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ELZABURU, UNA VENTANA A LA INNOVACION

EDITORIAL
FRANCISCO JAVIER SAEZ

La nueva Ley de Patentes:
Un paso adelante para la innovacién espanola

Cuando en 1986 se promulgé nuestra actual Ley de Paten-
tes, ello supuso un paso de gigante en la modernizacién
del sistema espanol de proteccion de la Propiedad Indus-
trial, convirtiéndolo en un sistema a la altura de los paises
de nuestro entorno. Sin embargo, desde entonces han
transcurrido mas de 30 anos y los avances de la sociedad
en este tiempo han causado que, en ciertos aspectos,
nuestra actual Ley acuse el tiempo transcurrido. Por ello,
desde la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (OEPM) se
ha promovido la promulgacién de una nueva Ley de
Patentes, la Ley 24/2015 de 24 de julio, que entrara en
vigor el proximo dia 1 de abril de 2017.

En nuestro sistema actual, uno de los puntos que mas
controversia ha ocasionado es el llamado sistema de
concesioén opcional o “a la carta”, segun el cual el solicitan-
te puede escoger entre el procedimiento tradicional de
concesion, en la cual la patente se concede automatica-
mente, independientemente de si el Informe sobre el
Estado de la Técnica revela que la invencién que se preten-
de patentar no cumple los requisitos legales de novedad y
actividad inventiva, o bien el procedimiento con examen
previo, en el que los examinadores de la OEPM evaltansila
invencién cumple dichos requisitos y sélo conceden la
patente en caso afirmativo.

Este sistema, que pretendia ir introduciendo progresiva-
mente el examen previo en nuestro pais, ha tenido escaso
éxito ya que, a dia de hoy, sélo un 8% de las solicitudes se
tramitan por la via del examen previo. Ello implica que los
restantes titulos, el 92%, han sido concedidos incluso
aunque la invencién reivindicada en ellos careciera ostensi-
blemente de los requisitos de patentabilidad. Este hecho
traslada a la sociedad, los competidores y los tribunales la
carga de anular patentes que tal vez nunca debieron ser
concedidas.
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Este es, probablemente, el principal cambio que se puede
observar en la nueva Ley de Patentes: A partir de ahora, el
examen sustantivo de la invencién sera obligatorio, y sélo
se concederd la patente si la invencion reivindicada cumple
los requisitos legales para que una invencién sea patenta-
ble. Pero éste no es el Unico cambio que introduce la nueva
Ley, ni mucho menos, y en las proximas paginas pretende-
mos realizar una vision general de todos estos cambios, que
sin duda deben promover una importante modernizacion
en el marco normativo de la Propiedad Industrial en Espana
haciéndolo mas flexible, con menos formalidades y con
unos titulos de patente fuertes, por lo que no puede ser
considerado mas que un paso adelante a favor de la protec-
cion de la innovacién espanola.

Francisco Javier Saez,
Director del Area de Innovacién de ELZABURU S.L.P.
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Cuenta atrds para la entrada en vigor de
la nueva Ley de Patentes [1]
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Articulo del 11 de septiembre de 2015

ANTONIO CASTAN

La publicacién en el BOE, en las visperas del verano de 2015, de la
nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, provocé una
avalancha de notas y resefias de urgencia en los medios mas
diversos. Si bien en aquel momento la fecha de la entrada en
vigor, el 1 de abril de 2017, parecia muy distante, el momento ya
ha llegado, y nos encontramos en plena cuenta atras para que la
nueva Ley despliegue todos sus efectos.

Esta vacatio legis que en aquel momento parecié tan inusitada-
mente dilatada (22 meses) pone de relieve el alcance extraordina-
rio de la reforma , pero también la prudencia del legislador.

No es sélo que ciertas modificaciones (como la generalizacion del
sistema de concesiéon de patentes con examen previo) exigen de
la industria un periodo de adaptacién o un cambio de mentalidad
nada despreciables; es también que la puesta en practica de esas
modificaciones impone a la propia Administracién una revisién
organizativa que no puede improvisarse.

