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G A & P MARCO NORMATIVO APLICABLE

1. Internacional:

- CUP, ADPIC, CPE.

2. Nacional:

a) Marco General

Ley 24/2015 de Patentes, de 24 de julio: Titulos lll y IVy cap. IV T Xl

b) Regulacion especifica de las invenciones obtenidas por el personal investigador al servicio de Universidades y
Organismos Publicos de Investigacion:

— LaLO6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades.
— Laley 2/2011, de 4 de Marzo de Economia Sostenible.
— Laley, 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién.

— EIRD 55/2002, de 18 de Enero sobre explotacion y cesidon de las invenciones realizadas por el personal investigador de
Entidades Publicas.

— Los Estatutos de las Universidades y los Reglamentos que se aprueben por las CCAA para los entes publicos de
investigacion de su competencia, en lo que respecta a la regulacién de las modalidades y cuantia de la participacién de su
personal investigador en los beneficios generados por la cesién o explotacion de sus invenciones.
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DERECHO A LA PATENTE

G A & P Titulo Ill. Régimen general

Arts. 10a 14

= Atribucion del derecho a la patente al inventor o sus causahabientes o, en caso de obtencidon conjunta de
la invencidon por varias personas, pertenencia comun a todas ellas (apdo. 1 y 2 art. 10 LP), rigiéndose la
comunidad resultante por el art 80. LP.

= “Principio del inventor/primer solicitante’ en caso de realizacion de una misma invencion por varias
personas de forma independiente (art. 10.3 LP).

* Derecho del inventor a ser mencionado como tal inventor en la patente (art. 14 LP) y deber del solicitante
de la misma de designarle en la solicitud (art. 25 LP).

» Libre transmisibilidad de la patente por todos los medios reconocidos en derecho (apdo. 1 del art. 10 LP).

* Presuncién de legitimacion para ejercer el derecho de patente en favor del solicitante con obligacion de
aportar con la solicitud una declaracion explicativa de como ha adquirido el derecho a la patente cuando
no coincida con el inventor (art 10.4 LP).

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesus Mufioz-Delgado y Mérida
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DERECHO A LA PATENTE

G A & P Titulo Ill. Régimen general

Derecho del inventor a accionar frente a quien solicite u obtenga una patente sin estar legitimado para ello (arts. 11, 12 y
102.1e) LP):

a) Accion declarativa de su mejor derecho frente a la solicitud de patente de un tercero (art. 11 LP).

- Posibilidad de suspensién cautelar del procedimiento administrativo de concesidon hasta sentencia firme desestimatoria
o, de recaer sentencia estimatoria, hasta que transcurran los tres meses que la Ley da al inventor para que opte entre:

= Continuar el procedimiento de solicitud subrogandose en el lugar del solicitante,
= Prestar una nueva solicitud conservando la prioridad de la anterior si su objeto estuviera ya contenido en aquella.

» Pedir que la solicitud sea denegada.

- Suspension solo a instancia de parte y cuando concurran los presupuestos para la concesiéon de medidas cautelares
establecidos por la LEC. No concesion automatica y de oficio por el Juzgado con la admision de la demanda.

b) Accién reivindicatoria de titularidad de la patente ya concedida ( art. 12 LP).
- Plazo de dos anos desde la publicacién de la concesion.
- Imprescriptible en caso de mala fe del solicitante.

