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DERECHO DE PATENTES: PRINCIPIOS GENERALES: TRATO
NACIONAL Y NACION MAS FAVORECIDA

1.  El derecho de patentes se asienta sobre dos grandes principios de &mbito internacional
conocidos como €l principio de trato nacional y de nacion més favorecida. El de trato
nacional es un principio que tiene su origen en los Convenios de la Union de Paris de 1883
parala proteccién de la propiedad industrial (CUP) y de Berna para la proteccion de las obras
literarias y artisticas (1886). En 1989 fue incorporado a Tratado de Washington sobre
circuitos integrados. También se conocia ya en el marco del antiguo GATT aunque su
significado tenia matices distintos que en el campo de la propiedad industrial e intelectual
pues era una consecuencia directa del principio de nacion més favorecida e implicaba
igualdad de trato entre mercancias nacionales y extranjeras no siendo directamente aplicable
en el ambito nacional. Este principio quedd incorporado a Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)
gue lo regulaen su articulo 3. El efecto més directo es que |os beneficios derivados del CUP
se extienden no sdlo alos nacionales y asimilados de los paises miembros del CUP sino
también alos nacionales de Estados miembros de la OMC.

2. El principio de trato nacional significa que un Estado miembro, seadel CUP, dela
OMC o de ambos, tiene que otorgar a los nacionales de otros Estados miembros € mismo
trato que otorga a sus propios nacionales en relacion con la proteccién de la propiedad
industrial e intelectual. El articulo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC alude a un “trato no
menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales’.

3. End CUP, d principio de trato nacional es enunciado en el articulo 2 en los siguientes
términos:

“Los nacionales de cada uno de los paises de la Union gozaran, en todos los demdas
paises de la Union, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de
las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus
nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el
presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendran la misma proteccion que éstos
y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando
cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”

4. End andlisis de esta disposicion hay que tener en cuenta que €l prlnC| pio se aplicaalos
nacionales de cada pais de la Unién y alos nacionaes de |os demas paises de la Unién, que
guedan asimilados alos primeros. En el concepto de nacionales se incluye tanto alas
personas fisicas como las personas juridicas. Paralas personas fisicas la nacionalidad es una
condicién definida por lalegislacion de ese Estado y que tiene que ser aplicada en otros paises
cuando seinvoca. En cuanto alas personas juridicas, |os criterios de nacionalidad que deben
aplicarse dependen de lalegislacion bajo la cual se haya constituido esa persona juridica. La
asimilacion alos nacionales solamente |0 es a efectos de la proteccion de la propiedad
industrial. En cuanto a las ventgjas o beneficios que pueden invocar |os nacionales de un pais
de la Unidn en otro pais de la Union consisten en la aplicacion, sin discriminacion, de la
legislacion nacional tal como se aplica alos nacionales de ese pais.
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5.  Paratener derecho ala proteccion no puede exigirse ninguna condicion de domicilio o
establecimiento en el pais en € que dicha proteccién sereclama. Sin embargo, quedan a
salvo las disposiciones que las correspondiente | egislaciones nacionales hayan establecido
sobre procedimiento judicial y administrativo, sobre la competencia, la eleccion del domicilio
o la constitucion de un mandatario. En base a esta prevision del articulo 2 del CUP, hay
legislaciones nacionales que permiten alos extranjeros actuar directamente ante sus oficinas
de patentes y otros que exigen la actuacion mediante un representante 0 mandatario.

6. El articulo 3 del CUP otorga el mismo trato a aquellas personas que, siendo nacionales
de paises que no formen parte de la Unién, tengan su domicilio o un establecimiento

industrial o comercial, efectivoy serio, en e territorio de alguno de los paises de la Unién.
Estas personas quedan también asimiladas a los nacionales de |os paises de la Unién. El
concepto de domicilio que aqui se aplicano es el concepto legal, ya que varia con los distintos
ordenamientos sino que se trata de una situacién de hecho, de residir realmente en un pais de
laUnion. En cuanto al establecimiento, se exige que éste sea “ efectivo y serio” con € fin de
eliminar aquellos establ ecimientos fraudulentos o ficticios que pudieran crearse para poder
beneficiarse de las ventgjas del CUP.