“Si bien en aquel momento la
fecha de la entrada en vigor, el
1 de abril de 2017, parecia muy

distante, el momento ya ha
llegado, y nos encontramos en
plena cuenta atras para que la
nueva Ley despliegue todos sus
efectos”

Hay que aplaudir que por una vez el Gobierno no se precipita en
poner una Ley en circulaciéon cuando su aplicacién depende de
desarrollos reglamentarios especialmente laboriosos. Demasiado
cerca tenemos el doloroso ejemplo de otras reformas prematuras
(¢el derecho de autor, tal vez?).

Pero este retraso, mas que justificado en algunas parcelas de
indole registral, se torna un poco mas frustrante cuando se repara
en otros esferas. Y es que la Ley 24/2015, a medida que fue
avanzando en su gestacion, vino a incorporar méas y mas noveda-
des en el plano de las acciones judiciales y las disposiciones proce-
sales. Y al final la Ley nos ha sorprendido con un aggiornamento tal
de los pleitos en materia de patentes (con efectos colaterales en las
otras modalidades de propiedad industrial) que también en este
aspecto la reforma esta llamada a no dejar a nadie indiferente.
Lastima que en lo tocante al proceso judicial la Ley nos ponga la
miel en la boca para luego obligarnos a esperar tanto tiempo.

ELZABURU se propone compartir con sus clientes, compareros de
profesion y amigos, una reflexion analitica y critica sobre la
reforma en un conjunto de post que seran publicados en este blog
en las proximas semanas. Mientras tanto, recibamos esta nueva

Ley, de tan lenta digestion, como si de un plato de gusto se tratase.

ELZABURU
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Un giro de 180° en el sistema de
concesion de patentes en Espana [2]

Articulo del 9 de octubre de 2015

FRANCISCO JAVIER SAEZ

Hasta la fecha, el solicitante de una solicitud de patente espaiola
debe pasar por diversos tramites, que comienzan por un primer
examen en el que se examinan determinadas cuestiones formales,
asi como de carécter técnico y de claridad de la invencién que se
desea reivindicar, y que contintian por una busqueda realizada
por un técnico examinador de la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas (OEPM) de todas aquellas divulgaciones anteriores a la
fecha de presentacién de la solicitud que pudieran suponer algun
obstaculo para la patentabilidad de la invencién. Cabe recordar
que la Ley de Patentes actualmente en vigor ya establece que,
para que una invencién sea patentable, debe ser nueva e
inventiva (es decir, no obvia) sobre toda divulgacion anterior
ocurrida antes de la fecha de prioridad de la solicitud.

Pues bien, esta busqueda, que se concreta en el llamado “Informe
sobre el Estado de la Técnica” o IET, recoge todos aquellos
documentos encontrados por el examinador de la OEPM y que, en
su opinidn, supondrian un obstaculo contra la patentabilidad de
la invencion reivindicada, ya sea porque careciera de novedad o
porque fuera obvia a la vista de lo ya conocido en el estado de la
técnica.

Un giro de 180° en el
sistema de concesién
de patentes en Espahna

Lo paraddjico de la situacion actual es que, aunque la opinion del
técnico examinador de la OEPM sobre la patentabilidad de la
invencién sea mdas o menos negativa, o incluso totalmente
negativa, si el solicitante no pide que la OEPM lleve a cabo el
examen de los requisitos de patentabilidad, actualmente
opcional, esta solicitud seguird un curso automatico que le llevara
hasta la concesion de la patente de una manera inexorable,
incluso aunque la invencidn no cumpla los requisitos legales de
novedad y actividad inventiva.

Tal patente concedida, l6gicamente, estard al albur de que un
tercero, presente una demanda de nulidad ante los tribunales
espanoles vy, si la decisién del juez coincide con la opinion del
técnico examinador, el final mas probable sera la declaracion de
nulidad de la patente por parte del juez, con lo que es como si
nunca hubiera existido. Todo esto supone unos costes tanto para
el solicitante, como para terceros, como para la sociedad en
general, que podrian evitarse si, desde la etapa de tramitacion de
la patente ante la OEPM, solamente se concedieran aquellas
patentes que superaran un examen de fondo de los requisitos de
patentabilidad, examen que en la actualidad es enteramente
opcional.

