modificar la primera reivindicacidn, el solicitante
incluyd en ella dos caracteristicas nueva que introducian
elementos nuevos: la superposicidn de una rejilla sobre la
imagen original existente (que denomina caracteristica "F")
v que la rejilla no debe resultar visible a simple vista,
de tal forma que la imagen original y la imagen con rejilla
no sean distinguibles 1la una de 1la otra {(que denomina
caracteristica "G¥). Afirma que en ninguno de los apartados
de la solicitud revela de forma inequivoca, la existencia
de una rejilla separada que se superponga sobre la imagen
original.

Por la demandada, gse afirma sin embargo, que las
caracterigticas F v G fueron incluidas en las
reivindicaciones de la patente durante el procedimiento de
recurso, y gue tienen base vy soporte en el conjunto de
documentosg de solicitud como fue originalmente presentado.

SEXTO.- Para apovar las afirmaciones contenidas en sus
escritos, de caricter eminentemente técnico, ambas partes
recurren a documentos, gque no son otros que diferentes
billetes de curso legal de diferentes paises, y a numerosos
informesg periciales que analizan dichos billetes. Asi, el
representante del Banco Central Europeo recurre a los
informes periciales de D. José Maria Ogara ({(informe y sus
ampliaciones sobre concreto objetos alegados por la
demandada), de D. Luig Miguel S8&nz Bujanda, director de
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laboratorio de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre y de
D. Miguel Brunete, Director industrial de la misma. Por
Gltimo, recurre también al informe pericial del Doctor
Robert John Furley.

Por su parte, la representacidén de Document Security
Systems, aporta el informe una serie de informes periciales
emitidos por D. Rudolf Van Renesse y orco emitido por D*.
Anna Barlocci.

Ambas parte coinciden en la emisién del preceptivo informe
pericial previsto en el derogado art. 128.1 de la Ley de
Patentes, vigente al tiempo de presentacidén de la demanda,
consistente en oficio a la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, limité&ndose al momento de la admigidn de la prueba
a la determinacién de si el objeto de la patente Vicker
excedia o no del contenido de la solicitud tal como fue
presentada, si estaba comprendida en el estado de la
técnica y i la misma contaba con actividad inventiva. La
citada oficina emite su informe en la persona de D. Antonio
Pérez Igualador.

SEPTIMO.- Al <respecto de toda esta prueba pericial, debe
sefialarse lo gue establece, a modo de ejemplo, la sentencia
de 22 de octubre de 2007, dictada por la Seccidn 28* de la
Ilma Audiencia Provincial de Madrid, en cuanto a que los
mismos no vinculan al Juzgador, sino dque deben ser
valorados de acuerdo con la sana critica, pudiéndose tanto
discrepar de lo expuesto en alguno de ellos, como atribuilr
a otro un valor preponderante sobre los demés.

QUINTO.- Las precedentes conclusiones de este tribunal,
coincidentes con las del Juez de lo Mercantil, discrepan,
en efecto, de 1las del perito de 1la parte demandante
(dictamen GESCOM -folios n° 275 a 332 de autos- vy
ratificacién y explicacién en el acto del juicio por D.

Alberto Lasarte) . Respetando el criterio de dicho
profesional {(basado en el estudio que realiza de
proporciones y dimensiones), debe recordarse que los
dictamenes periciales, lejos de wvincular al ©&rgano
judicial, deben ser valorados con arreglo a la sana critica
{axticulc 348 de 1la LEC). Y haciendo uso de ella este