Nacidén més favorecida

7.  Esunprincipio propio del GATT, que no tenia precedentes en el &mbito de la propiedad
intelectual. Mientras el principio de trato nacional prohibe discriminaciones entre los
nacionales del propio paisy los de otros Estados miembros, € principio de nacién mas
favorecida tiende a eliminar discriminaciones entre nacionales de distintos Estados miembros.
Este principio se recoge en €l Acuerdo sobre los ADPIC, que entr6 en vigor con carécter
general el 1 de Enero de 1995. El articulo 4.1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que
“con respecto de la proteccion de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier pais, se otorgard
inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demds Miembros ™.

8.  El mismo articulo 4 contempla varias excepciones a este principio siendo de destacar la
establecida en el parrafo d) en virtud del cua los Miembros quedan exentos de aplicar €l
principio de nacion més favorecida cuando la ventaja, privilegio o favor derive de acuerdos
internacional es relativos a la proteccion de la propiedad intelectual que hayan entrado en
vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a condicién de que hayan sido
notificados a Consgjo delos ADPIC y no constituyan discriminacién contra nacionales de
otros Miembros.

9. Todaviad articulo 5 ADPIC contempla una excepcion alin mas importante con respecto
alos dos principios basicos. éstos no se aplican alos procedimientos parala adquisicion y
mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual estipulados en tratados multilaterales
concertados bajo los auspicios de la OMPI. Con esta excepcion quedan fuera del marco del
Acuerdo sobre los ADPIC los Tratados y Acuerdos particulares concertados entre Estados al
amparo del articulo 19 del CUP: PCT, Arreglo de Madrid para €l registro internacional de
Marcas, Arreglo de laHaya para el registro internacional de modelosy dibujos industriales etc.
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II. LA PATENTABILIDAD: REQUISITOSY EXCEPCIONES

10. En €l derecho de patentes, la concesion tiene carécter atributivo lo que implica que el
derecho sblo puede gjercerse validamente si concurren todos aguell os requisitos exigidos por
las leyes correspondientes.

11. Siguiendo aA. Bercovitz podemos dividir estos requisitos en tres categorias: objetivos,
subjetivos y formales.

12. Dentro de los requisitos objetivos el mas importante sin duda es el que alude al objeto
de la patente en si, es decir, la existencia de una invencién que relina las caracteristicas o
exigencias establecidas para que sea patentabl e, a saber, que sea nueva, tenga actividad
inventivay sea susceptible de aplicacion industrial .

13. Losrequisitos subjetivos son los que se refieren a solicitante de la patente, es decir, la
persona que gjercera como titular el derecho de patente una vez expedido € titulo de
concesion. Cualquier persona, fisica o juridica, puede ser solicitante de una patente si bien el
derecho, de manera originaria, pertenece al inventor o a su causahabiente y cuando la
invencion ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a la patente
pertenece en comun atodas ellas. El requisito subjetivo no se examinaen e procedimiento
ante las oficinas de patentes dado que las leyes, con €l fin de no demorar de manera
injustificada la concesién de la patente, establecen una presuncion de legitimidad en favor del
solicitante. Asi, en los procedimientos ante las oficinas se presume que € solicitante esta
legitimado para gjercer el derecho alapatente. (Art. 10. 4 delaLey 11/1986).

14. Losrequisitos formales guardan relacion con la serie de actos, exigencias o
formalidades de caracter administrativo que es necesario desarrollar ante el 6rgano
competente para la concesion de la patente. Asi, y hasta tanto no se implanten otras formas de
presentacion, la solicitud ha de presentarse por escrito y € solicitante debe aportar los
documentos requeridos. unainstancia, una descripcion, las reivindicaciones, los dibujosy €l
resumen asi como satisfacer |as tasas establecidas y, en general, debe dar cumplimiento a
todos aquellos tramites y actuaciones necesarios para que el procedimiento de concesion
pueda llevarse a cabo en laforma determinada por la Ley y su Reglamento de g ecucion.

15. Losrequisitos de patentabilidad constituyen, por tanto, las condiciones basicas
necesarias para que pueda llegar a nacer un derecho de patente.

A. Lainvencidn: concepto

16. Lasleyesde patentes no contienen, por lo general, una definicion de lo que es una
invencién. Tampoco aparece en |os tratados internacional es sobre la materia.