¢) Accion de nulidad de la patente concedida (art. 102. 1. e) LP).
- Durante toda la vida de la patente y cinco ainos mas.
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G u S P DERECHO A LA PATENTE

Titulo Ill. Régimen general

La nueva LP mantiene la regulacion anterior sobre los efectos atribuidos al ejercicio de estas acciones:

a) Inadmisién /ite pendente de la retirada de la solicitud o de la renuncia a la patente sin consentimiento del
demandante (arts. 11.3y 110.4 LP),

b) Posibilidad de anotacion de su ejercicio y de la decisién recaida en el Registro de Patentes a instancia de
parte y a efectos de su publicidad frente a terceros (art. 12.4 LP),

¢) Consecuencias del cambio de titularidad de la patente en virtud de estas acciones:
- Extincion de las licencias y derechos concedidos sobre la patente (art. 13 LP),

- Posibilidad de que el anterior solicitante/titular/licenciatario, que hubiese iniciado o realizado
preparativos serios y efectivos para iniciar de buena fe la explotacion de la invencién antes de la
anotacién de la demanda en el Registro de Patentes, solicite al nuevo titular la concesiéon de una
licencia no exclusiva por un periodo adecuado en condiciones razonables para continuar o iniciar
dicha explotacién (art. 13 LP).

d) Consecuencias de la anulacion de la patente (art.104 LP):
- Anulacion de los contratos concluidos sobre la patente, salvo los ejecutados con anterioridad a la

firmeza de la declaracion de nulidad, con posibilidad de reclamacion de la restitucion de sumas pagadas
en virtud del contrato cuando asi lo aconseje la equidad y lo justifiquen las circunstancias del caso.

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesus Mufioz-Delgado y Mérida
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INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACION DE

CI A & P EMPLEO O SERVICIO
Titulo IV LP

Mantenimiento por la Ley 24/2015 de una regulacion especial en su Titulo IV para las siguientes
categorias de invenciones realizadas por empleados:

1- Invenciones obtenidas en el seno de una empresa por personas vinculadas a la misma por un
contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios (arts.15 a 19 LP).

2- Invenciones realizadas por los Funcionarios, empleados y trabajadores del Estado,
Comunidades Auténomas, Provincias, Municipios y demas Entes Publicos (art. 15 a 19 por
disposicion del art. 20 LP).

3- Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Publicas y Centros y
Organismos Publicos de Investigacidn en el ejercicio de las funciones que les son propias (arts.
21 LP):

a) Invenciones resultado de la investigacion propia de dichos Organismos Publicos de
investigacion,

b) Invenciones resultado de la investigacion contratada o convenida con otras entidades
publicas o privadas.

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACION DE

CI A & P EMPLEO O SERVICIO
Titulo IV. Arts. 15a 19 LP

—

. Ambito de aplicacién del régimen especial de los arts. 15 a 19 LP:

- Invenciones realizadas por el empleado o prestador del servicio que sean patentables y no estén excluidas de
patentabilidad (arts. 4 y 5 de la nueva LP).

- Propuestas de “mejoras técnicas no patentables” en productos o procedimientos industriales realizadas por el
empleado o prestador de servicio en el ejercicio de su actividad profesional en la empresa que proporcionen una
ventaja a la misma por mejorar de alguna forma su proceso productivo (art. 18.3 LP).

- Solo cuando se trate de invenciones/mejoras técnicas obtenidas durante la vigencia de la relacién laboral o de
prestacion de servicios:

> Presuncion iuris tantum de laboralidad de las invenciones para las que se solicite la proteccion por
patente/modelo utilidad dentro del afio siguiente a la extincidon de la relacion laboral o de prestacion de
servicios (art. 19 LP),

> No determinacién por la LP del momento en que se entiende obtenida la invencién. La doctrina requiere
la obtencién de la solucién técnica al problema técnico planteado + la descripcion de dicha solucion de
manera suficientemente clara y completa como para que sea ejecutada por un experto en la materia sin
aportar su propio hacer inventivo.

7 Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
Socio del Departamento de Propiedad Industrial y Tecnologias de la Informacién.



INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACION DE
G A & P EMPLEO O SERVICIO
Titulo IV. Arts. 15a 19 LP

2- Régimen de atribucidn de titularidad sobre la invencion del empleado o prestador de servicios:

a) Invenciones pertenecientes al empresario (art. 15 LP):

- Las que sean fruto de una actividad de investigacién explicita o implicitamente constitutiva del objeto de su
contrato.