tribunal considera que existen motivos suficientes para no
compartir las conclusiones finales de dicho dictamen, por
los siguientes motivos: 1°) porque si el propbsito del
mismo es poner de manifiesto elementos objetivos que
revelen ila similitud entre modelo y posible objeto
infractor, este tribunal ha podido sefialar hasta cuatro
categorias de sgignificativas diferencias que constituyen
precisamente datos objetivos de relevancia que avalan la
distincién formal entre uno y otro; 2°) porque el juicio de
semejanza no es un mero problema de proporciones fisicas,
sino que también inciden en el mismo valoraciones
juridicas, que son de la exclusiva competencia del
tribunal, como tener en cuenta lo gque no era novedoso del
modelo, sino comin del sector comercial en el que iba a
operar (la forma troncocénica y el empleo de hendiduras
perimetrales), vy valorar la impresidén general de las
formas, no en un contexto neutro, sino dentro del
Pag.: 9
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condicicnamiento  generado por la evocacidén de un elemento
de la naturaleza vinculado a la produccién de la miel, que
no puede ser monopolizado a ultranza por un comerciante de
la misma; en ese contexto, donde 1la posibilidad de
distinguirse estd limitada por la necesidad de evocar el
patrén de referencia, las diferencias sefialadas cobran
egpecial relevancia; y 3°) porque ha de valorarse que el
observador que ha de percibir la diferencia 1lo es un
usuario informado (Directiva 98/71 /CE), capaz de notar las
distinciones que han sido apuntadas y de no ser inducido a
confusidén en casos como el presente.

También quiere dejarse sefialado desde este precisc momento
la dificultad intrinseca de la materia, que obtiene claro
reflejo en el propio interrogatorio practicado en el acto
del Jjuicio de los Sres. Peritos. Ni siquiera los mismos
tenian claroc los billetes a los que se referian las
preguntas formuladas scbre los mismos. Se llega a dudar
incluso de gue un billete sea de un afioc u otro (véase por
ejemplo el interrogatorio practicado en fecha 5 de junio de
2008 al Sr. Ogara - min 11:39). Y ello no significa
reproche alguno, sino constatacidén de 1la dificultad de
enjuiciar 1la materia. Asi, no es de extraflar que sobre la
misma materia, sobre preguntas concretas, sobre hechos
determinados se obtengan conclusiones meridianamente
diferentes.

OCTAVO.- Expuesto cuanto antecede hemos de seflalar en
palabras de la Sentencia de 18 de octubre de 2007, dictada
por 1la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Seccidn
15*, {La Ley 161958/2007), "SEGUNDOC.- Segin el articulo 138
del Convenioc de Munich de 1973 sobre la Patente Europea
(CPE), una patente europea podrad ser declarada nula "en
virtud de la legislacién de un Estado contratante, con
efectos sobre el territorio de ese Estado", entre otros
casos, cuando el objeto de 1la patente europea no sea
patentable con arreglo a 1los articulos 52 a 57, lo que
concluye, como vemos, la novedad del articulo 54, que
sefiala explicitamente en su tercer parrafo: "3. Se entiende
también comprendido en el estado de la técnica el contenido
de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen
sido presentadas, cuya fecha de presentacidn sea anterior a
la gque se menciona en el parrafo 2, y que sdlo hayan sido
objeto de publicacidén en virtud del articulo 93 en dicha
fecha o en una fecha posterior.!

Y segin el articulo 112.1.a) de la LP, se declarara la
nulidad de la patente cuando se justifigue gque no concurre,
respecto de su objeto, alguno de los requisitos de
patentabilidad contenidos en el Titulo II de la dicha Ley.
Establecido en el articulo 4.1 de la misma, siguiendo el
precedente del articulo 52.1 del CPE, que son objeto de una
patente "las invenciones nuevas que impliquen una actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicacidén industrial", es
el articule 6, correspondiente con el articulo 54 CPE, el
gue concreta este requisito sustancial de la novedad: "1.
Se considera gque una invencidn es nueva cuande no estéa
comprendida en el estado de la técnica. 2. El estado de la
técnica estd constituido por todo lo que antes de la fecha
de presentacién de la solicitud de patente se ha hecho
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accesible al pilblico en Espafia o en el extranjero 3. Se
entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica
el contenido de las solicitudes espaifiolas de patentes o de
modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente
presentadas, cuya fecha de presentacidn sea anterior a la
que se menciona en el apartado precedente y gue hubieren
sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha
posterior."