17. Espreciso distinguir entre invencion y descubrimiento. El descubrimiento es e
reconocimiento de un objeto, de un fendmeno, de una propiedad de un cuerpo que nadie ha
conocido hasta un determinado momento, pero que ya existia en la naturaleza. Por €l
contrario, lainvencion consiste en producir nuevos efectos técnicos combinando y utilizando
las fuerzas de la naturaleza. Lainvencion exige que el hombre participe en su concepcion o
realizacion: no se puede inventar mas que aquello que no existia. En lainvencion, la
actividad del hombre es productiva, en e descubrimiento es slo receptora.
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18. Enladoctrina espaiiola A. Bercovitz, en un examen conjunto de diversas definiciones
de la doctrina extranjera, ha sefialado |as notas esenciales que debe reunir una invencion.
Estas caracteristicas serian las siguientes:

a) lainvencion es una regla para el obrar humano, €s decir, la materializacion de
unaidea que tiende a la consecucion de un fin;

b)  debe tener caracter industrial, es decir, perteneciente a campo de laindustria en
su sentido més amplio;

C)  util, porgue tiende a la satisfaccion de necesidades humanas,

d) ejecutable, 0 que pueda ser puesta en practica;

€)  nueva, esdecir, no comprendida en e estado de latécnica;

f)  sorprendente e inesperada, 10 que equivaldriaa requisito de actividad inventiva; y

g) progresiva, en € sentido de que debe suponer un avance frente a lo anteriormente
conocido.

B. Reguisitos objetivos de patentabilidad

a Lanovedad

19. Congtituye el primero de los requisitos positivos de patentabilidad de unainvencion. En
el derecho espariol de patentes, este requisito esta expresamente establecido en € articulo 4.1
delaLey 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (LP en adelante):

“son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicacion industrial”

20. Dado que lainvencion supone un avance en relacion con latécnica existente y conocida
en un determinado momento, la novedad no puede ser subjetiva, es decir, considerada desde
la perspectivadel inventor. Si hubiera de atenderse al conocimiento subjetivo que el inventor
pueda tener de la novedad de lainvencion, lainseguridad juridica que se crearia en torno alos
requisitos de patentabilidad de lainvencion seriainsuperable. Por tanto, es un requisito que
ha de determinarse de una manera objetiva. Y lamedida de lo que es objetivamente nuevo la
establecen las leyes de patentes. El requisito de novedad no puede fijarse de forma auténoma
sino que es preciso complementarlo con el de estado de la técnica.

Carécter absoluto de la novedad

21. Unade las notas definitorias de la novedad en materia de patentes es su caracter
absoluto. Esto significa que la novedad exigida a unainvencion no tiene limites ni en el
tiempo ni en €l espacio. Asi los establece e articulo 6.2 LP cuando dice “lo que se ha hecho
accesible al publico en Espaiia o en el extranjero. Al concepto de novedad absoluta se
contrapone & de novedad relativa que contempla la divulgacion pertinente bajo determinadas
limitaciones, por eemplo, € territorio, s hatenido lugar en €l territorio naciona o en €
extranjero; lafechao laépocadeladivulgacion. En lavigente legislacién espafiola se
establece paralos modelos de utilidad un criterio de novedad relativa. Conforme al

articulo 145 LP, a efectos de la novedad y de la actividad inventiva referidas a un modelo

de utilidad, solo se consideran las divulgaciones hechas en Espafia.
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El estado de latécnica: concepto y delimitacion

22. El concepto de novedad va ligado de manera indisoluble al de estado de latécnica

El estado de la técnica designa en un sentido amplio a un conjunto dado de conocimientos
referidos a un momento determinado. El estado de la técnica se toma como referencia para
determinar la novedad de unainvencion. Conforme sefidlael articulo 6.2 LP, el estado dela
técnica, “estd constituido por todo lo que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente se ha hecho accesible al publico en Espaiia o en el extranjero por una descripcion
escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio”.

23. El estado de latécnica comprende, por tanto, informaciones, Ilamadas “anterioridades”
las cuales han llegado al publico bajo formas distintas de divulgacién. Laforma mas comin
como se hace accesible al publico un conocimiento es a través de un documento escrito. Sin
embargo, no es la Unica dado que existen otras formas de divulgacion como pueden ser las
utilizaciones, divulgaciones orales, exposiciones etc..