La intencion de introducir el examen de requisitos de
patentabilidad de manera opcional en el procedimiento de
tramitacion de una patente espaiola en los aflos 2000 era la de ir
alentando poco a poco a los solicitantes a pedir dicho examen,
principalmente en el caso de recibir un IET negativo, para asi
intentar revertir la opinion inicial desfavorable del examinador. Sin
embargo esto no ha sido asi, y a dia de hoy menos del 10% de las
solicitudes de patente son examinadas en cuanto a sus requisitos
de patentabilidad, inclusive aquellas que recibieron un [ET
claramente negativo. Esto implica que hay mas de un 90% de
patentes actualmente en vigor sobre las cuales planea la sombra
de la duda en relacién a su validez.
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La nueva Ley 24/2015, de patentes, cambia este panorama 180° al
hacer que el examen de requisitos de patentabilidad sea
obligatorio. De esta manera, sélo serdn concedidas por la OEPM
aquellas patentes que, a juicio del técnico examinador, cumplan
con los requisitos de patentabilidad, incluyendo novedad y
actividad inventiva, entre otros.

Aquellas que no lo cumplan, serdn rechazadas y por tanto nunca
adquiriran la condicion de “patente concedida”. Esto incrementara
muy notablemente la presunciéon de validez de las patentes
espanolas que lleguen a la concesién y, por ende, la seguridad
juridica tanto de los propietarios de las patentes como de terceros
y la sociedad en general.

La Ley 24/2015 también modifica otros preceptos importantes de
la actual ley espafiola como son el tipo de invenciones que pueden
ser protegidas mediante los modelos de utilidad, que ahora
incluye a las composiciones quimicas (pero no las farmacéuticas),
asi como el estado de la técnica relevante para evaluar sus
requisitos de patentabilidad, que ahora pasan a tener el mismo
criterio de novedad absoluta que las patentes. También se aligera
y acelera el procedimiento de tramitacién, de modo que un
solicitante deberia recibir el IET junto con la opinion del
examinador durante el afio de prioridad, de manera que pueda
adoptar con tiempo suficiente la decision sobre si extender su
solicitud al extranjero.

La Ley 24/2015 también
modifica otros preceptos
importante de la actual ley
espanola como son el tipo
de invenciones que pueden
ser protegidas mediante los
modelos de utilidad

En resumidas cuentas, una actualizacién muy necesaria de la ley de
patentes, que la equipara a las legislaciones de los paises mas
avanzados de nuestro entorno, y que debe redundar en unas
patentes mas fuertes, con mayor seguridad juridica y con una
tramitacion mas agil y ligera que con el sistema actual.

(7] ELZABURU




ELZABURU, UNA VENTANA A LA INNOVACION

La nueva Ley de patentes y la importancia
del asesoramiento técnico [3]

Articulo del 14 de enero de 2016

FRANCISCO JAVIER SAEZ

La nueva Ley de Patentes 24/2015, que entrard en vigor el
1/04/2017, introduce novedades sustanciales en las posibilidades
-pero también en los requisitos- para poder obtener en el futuro
una patente de invencion en Espafia.

Como ya se ha indicado, el examen de requisitos de
patentabilidad va a pasar a ser obligatorio para todas aquellas
solicitudes que sean presentadas una vez que la nueva ley y su
reglamento de ejecucién hayan entrado en vigor. Esto implica que
los solicitantes, y en particular aquellos que estaban
acostumbrados a seguir el procedimiento general de concesién y
que por tanto no estan habituados a responder a comunicaciones
de la Oficina Espafiola de Patentes en las que se cuestionen los
requisitos de patentabilidad de la solicitud, se van a encontrar con
nuevos escollos y dificultades que salvar en la tramitacion de sus
solicitudes. Simplemente por citar unos cuantos, podemos
mencionar los siguientes:

»En primer lugar, ahora el examinador podra
dirigirse al solicitante indicandole que la falta de
claridad de las reivindicaciones impide realizar
una busqueda de técnica anterior significativa.