Pues bien, con esa base legal debe determinarse si
concurren o no fundamentos para estinar la nulidad de la
patente Vicker analizada en estos autos. Para ello debemos
referirnos a otra sentencia dictada en fecha 24 de enero de
2008 por la Seccidn 15" de la Ilma. Audiencia Provincial de
Barcelona (La Ley 326590/2008) para el adecuado enfoque del
asunto:

V) Unc de 1los métodos validados por la doctrina de las
Camaras de Recursos y por las Directrices de Examen de la
OEP para el examen del requisito de la actividad inventiva
es el de "la aproximacién al problema y a la solucidn"
{(problem and solution approach), normalmente aplicado por
el examinador europeo, que congiste en la ejecucidn de tres
pasog: a) determinar el estado de la técnica mas prdximo;
b) establecer el problema técnico a resolver con relacidn
al estado de la técnica mas prdximo; y ¢) considerar si la
invencidén reivindicada habria sido o no obvia para un
experto a la luz del estado de la técnica mas cercano y del
problema técnico a resolver (la sistemdtica de esta
aproximacién al problema y a la solucidn se expone en las
Directrices o Guias de Examen de la OEP, C.IV, 9.8). Un
elemento importante en este Gltimo paso de la aproximacidn
es el que se conoce en su acepcidn britamica como
would-could approach, que quiere significar dgue no es
suficiente con que el experto medio en la materia pedria o
pudiera haber optado por 1la solucidén propuesta por el
solicitante de 1la patente, sino que de hecho habria
efectuado aquella eleccidn (C.IV, 9.8.3). Y en todo caso,
puesto que el requisito de la actividad inventiva debe
evaluarse con retrospeccidn, a la fecha de prioridad de la
patente examinada, vresulta inadecuado un andlisis ex post
facto del estado de la técnica, examinandolo teniendo en
cuenta y a sabiendas de 1la solucidn propuesta por la
invencién ("... no debemos olvidar gue una invencidn que, a
primera wvista, parece resultar evidente del estado de 1la
técnica puede en realidad implicar actividad inventiva.
Cuando una nueva idea ha sido formulada, normalmente puede
mostrarse técnicamente c¢cdmo s8e podria haber llegado a la
misma a partir de una base conocida, a través de una serie
de pasos aparentemente faciles. El examinador deberia
desconfiar de estos andligis ex post facto (...). En todo
caso deberia intentar visualizar el conjunto del estado de
la técnica con el que se encontraria un experto en la
materia antes de la contribucidn del solicitante y deberia
intentar realizar una wvaloracidn de la situacidn real de
estos hechos y de otros elementos relevantes"; C.IV, 9.10.2
, seglin traduccién del perito Dr. Alfredo en su informe
ampliatorio, f. 898).

Consideramos, a luz de la citada sentencia, que los peritos
Pag.: 11
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que depusieron a proposicién-de la actora, e incluso el que
emitid su informe por la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, incluso la Sra. Barlocci, gque depuso a propuesta de
la demandada, adolecen del mismo defecto. Basan sus
planteamientos, desde luego de forma no intenciocnada, en lo
gue podriamos denominar los conocimientos al dia de la
fecha de emisién del informe, cuando lo que hay que hacer
para llegar a escudrifiar si la patente analizada posee O no
actividad inventiva es ponerse en la situacidn de la
técnica existente en aquella época, a principios del afio
1.989.

Adolece la demanda, al juicio del proveyente, de un segundo
defecto, apoya la existencia de un estado de la técnica
preexistente a la patente objeto de autos, en una serie de
elementos que extrae de cada uno de una serie de
documentos, sin que en ningunc de todos ellos se incluyan
la totalidad de las caracteristicas de la patente Vicker.

Por ello, debe anticiparse que si nos situamos en enero de
1.989, las aportaciones que introduce la patente objeto de
autos dan solucidén a un problema existente en esa época, la
denominada falsificacidn ocasional de billetes de banco,
gue surgia por la aparicidén de fotocopiadores en color que
obtenian unas copias de los billetes de banco gue para un
no experto en la materia podian pasar por verdaderas,
provocando un verdadero problema de credibilidad en los
billetes de banco. La patente Vicker da solucidn a tal
problema con una técnica que anteriormente no existia en su
conjunto.

En este sentido, consideramos que el dGnico perito que
realmente consigue colocarse en la situacidn en que nos
encontrariamos en enerc del afic 1989 es el Sr. Van
Rennesse. Si nos colocamos en aquella época, en modo alguno
podemos decir gque un técnico en la materia necesariamente
hubiera llegado a las conclusiones a las que llegd la
patente objeto del presente procedimiento, partiendo de los
conocimientos del estado de la técnica existente hasta
dicho afio.