- Se consideran titularidad originaria del empresario.

- El empresario no tiene obligacién de solicitar su proteccién como patente o modelo de utilidad, pudiendo
hacerlo o no hacerlo, y en este caso, mantenerlas como secreto industrial o permitir su divulgacion.

- No confieren ningun derecho de remuneracién al empleado o prestador de servicios autor de la misma por
razén de su realizacién, salvo cuando su aportacion personal a la invencion y la importancia de la misma
para el empresario excedan de manera evidente del contenido explicito o implicito de su contrato o relacion
de empleo.

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACION DE

G A & P EMPLEO O SERVICIO
Titulo IV. Arts. 15a 19 LP

b) Invenciones asumibles por el empresario (art.17 LP):

- Son las obtenidas en relacién con su actividad profesional en la empresa por un empleado que no tenga encomendada explicita
o implicitamente en su contrato una actividad de investigacion y en cuya consecucidén hayan influido predominantemente
conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilizacién de medios proporcionados por ésta.

- Se consideran titularidad originaria del empleado.

- Concesion al empresario del derecho a asumir la titularidad o a reservarse un derecho de utilizacion no exclusivo
comunicandolo por escrito al empleado en el plazo de 3 meses desde la recepcion de la comunicacidon que éste debera hacerle
de la obtencion de la invencion.

i) Si el empresario asume la titularidad de la invencién, la Ley le obliga a presentar la solicitud de patente/modelo de
utilidad en el tiempo adicional razonable que acuerde con el empleado, quien podra presentar la solicitud en nombre y
por cuenta del empresario si éste no lo hace en dicho plazo.

ii) Si el empresario no asume expresamente la titularidad en el plazo de 3 meses caduca su derecho y la titularidad se
mantiene en el empleado

- Derecho del empleado a una compensacién econdmica justa cuando el empresario asuma validamente la titularidad o se
reserve un derecho de uso sobre la invencidn, que se fijara teniendo en cuenta la importancia industrial y comercial del
invento, el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado.

La nueva LP dispone que “dicha compensacion econémica podrd consistir en una participacion en los beneficios que obtenga la
empresa de la explotacion o de la cesion de sus derechos sobre dicha invencion’.

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACION DE

G A & P EMPLEO O SERVICIO
Titulo IV. Arts. 15a 19 LP

¢) Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios (art.16 LP):

- Las invenciones que no guarden relacidon con su actividad profesional en la empresa o las que, si guardando
relacion con ella, no sean el resultado de una actividad de investigacion explicita o implicitamente
contratada, habiéndose obtenido por el empleado mas como fruto de su iniciativa, personalidad,
conocimientos e inventiva que gracias a los conocimiento o medios proporcionados por la empresa.

- Pertenecen originariamente al empleado autor de las mismas, sin derecho alguno para el empresario.

- El empleado podra solicitar un titulo de proteccién exclusiva sobre las mismas, decidir mantenerlas en
secreto o hacer que caigan en el dominio publico mediante su divulgacién.

d) Mejoras técnicas no patentables (art.18.3 LP):

—- Cuando su explotacion como secreto industrial ofrezca una posicion ventajosa similar a la obtenida a partir
de un derecho de propiedad industrial, el empleado que las haya obtenido en el desarrollo de las actividades
previstas en los arts. 15y 17 LP tendra derecho a reclamar al empresario una compensacién razonable, fijada
con arreglo a los criterios dispuestos en dichos preceptos, tan pronto como el empleador explote la propuesta
de mejora técnica.

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACION DE
CI A & P EMPLEO O SERVICIO

Titulo IV. Arts. 15a 19 LP

3. Deber de informacién del empleado sobre la obtencion de una invencidén perteneciente al empresario (art 15 LP) o asumible por éste
(art. 17 LP):

— Exigencia de comunicacién escrita,
—  Plazo de 1 mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invencion.