» También, el solicitante debe tener en cuenta
que podran interferir en la patentabilidad de su
invencién todas aquellas publicaciones de
solicitudes de patente europea que designen
Espana y hayan sido publicadas en espafol, y
también aquellas solicitudes PCT que entren en
fase nacional en Espaia, que hubieran sido
presentadas antes de la fecha de prioridad de su
solicitud pero publicadas solamente después.
En caso de que esto ocurra, el solicitante debe
saber que esta interferencia ocurre solamente
en relacion al requisito de novedad, pero no al
de actividad inventiva.

» Ademas, el solicitante también debe saber
que, cuando la invencién se refiera a materia
biolégica animal o vegetal, la nueva Ley exige
que debe especificarse en la solicitud su origen
geografico o fuente de procedencia, si bien esta
informacién no prejuzgard la validez de la
patente.

»La nueva Ley de Patentes ahora reconocerd
explicitamente la patentabilidad de sustancias o
composiciones “para uso como medicamentos”,
posibilidad que en la Ley 11/1986 actualmente
en vigor no existe.

»En el caso de los Modelos de Utilidad, una
novedad importante es que el requisito de
novedad pasara de ser relativo (novedad sélo en
Espafa) a absoluto (a nivel mundial). Ademas,
podrdn ser protegidos como Modelos de
Utilidad no sélo dispositivos mecénicos, sino
también productos, sustancias o composiciones
quimicas, si bien no las farmacéuticas.

P Y por ultimo, el solicitante deberd habituarse a
manejar los requisitos de patentabilidad de una
invencién (novedad, actividad inventiva y
aplicabilidad industrial) y cémo se evaltan en la
OEPM, con objeto de poder dar una respuesta
adecuada, convincente y que no dé lugar a
nuevas objeciones -como por ejemplo de falta
de claridad- a una comunicacién del examinador
en la que se ponga en cuestion el cumplimiento
de tales requisitos.



Pero la nueva Ley de Patentes no sélo incluye cambios en
aspectos sustantivos; también incluye cambios, y muy numerosos
y sustanciales, en diversos aspectos de la tramitacion de las
patentes. De nuevo por citar solamente los mds relevantes,
podemos mencionar los siguientes:

» Con la nueva Ley, sera preciso abonar la tasa
de preparacién del Informe sobre el Estado de la
Técnica en el mismo plazo de pago de la tasa de
presentacion de la solicitud.

»En el plazo de 3 meses desde la publicacion
del Informe sobre el Estado de la Técnica, el
solicitante deberd pedir la realizacion del
examen sustantivo. Si no se solicita el examen
en este plazo, o si tal peticién se revoca, la
solicitud se considerard abandonada. Al mismo
tiempo que pide la realizacion del examen, el
solicitante podrd responder la objeciones
contenidas en la opinién escrita del examinador
de la OEPM que acompand al IET.

» Durante el examen sustantivo de la solicitud
ya no habra solamente una Unica posibilidad de
superar los defectos encontrados por el
examinador antes de la Resoluciéon Motivada,
sino que el examinador debera dar al solicitante
nuevas oportunidades —pendientes de definir
en el reglamento de ejecucién- para corregir la
solicitud 'y formular nuevas alegaciones.
Ademas, las modificaciones deberan ir
acompafnadas de una explicacion que indique
las diferencias introducidas y su soporte en el
texto de la solicitud original. Y finalmente, si no
se contestan los  requerimientos  del
examinador, o si los intentos del solicitante en
este sentido son infructuosos, la solicitud sera
denegada.

P Por ultimo: el procedimiento de oposiciéon
por parte de terceros contra la concesiéon de la
patente serd ahora post-concesién, en un plazo
de 6 meses desde la fecha de concesion de la
patente, en lugar de previamente a la misma
como ocurre en la actual Ley. Ademéds, el
solicitante tendrd a su disposicion nuevos
procedimientos administrativos de limitacion
voluntaria y de revocaciéon voluntaria de su
patente, en caso de que pudieran ser de su
interés.

