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El Gobierno aprueba el Anteprovyvecto de la
nucva IL.ey de Patentes
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El Consejo de Ministros del pasado viermes aprobd el Anteproyvecto de nueva Ley de Patentes.

Este texto, que revisa el marco legal de la propiedad industrial en Espafia, regulado por 1a Ley de
patentes de 19286, tiense como objetivo Tundamental equiparar la nornmativa al ambito internacional
vy Tortalecer el sistema de patentes espafiol, estableciendo un mMmarco legal gque prime la actividad
wverdaderamante inventiva v novedosa.

La Ley busca fomentar v proteger la innovacion en Espana. ofreciendo una altermativa atractiva
para los interesados que opten por la via nacional de proteccion de las invenciones. La nuawva
Leyw ofrece a los empresarios, a los emprendedores individuales v a las instituciones plablicas v
privadas espanolas una alternativa rapida v eficaz para proteger sus innowvaciones mediants
patentes solidas, eliminando las deswventajas comparativas frente a los solicitantes de la via
sUuranea w o de 1l via internacionsl
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Oracle Un giro de 180° en el sistema de
Digital concesion de patentes en Espafia
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Un “Masterchef” en su casa
# On28oct, 2015 A ByFidelaw % With 0 Comments

La alta cocina estd en auge y cada vez mds, los “chefs” son requeridos
por firmas para campafias publicitarias, o colaboraciones
profesionales con las que deslumbrar al consumidor y atraerlo como

pieza clave de sobresalir sobre la competencia; un claro

Miquel Alimentacid ya es de capital chino

® 0n250ct,2015 A ByFidelaw ® With 0 Comments

El gigante cataldn alimentario ya ha formalizado su venta al grupo
chino Bright Food, a través del cual suministrara sus productos a
MIQUEL ALIMENTACIO GRUF  gran escala al gigante asidtico. Fuente: www.expansion.com

La nueva Ley de Patentes, mas exigente

® On22oct, 2015 A ByFidelaw % With 0 Comments

UEVA LEY

$ entrard en vigor en Abril de 2017 y que serd mucho mas exigente que
- -aw
"\Th NT l'_s \ 1a actual respecto de los requisitos legales de patentabilidad y por

ende,

El pasado mes de Julio de aprobd la nueva Ley de Patentes, la cual
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n La nueva Ley 24/2015, de patentes, cambia este panorama 180° al
u Twitter hacer que el examen de requisitos de patentabilidad sea obligatorio.
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1. Claridad normativa

Dispersion de normas:

e Reglamentos y Directivas
Actualizacién  general | Comunitarias: (CCP 1998) |77 =17 (o entre
de la Ley para adaptarla | ® Sistemas Internacionales: | Py EYaT T, IRV-TY TR
a un contexto nacional | EPO (1986), PCT (1989) OEPM como Autoridad

e internacional que ha |* OMC: Acuerdo Aspectos PR FA TP PRVE VTS

. de Derechos APDIC (1995 .
cambiado T ( ) del Sistema
¢ Directiva Europea

sustancialmente desde 98/44/CE sobre Internacional de
1986 Biotecnologia. Patentes PCT

e Tratado de Derecho De
atentes, PLT

El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislacion interna a estos cambios para

evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la via nacional de proteccion
de las invenciones
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2. Reduccion de cargas administrativas

Simplificar el sistema de concesion ® Concesion rapida

de patentes: de patentes fuertes Evitar a los Tribunales

e Simplificacién de requisitos y e Mayor flexibilidad
fluidez en el procedimiento del Sistema

e Un unico procedimiento de
concesion

e Con examen previo

la carga de anular
patentes que nunca
debieron ser
concedidas
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3. Apoyo al emprendedor

Ofrecer a empresarios,
emprendedores
individuales e
instituciones publicas y
privadas espanolas una
alternativa rapiday
eficaz para proteger sus
innovaciones mediante
titulos sdlidos

Facilitar al
emprendedor la
decision para
patentar en el
extranjero

e Mayor seguridad
juridica al eliminar la
posibilidad de
monopolios
injustificados

e Evitar gastos
posteriores en
tribunales




Normativas Nacionales

|

e Ley 2/2011 de Economia Sostenible}

e Ley 4/2011 de la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovacion

Emprendedores y su

e Ley 14/2013 de Apoyo a los
Internacionalizacion
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16 Titulos
186 Articulos

10 Disposiciones Adicionales

6 Disposiciones Transitorias

1 Disposicion Derogatoria

9 Disposiciones Finales
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Se simplifica al maximo los requisitos para obtener fecha de presentacion,
armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PLT).