— La comunicacién debe ir acompanada de “Jos datos e informes necesarios para que el empleador pueda ejercer los derechos
qgue le corresponden’. La nueva LP sigue sin proporcionar indicacion del alcance de dicha comunicaciéon. La doctrina considera
que deben figurar, al menos, los datos que permitan una correcta evaluacién de la naturaleza, alcance e importancia de la
invencidn, las personas intervinientes y las circunstancias en que se haya producido la invencién y que le permitan clasificar la
misma.

— Sancién en caso de incumplimiento: pérdida de los derechos que le reconoce el Titulo IV de la Ley.
4. Deber de colaboracién mutua (art. 18.4 LP).

Imposicidon al empresario y empleado de un deber genérico de prestarse su colaboracién en la medida necesaria para la efectividad de los
derechos reconocidos en el Titulo IV, absteniéndose de cualquier actuacion que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

La doctrina incluye:
- El deber de cooperacién de buena fe para la preparacién y presentacién de la solicitud de patente/modelo de utilidad.

- El deber de mantener la confidencialidad sobre la invencion hasta la presentacion de la solicitud de patente o, en el caso de que
se opte por su protecciéon como secreto industrial, mientras se mantenga su caracter secreto.

5. Nulidad de toda renuncia anticipada del empleado a los derechos otorgados por el Titulo IV (apdo. 2 del art. 19 LP).

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LAS

G A E; l') UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ENTES PUBLICOS DE INVESTIGACION

Titulo IV. Art 21 LP

Novedades de caracter general (Art. 21 LP)

Ambito de aplicacién: Las invenciones realizadas, en el ejercicio de las funciones que les son propias, por personal investigador de
cualquiera de los Entes Publicos a los que se refiere el articulo 53 de la Ley de Economia Sostenible: Centros y Organismos Publicos
de Investigacion de la AGE y de otras AAPP; a las Universidades Publicas, de las Fundaciones del Sector Publico Estatal y de las
Sociedades Mercantiles Estatales, cualquiera que sea la naturaleza de la relacion del personal investigador.

- Definicién del concepto de “personal investigador” :

(i) el personal investigador definido como tal en el articulo 13 de LCTI,
(ii) el personal técnico considerado en dicha Ley como personal investigador y;

(iii) el personal técnico de apoyo, que en la normativa interna de las universidades y de los centros de investigacién resulte
igualmente equiparado al personal investigador.

- Concrecién de la obligacién impuesta al personal investigador de comunicar a la Entidad Publica a cuyo servicio se halle, las
invenciones que realicen en el ejercicio de las funciones que les son propias:

a) Comunicacion escrita.
b) Dentro del plazo de 3 meses desde la conclusién de la invencion.

c) Sancién en caso de incumplimiento: Pérdida de los derechos de participacion en los beneficios de su explotaciéon que se le
reconocen legalmente.

12 Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
Socio del Departamento de Propiedad Industrial y Tecnologias de la Informacién.



INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LAS

G A E; l') UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ENTES PUBLICOS DE INVESTIGACION

Titulo IV. Art. 21 LP

Mantenimiento por la LP de una regulacién diferenciada en funcién de que la invencion obtenida por el personal
investigador de una Universidad Publica o un Ente Publico de Investigacion, sea el resultado de una investigacion
contratada o convenida con terceros o de una investigaciéon propia del organismo publico:

A) Invenciones desarrolladas en el marco de una investigacion contratada o convenida.

- Los arts. 36 y 34 de la Ley de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovaciéon autorizan a las Entidades Publicas de
Investigacion tanto la suscripcién de contratos de sociedad o de prestacion de servicios de investigacion, como
la celebracién de convenios de colaboracidon para la realizacion conjunta de proyectos y actuaciones de I+D+I
con entidades privadas o publicas.