Todo lo anterior redunda en que, a partir de la entrada en vigor de
la nueva Ley, el solicitante de una patente de invencién en Espaia
se va a encontrar con un panorama totalmente nuevo, con
numerosos cambios y modificaciones tanto a nivel sustantivo
como a nivel procedimental, lo que pone de relieve la necesidad
de un asesoramiento técnico y profesional del maximo nivel para
conseguir optimizar la proteccién de sus activos de Propiedad
Industrial con el minimo de dificultades y problemas —al menos
los previsibles- durante la tramitacién de sus solicitudes de
patente.

CUENTA ATRAS PARA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE PATENTES -

ELZABURU
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Los pleitos en la nueva Ley de patentes,
una rara avis en el panorama judicial espanol [4]

Articulo del 22 de febrero de 2016

ANTONIO CASTAN

Desde la reforma del derecho de patentes que trajo consigo la Ley
de 1986 los pleitos en esta materia, por el cimulo de especialida-
des que comportan, han sido siempre diferentes. Cuando entre en
vigor la nueva Ley 24/2015, el procedimiento judicial en este
ambito podré ser considerado, sin caer en la exageracién, como
una rara avis dentro del sistema judicial espafiol. Son tantas y tan
profundas las singularidades que se introducen, que cualquier
parecido con otros procesos judiciales sera fruto de la mera coinci-
dencia.

Son tantas y tan profundas
las singularidades que se
introducen, que cualquier
parecido con otros procesos
judiciales sera fruto de la
mera coincidencia.

Ante todo no deja de ser curioso que a partir del 1 de abril de 2017
los pleitos en propiedad industrial, a excepcion de aquellos que se
basen en marcas o disefios comunitarios, puedan llegar a empren-
der un movimiento migratorio hacia Barcelona. Para la nueva Ley
la competencia judicial esta ligada a los Juzgados de lo Mercantil
de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, pero sélo de
aquellas Comunidades Auténomas en las que el Consejo General
del Poder Judicial haya designado Juzgados especializados en
asuntos de patentes. Y aunque los Juzgados de lo Mercantil de
Madrid ya han caido en la cuenta y estan en el camino hacia esa
designacion, hasta el momento sélo Barcelona dispone de estos
organos con atribuciones exclusivas en asuntos de patentes. No
es improbable que la buena imagen cosechada por la experiencia
catalana hacia la hiper-especializaciéon haya podido influir en esta
decisién normativa. Pero el cambio no es baladi.

En segundo término, los pleitos en propiedad industrial van a
suscitar no pocas envidias en el seno de la abogacia, si pensamos
en un detalle anecdético pero de enorme trascendencia practica:
el plazo para contestar a la demanda en cualquier accién civil
regulada en la Ley 24/2015, a diferencia de los 20 dias de que
dispone un abogado en cualquier otra materia, serd de dos (2)
meses. El aspecto técnico que subyace en el objeto de la contro-
versia y la necesidad de resolver cuestiones estratégicas relativas a
la impugnacion del titulo son circunstancias que justifican esta
significativa -y hasta cierto punto elitista- ampliacién del plazo..

Pero hay un tercer detalle que distancia sensiblemente el proceso
en derecho de patentes de cualquier otro conocido. Me refiero a la
creacion de un instrumento cautelar frente a las propias medidas
cautelares. La Ley hard posible que aquellas personas que prevean
la interposicion de una solicitud de medidas cautelares sin audien-
Cia previa en su contra, puedan presentar ante el érgano compe-
tente un “escrito preventivo” para proporcionar al tribunal
argumentos en contra de tal solicitud. Esta posibilidad, tan extrafia
a la tradicion procesal espafola, no se sabe si actuard como
cortapisa o como pistén de los procesos de medidas cautelares.
Porque la forma en que esta concebido puede generar conflictos
alli donde no los habia o puede en cambio apagar fuegos antes de
que lallama llegue a prender. Pero estamos de nuevo ante disposi-
ciones propias y exclusivas que no tienen parangén en ningun
otro campo del ordenamiento juridico.