Se elimina el sistema opcional o a la carta estableciendo un
Procedimiento Unico con Examen previo o sustantivo.

Integra la busqueda con el examen técnico

Se adelanta la busqueda acelerando el procedimiento en un aspecto
esencial para el interesado.

Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposicion post-
concesion

Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en
linea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT.
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Procedimientos de revocacion y limitacion

En el proceso de nulidad se suprime la prohibicion de anular
parcialmente una reivindicacion

Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar
se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo

Mercantil.

Conciliacién en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la
mediacion como mecanismos para la solucidn extrajudicial de
controversias.
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Se regulan los siguientes titulos

N

Patentes

Modelos de Utilidad |

Certificados complementarios de proteccion de
medicamentos, y su prorroga,

y de productos fitosanitarios

N
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Legitimacion

e Las personas naturales o juridicas

¢ De nacionalidad espafiola

L e Extranjeras que residan habitualmente
e y o tengan un establecimiento industrial

o comercial efectivo y real en territorio

1 1 espaiiol
e Extranjeras que se beneficien del CUP

e Extranjeras residentes en la OMC
¢ Principio de reciprocidad

y e Las personas fisicas o juridicas,
incluidas las entidades de

derecho publico

24/2015




Requisitos de patentabilidad
Novedad

Divulgaciones inocuas

Desaparecen |los ensayos que no impliquen
explotacion u ofrecimiento comercial

Las exhibiciones deben ser en Exposiciones Internacionales

Prioridad

Prioridad interna
El documento de prioridad solo se exigira si es relevante para
determinar la patentabilidad de la invencion.
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Procedimiento Ley 11/86

PATENTE DEBIL

> Concesion

Publlcacmn de

la solicitud y

del Informe del

, Estado de la
: Tecnica (IET) PATENTE FUERTE

Concesion/
18 meses (Art. 32 Ley de Patentes) > Denegacién
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Procedimiento Ley 24/2015

1. Admision a

tramite

\ 9
2a. Examen de

SCie 3. Publicacion
4. Examen
sustantivo y

| Resolucion

2b. Busqueda

\

5. Oposicion
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Presentacion de la solicitud

Inicio del Procedimiento
Presentacion de la solicitud
Electronicamente

€

En papel

s
Olldnl Espafiola
d Patentes y Marcas

MINISTERIO
DE INDUSTN.A. ENERGIA

INSTANCIA DE SOLICITUD

1. IDENTIFICACIGN DE LA SOLICITUD

P2

V1400005 gy

- W soLICITU

03/01/2014

[FECHA Y HORA DE ENTRADA EN OEPM

03-ENE’14 13:27

[FECHA Y HORA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OERM:

Obligatorio para APl y personas juridicas (art. 14 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las

Administraciones Publicas)




a solicitud

Instancia

Descripcion
Reivindicaciones

Dibujos y, en su caso,
las secuencias
bioldgicas

Resumen

B . .

Tasa de
solicitud y
de IET
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Materia bioldgica: origen
geografico o fuente de
procedencia

Recurso genético:
informacion que los
usuarios estan obligados a
conservar con arreglo al
Reglamento (UE) n2
511/2014

* No prejuzgara la validez
de la patente (ni
interrumpira el
procedimiento)
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5 oo Una parte que a primera vista . pe .’
Ad mision a parezca constituir una descripcion Notificacion de
, . En cualquier idioma defectos

tramite Traduccidn en el plazo de 2 meses

desde depésito 2 meses desde

notificacion

Una referencia a una solicitud No contesta o no
Lugar de presentacion: anterior subsana

= OEPM

= Organo competente de C.AA. Los datos de identificacion
= Oficina de Correos tacto del solicitant Contesta subsanando:
e bt o contacto del solicitante

la fecha de
presentacion: en que
se subsanan los
requisitos.