- Elart. 21.5 LP impone a las partes la obligacidon de estipular en dichos contratos o convenios:

» La atribucién de la titularidad de las invenciones que se obtengan en dicho marco.
* Los derechos de uso y explotacion comercial de la invencion.
* El reparto de los beneficios obtenidos con su explotacion.

B) Invenciones obtenidas como resultado de la investigacion propia de la Universidad Piblica o Ente Puablico.

- La nueva LP dispone la aplicacién obligatoria del régimen especifico previsto en su art. 21 tanto a las invenciones
de profesores de Universidades Publicas como a las obtenidas por investigadores de los Entes Publicos de
Investigacién, suprimiendo la aplicacién facultativa a estas Ultimas prevista en la LP de 1986.

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ENTES PUBLICOS DE INVESTIGACION

G A & I Invenciones resultantes de la investigacion propia

Titulo IV. Art. 21 LP

A) Titularidad de las invenciones resultado de la investigacion propia.

1. Atribucién originaria a las Entidades Publicas cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que
les son propias.

2. Imposicion a dichas Entidades Publicas de la obligacion de comunicar al autor o autores de la invencion, su decisién de
mantener o no sus derechos sobre la misma, por escrito y dentro de los 3 meses siguientes a la recepcién de la
comunicacion de la obtencion de la invencion remitida por el investigador autor de la misma:

- Si la Entidad Publica comunica en tiempo y forma al investigador su decisién de mantener la invencidn, podra optar
entre:

a) Presentar la correspondiente solicitud de patente sobre la invencién,

b) Considerarla como secreto industrial reservandose el derecho de utilizacion exclusiva sobre la misma.

- Si la Entidad Publica no realiza la comunicacién en tiempo y forma o realizandola, no opta por mantener la
titularidad sobre la invencion, el investigador autor de la misma podra presentar en su propio nhombre una solicitud
de patente sobre la invencion, en cuyo caso la Entidad Publica a la que resulte de aplicacion el RD 55/2002 tendra
derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita ademas de una participacion del 20% en los beneficios
que se obtengan de la explotacion de la invencion.
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INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ENTES PUBLICOS DE INVESTIGACION

G A & I Invenciones resultantes de la investigacion propia

Titulo IV. Art. 21 LP

B) Posibilidad de que la Universidad o el Ente Pablico de investigacion que haya mantenido su titularidad sobre la invencion
obtenida por su personal de investigacion, realice actos de transmisidn de sus derechos sobre dicha invencién:

i. Cesion de la titularidad de la invencion a favor del investigador autor de la misma, pudiendo la Entidad Publica reservarse:

a) una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotacion, o

b) una participacion en los beneficios que se obtengan de la explotacién por el investigador, cuya cuantia debera
determinarse por el Consejo de Gobierno de la Universidad o por el Gobierno atendiendo a las caracteristicas
concretas de cada Ente Publico de Investigacion (art. 21 LP apdos. 6y 7).

ii. Transmision a favor de terceros:

a) De la titularidad de la patente solicitada o concedida (mediante la celebracion de un contrato de cesion).
b) De un derecho de explotacién sobre la invencién (mediante la celebracion de un contrato de licencia).

iii. Estas transmision a favor de terceros debera cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el art. 55 de la LES:

= Percepcién de una contraprestacion correspondiente a su valor de mercado;

= Declaracién previa del Ministerio al que esté adscrita la entidad investigadora o del 6rgano competente de la Universidad de que el
derecho no es necesario para la defensa o la mejor proteccién del interés publico;

= Aplicacion del derecho privado y de los principios de la legislacién del patrimonio de las entidades publicas para resolver dudas y
lagunas;

= Inclusién de clausulas de mejor fortuna cuando se transfiera la titularidad del derecho a una entidad privada,

= Realizacion de la transmisién a través de un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesado salvo en los
casos en que la LES permita la adjudicacién directa, como por ej. “cuando resulte procedente por la naturaleza y caracteristicas del
derecho o de la transmision’.