24. En cuanto alafecha de referencia para determinar €l estado de latécnicad articulo 6.2
de nuestra Ley de Patentes establece como momento determinante para apreciar el estado de
la técnica a efectos de la novedad de lainvencion, la fecha de presentacion de la solicitud de
patente. Estafecha es decisivatanto para apreciar el estado de la técnica como para
determinar lavidalegal de |a patente.

b) Laactividad inventiva

25. Constituye el segundo de los requisitos de patentabilidad de unainvencion. Hastauna
época relativamente reciente, no figuraba més que en un limitado nimero de legislaciones
nacionales, principalmente en aquellas cuyos procedimientos de concesion tienen establecido
el examen previo de requisitos de patentabilidad.

26. Enlalegidacion espafiola, € requisito de la actividad inventiva aparece con la
Ley 11/1986 que |o toma del Convenio de Munich de 1973 sobre de patentes europeas. El
articulo 8 de dicha Ley lo enuncia en los siguientes términos:

“Se considera que una invencion implica una actividad inventiva si aquélla no resulta
del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”

27. Al definir laactividad inventiva, las leyes de patentes ponen € acento en &l concepto de
no evidencia. Lo evidente es aquello que aparece de una manera clara e inmediata a nuestra
percepcion. Por ello, en el campo de la proteccién de lainvenciones algo es evidente si €l
experto en la materia puede llevarlo a cabo utilizando sus conocimientos normales mediante
sencillas operaciones de gjecucion. Las Directivas de Examen de la Oficina Europea de
Patentes se refieren ala evidencia de la siguiente forma:

“El término evidente hace referencia a aquello que no vamés alla del progreso normal
de latécnicay no hace sino derivar manifiestay légicamente del estado de latécnica, es
decir, no supone una cudificacién o habilidad superior que la que es normal esperar del
hombre del oficio.”
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28. Laactividad inventiva nos desvela la aportacién que la invencién introduce en € estado
delatécnica. Debe ser no una aportacion cualquiera, insignificante, sino una aportacion
caracterizada por su no-evidencia, con relacion alos conocimientos anteriores.

29. Lasdistintas|egislaciones, entre ellas |a espaiiola, como acabamos de ver en la
definicién del articulo 8, han adoptado la expresion de “experto en lamaterid’ u “hombre del
oficio (sistema francés) como referencia ala persona con respecto de la que unainvencién no
deber ser evidente. El experto en la materia serd siempre un técnico medio, un especialista,
gue no debe estar necesariamente a la vanguardia de la investigacion cientifica en ese sector,
una persona que conoce bien su trabajo y posee aptitudes para gjercerlo. “Su grado de
capacidad [sefiala P.Mathely[d esta en relacion con la naturaleza de latécnica. Si latécnica
es complga, € experto en lamateriatiene un nivel elevado; si latécnicaes simple, el experto
en la materia posee un nivel ordinario.”

30. Por oficio hay que entender la técnica a que pertenece lainvencion. Hombre del oficio
0 experto en lamateria es la persona que posee la competencia ordinaria con respecto de la
técnica de la que deriva lainvencion.

c) Laaplicacién industrial

31. Constituye @ tercero de los requisitos de patentabilidad. El articulo 9 LP ladefine en
los siguientes términos.  “Se considera que una invencion es susceptible aplicacion industrial
cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la
agricola”.

32. Asi expresado, el contenido del precepto quiere sefidar que el objeto de lainvencion
tiene que poder ser fabricado o utilizado en cualquier género de industria no teniendo en este
caso €l término industria un sentido juridico o econdmico sino € sentido primario de
actividad o empresa capaz de utilizar, adaptar y moldear el medio natural y la materia
existente con una finalidad de produccion de bienes o de resultados técnicos.

d) Exclusiones de patentabilidad

33. Notienen carécter industrial, ni son, por tanto, consideradas invenciones, atenor del
articulo 4.4. LP, segiin la nueva redaccion dada por la Ley 10/2002, de 29 de abril, que
incorporo a derecho espafiol la Directiva comunitaria sobre proteccion de las invenciones
biotecnol 6gicas:

i) “los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos”

El descubrimiento de unaley natural, como por gjemplo la gravedad o de
un producto natural, podra dar lugar a una patente cuando pueda ser utilizado
industrialmente en cuyo caso la patente protege la aplicacion o utilizacion pero no
el producto natural.
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HH 13 . . r . . .7 r,. 14
i) las obras literarias o artisticas o cualquier creacion estética, asi como las
obras cientificas”

Este tipo de creaciones tienen su proteccion bajo las leyes que protegen la
propiedad intelectua y, s se trata de creaciones estéticas, pueden asimismo ser
protegidas bajo la modalidad de modelo o dibujo industrial.

i) “los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades economico-comerciales, asi como los
programas de ordenador” .