Esta configuracién singular del pleito en materia de patentes cobra
mayor importancia si se recuerda que las disposiciones procesales
de la Ley 24/2015 son aplicables también a las marcas y a los
disefos. Y cabria preguntarse hasta qué punto algunas acciones
en derecho de marcas -la caducidad por falta de uso, sin ir mas
lejos- son merecedoras de ese régimen procesal tan excepcional
que se otorga a las patentes con la Ley 24/2015 en esferas como las
que han sido sefaladas. Y no son, como veremos en préximos
capitulos, las Unicas novedades que permiten la catalogacion de
este tipo de procesos judiciales como una rara avis.
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Los modelos de utilidad en la nueva Ley de
Patentes: los productos quimicos y el abrelatas
juntos por primera vez [5]

Articulo del 17 de mayo de 2016

-

. r A,

Una de las novedades mas llamativas de la nueva Ley de Patentes
es la ampliacion del dmbito de la materia que podra protegerse
como modelo de utilidad. En efecto, la nueva definicién de
“modelos de utilidad” incluye el término “composicién”, lo cual
implica su ampliacion a cualquier producto o composicion,
incluyendo productos quimicos, sustancias o composiciones,
pero excluyendo invenciones que recaigan sobre materia biol6gi-
cay las sustancias y composiciones farmacéuticas, segun matiza la
propia Ley.

Este nuevo aspecto de los modelos de utilidad promete dar
bastante juego en el futuro, ya que, por un lado, las fronteras entre
los productos incluidos y excluidos son, en algunos casos, difusas,
y, por otro lado, el mantenimiento de la menor exigencia de
actividad inventiva para los modelos de utilidad puede resultar
problemética al aplicarse a productos quimicos (de hecho, ya

resulta controvertida al aplicarse a invenciones de tipo mecanico).

Por tanto, tendremos que acostumbrarnos a ver que en el BOPI las
pequenas invenciones mecdnicas que han sido tradicionalmente
el objeto de esta modalidad de propiedad industrial (como, por
ejemplo, un abrelatas) se alternardn con productos quimicos,
cuyos solicitantes decidan protegerlos por esta via.

Pero no todas las novedades que afectaran a los modelos de
utilidad son tan controvertidas. Por ejemplo, se pone fin al requisi-
to de novedad relativa en Espana al equipararse el estado de la
técnica con el exigido para las patentes, lo cual permitira delimitar
con claridad los documentos que son técnica anterior para un
modelo de utilidad a efectos de determinar su novedad vy
actividad inventiva, y terminar con la situacién de incertidumbre
creada por la anterior Ley de Patentes.

Otra novedad significativa es la posibilidad de solicitar Informes
sobre el Estado de la Técnica (IETs) para modelos de utilidad,
incluyendo la correspondiente Opinidn Escrita. Estos IETs en
modelos de utilidad seran necesarios para dar efectividad a los
derechos de exclusiva obtenidos con su registro (por ejemplo,
dentro de un proceso de demanda por infraccion contra un
tercero).

En cuanto al procedimiento de concesién, éste no ha tenido
cambios significativos, aunque es de destacar que con la nueva Ley
habrd, dentro del procedimiento de oposicidn, la posibilidad de
solicitar una prorroga de 2 meses para completar la oposicion,
aportando pruebas o completando las alegaciones iniciales.
Asimismo, un aspecto novedoso (jy positivo!) es que el examen de
las oposiciones lo realizard una Comisién compuesta por tres
expertos de la OEPM técnicamente cualificados, que podria
completarse con un jurista.

Y con todas estas novedades, ;jcudl sera el futuro de los modelos
de utilidad en Espafia? En principio, la ampliacién a productos
quimicos, la posibilidad de reivindicar una prioridad interna y el
examen sustantivo obligatorio para las patentes, que puede hacer
que algunos solicitantes opten por un modelo de utilidad para su
invencioén, parece que invertirdn la tendencia decreciente de los
ultimos afos.