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ENTES PUBLICOS DE INVESTIGACION
G A & I Invenciones resultantes de la investigacién propia

Titulo IV. Art. 21 LP

C) Participacién del personal investigador en los beneficios que se obtengan por la explotacién o la cesién a terceros de los derechos
sobre las invencion de que sean autores (art. 21 apdo. 4°):

- Cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o ésta decida mantener la invencién como secreto industrial,

La determinacidn de las modalidades y cuantias de esa participacion se llevara a cabo: (art. 21. apdo. 6y 7)
- Por el Consejo de Gobierno de las Universidades: cuando se trate de investigadores universitarios,

- Por el Gobierno: cuando se trate de investigadores de Entes Publicos de Investigaciéon atendiendo a las caracteristicas
concretas de cada uno de ellos.

Cuando se trate de alguno de los organismos publicos a los que se aplica el RD 55/2002, la distribucion de los beneficios

que se obtengan por invenciones fruto de su investigacion propia o convenida o contratada, se llevara a cabo, con al
menos una periodicidad anual, de la siguiente manera:

> 1/3 al personal investigador autor de la invencién,

> 1/3 al organismo al que pertenezca,

> 1/3 en la forma que establezca su Consejo Rector, atendidas la importancia y trascendencia de la patente, los
beneficios que pueda generar y la colaboracién de personal distinto al autor de la invencidn.

- Conforme a la reglamentacién aprobada por la Comunidad Auténoma. Cuando se trate de personal investigador de Entes
Publicos de su competencia.

16 Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ENTES PUBLICOS DE INVESTIGACION

G A & I Invenciones resultantes de la investigacidn propia

Titulo IV. Art. 21 LP

D) Deber de colaboracion.

- El art. 21 de la LP no impone expresamente a las Entidades Publicas de Investigacion y al personal investigador un deber de
colaboracion en la medida necesaria para la efectividad de sus respectivos derechos y de abstencion de cualquier actuacion
que pueda redundar en su detrimento.

- Sin embargo, este deber es exigible:

a) Por analogia con lo previsto para las invenciones laborales del sector privado (art. 18 apdo. 4 de la nueva LP),

b) Por lo dispuesto en el RD 55/2002 (art. 3 apdo. 3) que consagra la prohibicién de publicaciéon y el deber de
cumplimiento del art. 18. apdo. 4° (18.2 de la antigua LP) y

c) Por el deber de colaboracién recogido en el art. 15 apdo. 1.a) de la LCTI.

- Si establece expresamente la nueva LP la prohibicién de publicar el resultado de una investigaciéon susceptible de ser
patentada:

- Hasta que transcurra el plazo de 3 meses en los que, tras ser informada de su obtencion, la Entidad Publica debera
notificar al investigador su voluntad de mantener los derechos sobre la invencién,

- O hasta que la Entidad Publica o el autor de la invenciéon hayan presentado la solicitud para su proteccion como patente
o modelo de utilidad.
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FORMAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

G A & P Titulo Xl Cap. IV

La nueva LP contempla dos formas de resolucion de conflictos suscitados en relacion con los derechos que se deriven de la
aplicacion de los preceptos contenidos en los titulos Il y IV de la Ley:

a) Via Judicial :

» Ejercicio de las correspondientes acciones ante la jurisdiccién civil o contencioso-administrativa, en funcion de
su delimitacion competencial (art. 118 LP).

« Eliminaciéon de la exigencia de previa sumision por las partes de la cuestion litigiosa en materia de invenciones
de empleados a un acto de conciliacién previa ante la OEPM (art. 133 LP).

b) Resolucion de controversias a través de medios alternativos de naturaleza extrajudicial:

» Conciliacion voluntaria ante la OEPM en materia de invenciones de empleados (arts. 133-135 LP),

» Mediacion y arbitraje (art. 136 LP).