El mismo sefiala en su informe que a finales de los ochenta
existian vya diferentes modelos de copiadores de color
digitales en copisterias y dgrandes empresas dedicadas a
artes grédficas. Utilizaban magquinas comoc la Canon CLC. En
egse contexto se exponen en el informe las diferentes
opciones que se pensaron llevar a cabo para luchar contra
la falsificacién ocasional, se pensd en registrar las
copiadoras a color vendidas, introducir software
incorporado en la mAgquina que reconociera los patrones
codificados existentes en los documentes de valor, de esta
manera la fotocopiadora se apagara, etc.

Indica en su informe gque, efectivamente, un experto en la

materia se percataria en 1989 que el uso de las copiadoras

de color se generalizaria y que existian alicientes para

incorporar medidas de seguridad contra los falsificadores
Pag.: 12
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época egstaban  preocupados por la resolucidén de las
copiadoras a color, y aunque sabian que una copiadora tipo
escédner la imagen se obtiene mediante un CCD (Charge
Coupled Device, detector que a través de diocdos es capaz de
convertir la luz en sefiales electrdnicas dque pueden
almacenarse, gue divide la misma en una serie de pixeles),
no lo relacionaria a nivel conceptual con la "divisidn de
la imagen en lineas regulares".

En 1989, continfia, los datos precisos de la tecnologia de
copiadoras de color no se habian publicado ni divulgado en
la industria de los documentos de seguridad, no se sabia
cbmo funcionaba el software ni el hardware.

Indica que el invento de la patente no es sdlo el uso de
una reticula para crear muaré en las reproducciones hechas
con copiadoras de «color, sino que también aborda el
problema estético del disefio documental, aportando un
patrén que genera el muaré que se limita a una Gnica
frecuencia espacial y por tanto consume muchos menos
egpacio de disefio.

Se trata de una propuesta original porgue se puede aplicar
superpuesta sobre cualquier disefic o imagen sin necesidad
de disefiar por separado la medida contra falsificaciones en
la ilustracién. Del mismo modo, se afiade gque un disefio ya
existente de un documento seguro puede recurrir al invento
sin tener que rediseflar todo el documento. Afirma que el
método de superposicidén de la patente se habria considerado
poco comin vy prueba de ellc es que si se hubiera conocido
lo podria haber utilizado en el trabajo que realizd el Sr.
Perito en la elaboracidn del pasaporte holandés, en el gque
colabord.

En ese contexto, no existian documentos en que tal técnica
estuviera incluida con anterioridad al afio 1989. Como
ejemplo, analiza el billete suizo de 20 francos y concluye
que no deduciria que las lineas que componen el retrato
estdn ahi para crear patrones de interferencia. Sefiala que
un experto consideraria que se utilizarian Gnicamente para
crear un aspecto artistico del retrato. De hecho, aporta en
su informe el ejemplo del billete mongol de I Tugrik que es
de 1955, en que ya se utilizaba tal técnica.

De todas manerasg, seflala la publicacidn de Michel de Rivaz
gue habla del billete suilzo de 20 francos, su disefio y el
uso de la técnica del disefio para el retrato, que confirma
gque el uso de lineas pretendia crear un efecto artistico.

Son también relevantes las figuras que aporta al informe
como nimeros 7 a 9, en especial el n° 8en donde se
comprueba que en la observacidn en oblicuo, aparecen unas
lineas finas que demostrarian que el citado billete
llevaria incorporado el invento de la patente US 4.124.947,
en realidad.
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Es significativo el parrafo 96 del informe, en el que
demuestra, con la patente Spannenburg que la preocupacidn
giraba entonces en torno a las fotocopias de color de los
documentos de seguridad, cambiando logs métodos de
proteccién en esa direccidén a partir de 1988, y que la
patente Vicker fue la primera. También era la més sencilla
en su ejecucidébn, ya que describe ideas en términos que eran
sencillos y baratos.