Lo que si parece claro es que, de nuevo, los modelos de utilidad
prometen no decepcionar y dejan una puerta abierta a posibles
interpretaciones en algunos aspectos por parte de solicitantes,
agentes, examinadores y jueces, que habrd que ver cémo se
resuelven en el futuro.
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CUENTA ATRAS PARA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE PATENTES @
<

LA NUEVA LEY DE
PATENTES 24/2015

La Propiedad Industrial en Espana
El presente: La actual Ley 11/1986, de Patentes

» Informe sobre el Estado de la Técnica obligatorio, con
concesion automdtica de la patente independientemente de su
contenido.

- Denegacion sélo en caso de falta novedad notoria.

- Examen sustantivo (de requisitos de patentabilidad)

opcional.

» La introduccidon del examen sustantivo, aunque opcional,
pretendia motivar a los usuarios a solicitarlo gradualmente.

P Pero aun hoy sélo se solicita en menos del 10% de los casos.
- Consecuencia 1: En mas del 90% de las patentes en vigor en
Espafia planea la sombra de la duda en relacién con su validez.
- Consecuencia 2: Se traslada a los Tribunales la carga de
invalidar unas patentes que tal vez nunca debieron ser
concedidas.

El futuro inmediato: La Ley 24/2015, de Patentes

» El Informe sobre el Estado de la Técnica, obligatorio, se
solicitara al presentar la solicitud de patente.

» Examen de patentabilidad obligatorio.
- Sélo se concederd la patente si el examinador es de la
conviccion de que la patente cumple los requisitos de
patentabilidad.

» Los modelos de utilidad ahora podrédn proteger productos
quimicos (pero no farmacéuticos).

» Particulares y PYMEs sélo pagaran el 50% de tasas.
- Ademas del 15% si se utilizan medios de presentacion
electronicos.

\i ‘?r_,'__ ~ iy o e
b
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iPor qué una nueva Ley de Patentes?

El entorno internacional ha cambiado sustancialmente desde
1986. Los paises desarrollados de nuestro entorno sélo conceden
patentes que han pasado un examen sustantivo.

» Nuevas (y diversas) iniciativas normativas desde 1986:
- Implementacion en Espafia del Convenio de la Patente
Europea (1986) y el PCT (1989);
- Acuerdos ADPIC de la OMC (1995);
- Directiva Europea sobre CCPs (1998);
- Directiva Europea sobre Biotecnologia (1998);
- Tratado sobre el Derecho de Patentes (2013).

Objetivos

» Agilizar y simplificar el proceso de tramitaciéon de patentes:
Objetivo: 26-33 meses desde fecha de presentacion.

» Incrementar la seguridad juridica: Al conceder solamente
patentes con examen (“patentes fuertes”).

» Defensa de la competencia: Al eliminar “vendedores de humo”
y evitar gastos posteriores en Tribunales.

» Refundir en un Unico texto las normas legales posteriores.

» Apoyo a emprendedoresy PYMES: Con un 50% de reduccién en
determinadas tasas oficiales.

» Todo ello ha dado como resultado la nueva Ley 24/2015, de 24
de julio, de Patentes, que entrard en vigor el 1 de abril de 2017.

Disposiciones preliminares (Titulo I)

Establece la Unidad de Registro en todo el territorio espaiiol.

» Define los titulos de Propiedad Industrial como los siguientes:
Patentes de Invencién; Modelos de Utilidad; y Certificados
Complementarios de Proteccién (CCPs).

» Dejan de existir las Adiciones (o Certificados de Adicion).
Patentabilidad (Titulo II)

Incorpora modificaciones similares a las introducidas en el
Convenio de la Patente Europea (“EPC 2000").

» Reconoce explicitamente la patentabilidad de sustancias o
composiciones “para uso como” medicamentos.

» Los métodos de tratamiento médico seguirdn siendo no
patentables “per se”.

La solicitud de patente (Titulo V)

» Se simplifican al maximo los requisitos para obtener una fecha
de presentacion de la solicitud, en linea de lo dispuesto en el
Tratado sobre el Derecho de Patentes.

» Los requisitos minimos sélo son:

Una indicacion de que se solicita una patente; informacion que
permita identificar al solicitante y contactar con él; una descripcién
de la invencion, aunque no cumpla con los requisitos formales
(incluyendo sin reivindicaciones y en cualquier idioma).