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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G u S P FORMAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

Titulo XII Cap. IV

La nueva LP incluye cambios en la regulacién de la “Conciliacion en materia de invenciones de empleados “(arts. 133-135 LP)
relativos a:

Su naturaleza, que pasa a ser voluntaria.

La composicién de la Comisién:

Comisién constituida en el seno de la OEPM y formada por tres miembros: experto de la Oficina designado por el Director de
la misma quien actuara como Presidente y dos expertos designados por las partes en conflicto.

La LP concreta ademas las siguientes especialidades en cuanto a su composicién:

« Las Administraciones Publicas estaran representadas por el experto que se designe en la forma que
reglamentariamente se establezca dentro del marco de la relacién laboral o estatutaria aplicable a la relacién de
empleo.

« Las Universidades estaran representadas por el experto que se designe conforme a los estatutos o normativa
interna de la universidad y en su defecto por su Consejo de Gobierno.

« Los Entes Publicos de Investigacion estaran representados por el experto que se designe conforme a la normativa
reguladora del organismo o centro de investigacion, y en su defecto, por su maximo érgano de gobierno.

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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FORMAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

G A & P Titulo Xl Cap. IV

¢) Reduccidn de trabas al acceso jurisdiccional , estableciendo:

Que, en caso de que no pueda constituirse la Comision por incomparecencia de alguna de las partes se
dara por concluido el procedimiento.

Que constituida validamente la Comisién, debera dictar una propuesta de acuerdo en un plazo maximo
de dos meses desde que se solicitd la conciliacién, sobre la que las partes deberan manifestar de forma
expresa su conformidad o disconformidad en el plazo maximo de 15 dias desde que se les notifique la
propuesta, entendiéndose el silencio de alguna de ellas como disconformidad con la propuesta, a
diferencia de la normativa anterior.

Que en el caso de que una de las partes no acepte expresamente la propuesta de acuerdo dentro de
dicho plazo, se dara por concluido el procedimiento.

Que si hubiera conformidad expresa de ambas partes, el Director de la OEPM emitira una certificacion del
acuerdo, segun la propuesta aceptada por las partes.

d) Prevision de los efectos que despliega la certificacion del acuerdo expedida por el Director de la OEPM:

- Su consideracién como titulo ejecutivo que llevara aparejada ejecucion,

- La previsién de su ejecucion en la forma dispuesta en la LEC para la ejecucidon de sentencias y convenios
judicialmente aprobados.

Gomez-Acebo & Pombo © 2015. Jesis Mufoz-Delgado y Mérida,
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Referencias en el articulado

- Capitulo Il Oposiciones y recursos del Titulo V: Solicitud y procedimiento
de concesion.

- Articulo 43 Oposiciones

- Articulo 44 Recursos

-Disposicion Adicional Novena: Ejercicio de accli
cuya conce
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OPOSICIONES

PLAZO OPOSICION: 6 MESES DESDE FECHA DE PUBLICACION

MOTIVOS DE
OPOSICION:

-

N

a)

b)
C)

TASA: PAGO PREVIO (Simultaneo ?

CONCESION EN BOPI

Requisitos de patentabilidad (Titulo Il):
- Novedad

- Actividad inventiva

- Aplicacion industrial

- Invenciones no patentables: descubrimier
- Excepciones a la patentabilidad: orde
procedimiento de clonacion, etc.

Falta de claridad e insuficienci

Ampliacion de contenida
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TRAMITE OPOSICION

OPOSIICION

ADMISION A TRAMITE
I
TRASLADO OPOSICION SOLICITANTE

PLAZO RTO. | ———» | )
CONTESTACION SOLICITANTE (POSIBLE MODIFICACION
I REIVINDICACIONES)

TRASLADO CONTESTACION OPONENTE
PLAZO RTO. > |

REPLICA (I)PONENTE

TRASLADO REPLICA OPONENTE AL SOLICITANTE
PLAZO RTO. | ——— |

CONTRARREPLICA SOLICITANTE (?)