Los programas de ordenador son excluidos de |a patentabilidad cuando se
trata del software puro o programa en cuanto tal.

ivV)  “las formas de presentar informaciones”
En esta exclusion se comprende cualquier representacion de informacion

cuya caracterizacion es € contenido de lainformacion como tal, por €jemplo, por
medios acUsticos, palabra escrita, exposicion visua etc..

34. Todas estas exclusiones se aplican en la medida en que se trate de obtener una patente
para una de estas creaciones o elementos de las mismas en cuanto tales. Asi lovienea
establecer €l articulo 4.5 LP.

€)

v)  Métodos de tratamiento quirdrgico

El apartado 6 del articulo 4 LP excluye también de la patentabilidad, por no
tener caracter industrial, los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del
cuerpo humano o animal y los métodos de diagndstico aplicados a cuerpo humano
o animal. Conforme adicho articulo, esta disposicién no es aplicable alos
productos, especiamente a las substancias o composiciones ni alas invenciones de
aparatos o instrumentos para la puesta en préctica de tales métodos.

| nvenciones no patentables

35. Enlanuevaredaccion del articulo 5LP conforme ala Ley 10/2002, antes citada, se
impide el acceso al registro a las siguientes invenciones:

i) Las invenciones cuya explotacion comercial sea contraria al orden publico
o0 a las buenas costumbres. En particular, no se consideran patentables:

- los procedimientos de clonacion de seres humanos;

- los procedimientos de modificacion de la identidad genética germinal
del ser humano;

- las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o
comerciales; 'y

- los procedimientos de modificacion de la identidad genética de los
animales que supongan sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria
sustancial para el hombre o el animal y los resultados de tales
procedimientos.
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i)  Las variedades vegetales y las razas animales

Seran, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto
vegetales o animales si la viabilidad técnica de lainvencién no se limitaa una
variedad vegetal 0 a unaraza animal.

iii)  Los procedimientos esencialmente biologicos de obtencion de vegetales o de
animales.

Se consideran esencial mente biol 6gicos aquellos procedimientos que
consistan integramente en fendmenos naturales como € cruce o seleccion. Estas
prohibicién no se aplica a un procedimiento microbiolgico ni a producto
obtenido por dichos procedi mientos.

iIV)  El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitucion y desarrollo,
asi como el simple descubrimiento de uno de sus elementos incluida la
secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano obtenido de otro
modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuenciatotal o parcia de
un gen puede considerarse como unainvencion patentable.

IIl. EXTENSION Y LIMITES DEL DERECHO DE PATENTE

36. Losderechos de patente son monopolios temporalmente limitados y se extinguen
cuando termina el plazo de lavidalegal para el que han sido concedidos.

37. Hasta una época relativamente reciente, € tiempo de duracién de la patente, variaba de
unos Estados aotros. Asi, en los Estados Unidos, |a patente se otorgaba por 17 afios contados
apartir de lafecha de concesion. Desde junio de 1995 y como consecuenciade la
introduccion en ese pais de los resultados del Acuerdo sobre los ADPIC € plazo de duracién
paso a ser de veinte afios, contados desde la fecha de presentacién de la solicitud. Asi lo
requiere el articulo 33 de dicho Acuerdo cuando dice que “la proteccion conferida por una
patente no expirard antes de que haya transcurrido un periodo de 20 anos contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud”. En consecuencia, todos los Estado miembros de la
Organizacion Mundial del Comercio, alos que se aplica el Acuerdo sobre los ADPIC, deben
otorgar una proteccion a sus patentes por periodos no inferiores a 20 afios.

38. El plazo de duracion de la patente es improrrogable y solo en determinados casos, puede
obtenerse un periodo suplementario de proteccion.