» Posteriormente habrd que cumplir el resto de requisitos
formales.

ELZABURU
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El procedimiento de concesion (Titulo V)

» Entre los requisitos formales de presentacion de la solicitud se
encuentran el pago de las tasas de presentacion de la solicitud, y
de realizacion de Informe sobre el Estado de la Técnica.

» Larazoén del adelanto del pago de la tasa de IET es poder recibir
el resultado del IET dentro del afio de prioridad. Asi el solicitante
podra determinar si, y a qué paises o mercados, le puede interesar
extender su solicitud dentro del afio de prioridad.

» Cuando la invencion se refiera a materia biolégica animal o
vegetal, habra que especificar su origen geografico o fuente de
procedencia. Esta informacion no prejuzgard la validez de la
patente.

A los 18 meses de la fecha de presentacion o prioridad de la
solicitud, la OEPM publicara la solicitud junto con el IET.

En un plazo de 3 meses desde la publicacion del IET, el solicitante
debera solicitar el examen sustantivo.

» Al pedir el examen, el solicitante podrad responder las
objeciones contenidas en la opinion escrita del |ET del
examinador. Si no se solicita el examen en el plazo establecido, o
si se revoca tal peticion, la solicitud se considerara abandonada.

» Durante el procedimiento de concesién, si pese a nuestras
alegaciones el examinador aun considera que persisten defectos,
nos debera dar “nuevas oportunidades” para corregir la solicitud
y formular nuevas alegaciones, es decir, ya no habrd mas una
Unica posibilidad de superar los defectos antes de la Resolucion
Motivada.

» Si no se contestan los requerimientos del examinador para
corregir las deficiencias, la solicitud sera denegada.

» Las modificaciones deberdn ir acompanadas de una
explicacion que muestre las diferencias introducidas y su soporte
en el texto.

Finalmente, la OEPM resolverd, concediendo o denegando la
solicitud. En caso de concesion, en un plazo de 6 meses desde la
publicacién de la concesidn, cualquier tercero podra oponerse ala
concesion de la patente (oposicidon post-concesion).

Motivos de oposicion:

» La falta de cualquiera de los requisitos de patentabilidad
(novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial)

» La insuficiencia de descripcion.

» La ampliacion de materia con respecto a la solicitud tal como
fue presentada.

» Resultados Posibles:
- La patente se mantiene tal como fue concedida.
- La patente se revoca (= nunca fue concedidal)
- La patente se mantiene en forma modificada.

» Tras la concesion, el titular tiene nuevas posibilidades:
- El procedimiento de limitacion voluntaria de su patente.
- La peticion de revocacion voluntaria de su patente.

» Recursos:
- La denegacién de su solicitud podré ser recurrida por el
solicitante.
- La concesién de la patente podrd ser recurrida por quien
haya sido parte en un procedimiento de oposicion.

Disposiciones comunes (Titulo V)

P Se permite la rectificaciéon de errores de trascripcién y de errores
evidentes, pero la rectificacion también tendra que ser evidente.

» Se introduce expresamente en la Ley de Patentes la figura del
“restablecimiento de derechos”, que hasta ahora se encontraba en
la Ley de Marcas, si bien con aplicacion a las patentes. También
disponible para el plazo de prioridad.

Los modelos de utilidad (Titulo XIlII)

» “Podran protegerse como modelos de utilidad ... las
invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e
implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o
producto una configuracién, estructura o composicién de la que
resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o
fabricacion”.

» No podrdn ser protegidas como modelos de utilidad:
- las invenciones de procedimiento.
- las invenciones que recaigan sobre materia bioldgica.
- las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Pero si podran ser protegidos como modelos de utilidad el resto de
productos quimicos, sustancias o composiciones.

» El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la
novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles
como modelos de utilidad, serd el mismo que el de las patentes de
invencion, es decir, se aplicara el requisito de NOVEDAD
ABSOLUTA.

Sin embargo, se mantiene la menor exigencia de actividad
inventiva para los modelos de utilidad.
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