En definitiva, consideramos gque la patente Vicker es
novedosa, describiéndose en ella, una combinacidn de todos
los elementos incluidos en las reivindicaciones de la
misma. El estado de la técnica anterior, cuya muestra son
una serie de documentos, billetes de banco en su mayoria,
pero también articulos técnicos publicados con anterioridad
al afio 1989, si bien analizaban el efecto moaré, no lo
hacian a los efectos de la patente. La misma seflala que
debe determinarse la distancia de paso de escaneo y de las
lineas de escaneo de la copiadora, a los efectos de crear
un patrdn de rejilla de lineas con una distancia de paso
diferente a la distancia de paso de escaneo de la copiadora
(ligeramente mayor o menor), superponer dicha rejilla sobre
una imagen original dando lugar a un documento que tiene
una imagen con un patrdédn de rejilla superpuesto gue no se
distingue a simple vista.

Consideramos que los documentos aportados por la actora son
anteriores a la aparicién de las copiadoras digitales tipo
escdner y que la patente objeto de autos cumple el
requisito de ser novedosa. Del mismo modo, se considera que
la patente cumple el requisito de actividad inventiva, pues
a las conclusiones a las que se llega en las
reivindicaciones de la misma no hubiera llegado
indefectiblemente un experto medio en la materia a partir
del estado de la técnica existente en el afio 1989.

NOVENO.- Debe analizarse por separado la cuestidn de la
supuesta adicidén de materia alegada por la representacidn
del Banco Central Europeo.

En este sentido, debe sefialarse que la solicitud de una
patente no se puede modificar para ampliar el contenido de
la misma. Asi pues habria que determinarse si el contenido
de la solicitud varid en su conjunto, como resultado de una
adicién. Se trata de determinar si un técnico en la materia
no podria haber deducido de la solicitud original lo que se
ha modificado. Se trata, en definitiva, de evitar gque se
menoscabe la seguridad juridica de terceros que se basasen
en la solicitud original.

Pueg bien, se trata de determinar si los dos elementos que
la solicitante introdujo, gue son los que seflala la actora
como letras F y G, esto es que superponiendo el patrdn de
rejilla sobre la imagen original para producir sobre el
documento una imagen impresa gque comprende a la imagen
original con un patrdén de impregidén superpuesto,
transmitido u obstruido conforme al patrdn de rejilla (F),
Pag.: 14
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la imagen original y la imagen impresa no son distinguibles
a simple vista {(G), no se deducen de lo manifestado en la
solicitud inicial.

Y es que tenemos que entender que las caracterigticas F y G
se pueden deducir de forma suficiente, directa vy sin
ambigliedad de la solicitud original. De la lectura del
texto de la patente, en su versidn traducida al espafiol,
aportada como documento n°® 2 bis de la demanda, podemos ver
una constante referencia a los términos "rejilla". Del
mismo modo, si vemos el apartado "Resumen de la invencidn®
{Columna 4, pagina 3), se sgeflala: "ahora es posible, por
primera vez, producir papel moneda legal, cheques de viaje
genuinos, sellos originales de correos, vales de comida
emitidos por el gobierno, documentos importantes o
certificados y otros documentos similares que a simple
vista son idénticos a los items anteriores de la misma
¢lase pero gque, de hecho, poseen unas caracteristicas que
revelan que las reproducciones vrealizadas por copiadora
(especialmente a color) son obviamente falsificaciones.

Asi pues, consideramos que las dosg caracteristicas, esto
es, la existencia de un patrdn de rejilla que se superpone
a la imagen original vy que el mismo no es visible, se
encuentran en la solicitud de la patente.

DECIMO.- Un tdltimo motivo debe 1llevar a desestimar la
demanda, como sefiala la referida Sentencia de 18 de octubre
de 2007, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de

Barcelona, Seccidén 15*=, (F.J° Séptimo), (La Ley
161958/2007) :
Pero sea COmo fuere, esos criterios discrepantes,

procedentes algunos de voces particularmente autorizadas,
permiten afirmar lo dudoso de la cuestién. El propio
Juzgador de la primera instancia lo reconoce en el
fundamento Jjuridico dedicado a las costas, que no impone.
Siendo asi, debe tenerse en cuenta gue, seglin las
decisiones 'T450/89 vy T1075/01, en caso de duda razonable
sobre si una regla técnica de una divulgacidn anterior ha
hecho accesible al plblico la invencién, 1la duda debe
favorecer al titular de la patente. Ello permite confirmar
el criterio sobre la novedad de la patente EP'281, tal y
como establecid la Camara de Recursos en su resolucidn de
31 de octubre de 2001.