Requisitos minimos Una indicacion,

para obtener fecha expresa o tacita, de
de presentacion gue se solicita una

patente

Falta de pago de las
tasas

1 mes desde
notificacion

Comunicacidon
conjunta de defectos

2 meses

Examen de defensa
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Examen técnico de
exclusion de la
patentabilidad

Si el objeto de la solicitud

no esta manifiestamente

y en su totalidad excluido
de la patentabilidad

Requisitos formales de la solicitud de
patente y documentacion
que permitan la publicacion

"Examen

de
Oficio
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Los defectos formales no interrumpiran la busqueda

A 4

Examenes previos a la elaboracion

Falta de claridad (impeditiva Falta de unidad de invencidn
de busqueda significativa) (tasas adicionales o divisional)

A 4

Requisitos de patentabilidad

Contenido

Informe sobre el estado de la técnica + opinidn 12 comunicacion del examinador de defectos
escrita técnicos
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e Transcurridos 18 meses desde fecha de presentacion o p
prioridad

e Antes a peticidon del solicitante )
N

e Que la solicitud haya superado el examen de oficio
Requisitos B
o 7/ \

e Mencion en BOPI

e Publicacion de un folleto en INVENES )
N

e Apertura plazo observaciones de terceros (a la
Consecuencias SOI|C|tUd)
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Examen sustantivo

Peticion de examen sustantivo

- Se puede presentar desde la presentacion hasta 3 meses
después de publicacion IET \/
- Exige pago de tasa.

- Posibilidad de presentar observaciones, modificaciones...
hasta fin de plazo.

A

Realizacidon del examen sustantivo:
- IET+OE es la 12 comunicacidn al solicitante sobre requisitos
- Posibilidad de busqueda complementaria \/
- Resoluciones:

- Concesion directa

- Denegacion directa

- Persistencia de defectos - Nuevas oportunidades
(2meses)/vista oral

- Resolucion definitiva

N\
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D
c
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—
T
O
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Admitidas a tramite las
oposiciones, se dan
traslado al titular

Contestacion del titular
(alegaciones y/o
propuesta de
modificacion)

3 meses

Réplica de oponentes

plazo comun de 2
meses

Examen de oposiciones
y contestaciones por
OEPM
Comision de 3
examinadores

Nueva(s) oportunidad(es)
al titular

1 mes

Posible sustitucion por
vista oral

esolucion definitiva estimando
desestimando oposicién
) Manteniendo la concesion
) Revocando la patente
c) Manteniendo la patente de
orma modificada

concesion

o 7

Seis meses desde la publicacion de la
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(alegaciones

la falta de cualquiera
de los requisitos de
patentabilidad

( requisitos
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)

la insuficiencia de la
descripcion

En modelo oficial + tasa

que el objeto de la patente
excede el contenido de la
solicitud tal como fue presentada

Suficientemente
motivada
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TITULO XIll, MODELOS DE UTILIDAD

» La primera novedad importante es la equiparacion del estado de la técnica
relevante con el exigido para las patentes.

» Se amplia el area de lo que puede protegerse como modelo de utilidad,
hasta ahora practicamente restringido al campo de la mecanica,
excluyendo tan solo, ademas de los procedimientos e invenciones que
tienen por objeto materia bioldgica, que también lo estaban, las sustancias
y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su
uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.

» Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la
obtencion de un informe sobre el estado de la técnica.
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Reduccidn de un 50 por ciento de las
tasas abonadas por solicitud,
realizacion del informe sobre el Bonificacion del 50% y hasta el 100%
estado de la técnica y examen. si las explotan, de todas las tasas a
Reduccidon del 50 por ciento en las las Universidades Publicas.
tres primeras anualidades

Pyme y Emprendedor ] Universidades Publicas

General tasas

El pago de las anualidades debera
efectuarse dentro de los tres meses
posteriores a la fecha de devengo,
suprimiéndose los pagos anticipados

Reduccidn de un 15 por ciento en el
importe de las tasas vinculadas a la
presentacion electronica