39. El cardcter unitario y uniforme de la duracion de la patente ha sido objeto de cierta
critica. La naturaleza de la actividad innovadora no es la misma en toda clase de industria.
En ciertos sectores, grandes inversiones dan lugar a pegquefias innovaciones mientras que en
otros no es necesario hacer grandes desembolsos en 1+D para obtener invenciones rentables.
Por otro lado, los mercados de la innovacion también presentan perfiles diferentes. Asi, unos
clientes pagan altos precios de monopolio para comprar |0 mas huevo mientras que otros
esperan hasta la caida de precios por la caducidad de la patente. Por estos motivos, el plazo
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Optimo de la patente deberia ser superior para proyectos de ato coste en 1+D y mercados muy
peguerios y menor parainnovaciones de coste pequefio o medio comercializadas en mercados
muy extensos. En teoria, un plazo fijo de duracion de la patente no seria la solucién 6ptima,
aungue en la préctica resulta inevitable.

40. El mantenimiento de un derecho de patentes esta sujeto al pago de las tasas anuales. El

articulo 116. 1. ¢) LP establece como causa de caducidad de la patente “/a falta de pago en
tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente” .

A. Derechos conferidos por la patente

41. Losarticulos50y 51 delaLey espafiola de Patentes desarrollan el contenido de la
prerrogativa en que finalmente se constituye un titulo de patente. Como observacion general
puede decirse que el contenido del derecho se enuncia en un sentido negativo ya que la
patente, por si, no permite fabricar un producto, por gemplo, en el campo de los
medicamentos en que es necesaria una autorizacion de comercializacion. Solo otorga al
titular la facultad de prohibir una serie de actos a cualquier tercero que no cuente con su
consentimiento.

42. Asi, en € articulo 50 se enumeran las facultades dd titular de la patente que se
concretan en un “ius prohibendi” o prohibicion de explotacion directa de la invencion. LOS
actos prohibidos son los siguientes:

a) Lafabricacion, € ofrecimiento, laintroduccion en el comercio o la utilizacién de
un producto objeto de la patente o laimportacidn o posesion del mismo para
alguno de los fines mencionados.

b)  Lautilizacion de un procedimiento objeto de la patente o €l ofrecimiento de dicha
utilizacion cuando €l tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la
utilizacién del procedimiento esta prohibida sin el consentimiento del titular de
la patente.

c) El ofrecimiento, laintroduccién en el comercio o la utilizacion del producto
directamente obtenido por € procedimiento objeto de la patente o laimportacién
0 posesion de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

43. Laley 10/2002, haintroducido en el articulo 50 LP una nueva regulacion de este
derecho exclusivo referida alas patentes que tengan por objeto materia biolégica. Asi,
conforme a apartado 50.2 LP:

“Cuando la patente tenga por objeto una materia biologica, los derechos conferidos se
extenderan a cualquier materia biologica obtenida a partir de la materia biologica
patentada por reproduccion o multiplicacion, en forma idéntica o diferenciadas y que
posea esas mismas caracteristicas”.
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44. Por su parte, el articulo 50.3 LP, en su nueva redaccion, determina que cuando la
patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biol égica, con
propiedades determinadas, |os derechos conferidos por la patente se extienden ala materia
directamente obtenida por e procedimiento patentado o a cual quiera otra obtenida por
reproduccién o multiplicacion.

45. S lapatente tiene por objeto un producto que contenga informacion genética los
derechos se extienden a toda materia a que se incorpore el producto y en laque gerzasu
funcién lainformacion genética (Art. 50. 4 LP)

46. En relacion con estas facultades que la Ley otorga al titular de la patente es preciso
destacar lo siguiente:

- LaLey distingue entre el procedimiento en si y el producto directamente obtenido
por el procedimiento patentado. Asi, segun el apartado b) €l titular de la patente puede
impedir la utilizacién del procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha
utilizacién cuando €l tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que dicha utilizacion
esta prohibida sin consentimiento del titular. Por su lado, €l apartado ¢) ampliala prohibicion
en el sentido de comprender también el ofrecimiento, laintroduccién y utilizacion del
producto directamente obtenido por €l procedimiento patentado. Laexpresion “directamente
obtenido” significa una garantia paralos tercerosy un elemento de seguridad juridica frente a
titulares de patentes que quisieran extender la prohibicién a productos de caracteristicas
similares.