Y es cierto que en el presente caso existen opiniones
ciertamente discrepantes por todos los peritos gue han
depuesto en este Juicio, sin que ninguna de las opiniones
le resulte al proveyente aceptable sin reparoc alguno. Por
esto, vy siguiendo lo sefialado en la sentencia transcrita,
parece mas Jjusto mantener lo resuelto por la Camara de
Recursos de la EPO, y ante la duda favorecer al titular de
la patente no declarando la nulidad de la misma.

UNDECIMO.- Aunque se desestiman las pretensiones de la

demanda, se considera que existen dudas de hecho, que

impiden 1la imposicidn a la actora de las costas causadas a
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la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 394.1 de la LEC. Como se ha expuesto en el cuerpo
de esta resolucidén, un total de siete peritos no han
conseguido hacer aflorar una serie de argumentos
apreciables por el Juzgador, que le condujeran a un
resultade wunivoco, por 1lo que se considera que existen
dudas de hecho que 1le impiden hacer un pronunciamiento
sobre las costas.

Vistos los articulos citados y 1los deméds de general y
pertinente aplicacién,

FALLO

Que se desestima la demanda formulada por el Procurador de
los Tribunales, D. Victorio Venturini Medina, en nombre de
la institucidén europea, BANCO CENTRAL EUROPEQO, contra la
entidad DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC, absolviendo a la
demandada de todos los pedimentos formuladas en su contra.
No se imponen 1las costas a ninguna de las partes por
presentar el caso serias dudas de hecho,

Notifiquese la presente resolucidn a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma, al no ser firme,
podran interponer recurso de apelacién por escrito ante
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
MADRID, Seccidn 28°*, en el plazo de CINCO DIAS a contar
desde la notificacidn.

Para 1la admigién del recurso se debera acreditar haber
constituido, en la Cuenta de Depdsitos y consignaciones de
egste Organo, un depdsito de 50 euros, salvo que el
recurrente sea: beneficiario de Justicia Gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autdnoma, Entidad
local u Organismo Auténomo dependiente de alguno de los
anteriores.

Llévese testimonio de esta Sentencia a los presentes autos.

Asi por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION. - Leida y publicada que fue 1la anterior
sentencia por el 8r Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia ptblica en el mismo dia de su fecha.
Doy fe.
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Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 225 /2006
SECCION: p

Sobre OTRAS MATERIAS

De Dfiia. BANCO CENTRAL EUROPEO

Procuxadeorfa Sr/fa. VICTORIO VENTURINI MEDINA

Contra Dffia. DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC.
Procuradoer/a Sr/a, ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO

1 X 1AAR T 2 h 1R T3k
Resolucidn: sentencia e J

Fecha: 18/03/10 S
Artenlo TALE L., 172000

PROCURADOR SR./SRA,: VICTORIO VENTURINI _MEDINA, ANIBAL
BORDALLQO HUIDOBRO NG

NOTIFICACION Y

En MADRID a dieciocho de marzo de dos mil diexz

Para hacer constar que procedente del Salén de
Notificaciones de Procuradores se recibe la presente
relativa al Juicio, Resolucidn vy Procurador arriba
regefiados.

Haciéndole saber que para el caso de que contra la misma
quepa la interposicién de recurso, los recurrentes deben
consignar el depdésito correspondiente, seglin la disposicidn
adicional decimoquinta de la LOPJ, en la redaccidn dada por
la Ley Orgénica 1/2009, de 3 de noviembre, en la cuenta de
este Juzgado de la entidad BANESTO con n® 2749, referente
al presente procedimiento, bajo el apercibimiento a que
hubiere lugar en derecho. Doy fe,

S RRTHY preaanl S DR MADIID

SIeR| TR BAREM S

SRS A :\:i it i

Firma Sr./a. Procurador
o sello del colegio

(art. 272 L.O.P.J) 7 % AR zmnj 7k AR 15

B s i i i 1

Articnto 1512 1