- La proteccion otorgada a producto directamente obtenido por el procedimiento
patentado ha significado un reforzamiento de la posicion del titular de la patente hasta la fecha
de comienzo de |a patentabilidad de los productos quimicos y farmacéuticos que tuvo lugar en
Espafia a partir del 7 de octubre de 1992. En el mismo sentido, €l articulo 61.1 equiparalos
productos importados a los fabricados en Espaiia cuando exista una patente de procedimiento
para la fabricacion de dicho producto.

- Laposicion del titular de la patente de procedimiento se ve asimismo reforzada
con lo dispuesto en € articulo 61.2 de laLey de Patentes. Eslainstitucion juridica conocida
como inversion de la carga de la prueba. El citado articulo 61.2 enuncia el contenido de esta
institucion en los siguientes términos:

“Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricacion de productos o
sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o
sustancia de las mismas caracteristicas ha sido obtenido por el procedimiento
patentado”

47. Deestamaneraes e demandado y no € titular de la patente o demandante quien tendra
gue demostrar que hafabricado el producto utilizando un procedimiento distinto del patentado.

48. Ahorabien, lainversion de la carga de la prueba no tiene un carécter absoluto y laLey
establece garantias en favor de posibles demandados. Asi, € articulo 61.3 obliga, en la
préctica de las diligencias para la prueba en contrario, atomar en consideracion los legitimos
intereses del demandado para la proteccién de sus secretos de fabricacion.
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49. Por otro lado, para que | as disposiciones sobre inversién de la carga de la prueba sean
aplicables es preciso que se trate de productos nuevos, entendiendo por tales productos “de las
mismas caracteristicas’ 1o que debe interpretarse como caracteristicas esenciales
identificadoras de |los productos o substancias en cuestion.

Prohibicidn de explotacion indirecta de lainvencion

50. El articulo 51 de la Ley de Patentes recoge la segunda categoria de actos que un titular
de patente puede impedir. En concreto, €l articulo 51 confiere al titular de la patente el
derecho aimpedir que un tercero entregue u ofrezca, a persona no habilitada para explotarla,
medios que sirvan para la puesta en préctica de lainvencion patentada. Para que € acto de
entrega u ofrecimiento revista carécter usurpatorio de un derecho de patente deben darse los
siguientes requisitos:

- Laentregau oferta debe referirse a elementos esenciales de lainvencion, es decir,
gue resulten imprescindibles para su realizacion.

- Espreciso que quien hace el ofrecimiento o la entrega sepa que dichas medios son
aptos parala g ecucion de lainvencion, pero no es necesario este conocimiento si las
circunstancias hacen evidente la aptitud.

- El supuesto prohibitivo no se produce si los productos que se ofrecen o se
entregan se encuentran corrientemente en el comercio.

51. El acance dela proteccion conferida por € titulo de patente se determina por €l

contenido de las reivindicaciones. La descripciony los dibujos sirven paralainterpretacion
de las reivindicaciones (articulo 60.1 LP).

B. Limitaciones a estos derechos

52. El derecho exclusivo que conlleva el titulo de patente no tiene un carécter absoluto.
Existen ciertas limitaciones que resultan imprescindibles para que tanto lainvestigacién como
la actividad econémica no puedan quedar bloqueadas por laexistencia o € gercicio de estos
derechos de exclusiva. Ademas de las limitaciones en funcion de tiempo (veinte afios a partir
de la presentacion de la solicitud) y de espacio (territorio nacional del Estado para el que se
concede o de varios Estados en caso de patentes regionales) existen importantes limitaciones
en funcion del contenido del derecho.

53. Laslimitaciones del articulo 52 LP se concretan en una serie de actos alos cuales no se
extiende |os derechos conferidos, y son los siguientes:

a) losactos realizados en €l dmbito privado y con fines no comerciales;

b) losactos realizados con fines experimentales que se refieran a objeto dela
invencion patentada;
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la preparacion de medicamentos realizada en las farmacias extemporéaneamente
y por unidad en g ecucion de unareceta médica o los actos relativos a los
medicamentos asi preparados; y

al empleo del objeto de lainvencién en medios de locomocion aérea, terrestre o
maritima (buques, aviones etc. o sus accesorios) de Estados miembros del
Convenio de laUnién de Paris o de la Organizacion Mundial del Comercio
cuando esos medios penetren temporal o accidentalmente en el territorio espafiol.

[Fin del documento]