INTENCION D

CONCESIOI
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CONSIDERACIONES SOBRE OPOSICION
PARA REGLAMENTO (I)

- ¢QUE SUCEDE SI EL OPONENTE RETIRA OPOSICION ANTES DE
RESOLVERSE?

- ¢ CUANTAS REPLICAS Y CONTRARREPLICAS SE PODRAN HACER

- CONVENIENCIA DE HACER QUE SE CREEN DIVISIC
OPOSICION (MAS DE UNA PERSONA).

- ¢ PODRA HABER PROCEDIMIENTO ORAL SI

- SI LO HABRA, CONVENIENCIA DE TE
LA DIVISION DE LA OPOSICION (N
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CONSIDERACIONES SOBRE OPOSICION
PARA REGLAMENTO (1)

POSIBILIDAD DE QUE QUIEN HAYA SIDO DEMANDADO EN BASE
A LA PATENTE PUEDA INTERVENIR TARDIAMENTE EN EL
PROCEDIMIENTO DE OPOSICION (Art. 105 CPE).

IDEM  QUIEN HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO
DECLARACION DE NO INFRACCION CONSECUENCIA D
RECLAMACION DEL TITULAR DE LA PATENTE.

¢SE PODRI'A DEMANDAR A UN TERCERO
OPOSICION?

¢, QUE SUCEDERA SI SE RECONVIE

AN-CORRETJER, S.L.P. 2015
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DISPOSICION ADICIONAL NOVENA (1)

Ejercicio de acciones basadas en titulos cuya concesion no es firme en via
administrativa.

1. El articulo 120.4 se aplicara, en todo caso, a instancia de cualquiera de
las partes en el proceso que tenga por objeto el ejercicio de acciones
sean de nulidad o de infraccion de la patente, cuando el titulc
modificado fuera del proceso como consecuencia de una
definitiva en via administrativa sobre la concesion del ti
funde la accion.

2. Si la resolucion final fuera recurrida en via cor
sera de aplicacion el articulo 42 de la Ley
Enjuiciamiento Civil.
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DISPOSICION ADICIONAL NOVENA (1))

Articulo 42. Cuestiones prejudiciales no penales.

1. A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podran conocer de asuntos que
estén atribuidos a los tribunales de los érdenes contencioso-administrativo y social.

2. La decision de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se refiere el
apartado anterior no surtira efecto fuera del proceso en que se produzca.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la
lo pidan las partes de comun acuerdo o una de ellas con el consentimiento de
el Secretario judicial suspendera el curso de las actuaciones, antes de
sido dictada sentencia, hasta que la cuestion prejudicial sea res
respectivos casos, por la Administracion publica competente,
Cuentas o por los Tribunales del orden jurisdiccional que corresg
Tribunal civil quedara vinculado a la decision de los érganc
cuestion prejudicial.

¢ Podra suspenderse una demanda por infracci
0 contencioso-administrativo en tramite con
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RECURSOS CONTRA DECISIONES
EN OPOSICION

i

- SOLICITANTE — CONTRA DENEGACIO
- OPONENTES — CONTRA CONCE

SOLO PODRAN RECURRIR <

-

APLICACION DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA SOLICITUD DUF
PROCEDIMIENTO DE RECURSO.

NO SE DETALLA EN LA LEY EL PROCESO DE

JURAN-CORRETJER, S.L.P. 2015

+ Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.



CONSIDERACIONES SOBRE RECURSO
PARA EL REGLAMENTO

- ESTABLECER EN LA UNIDAD DE RECURSOS UN CUERPO TECNICO
INDEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EXAMEN PARA GARANTIZAR
QUE ES UNA SEGUNDA INSTANCIA INDEPENDIENTE.

- CREAR SALAS DE RECURSOS CON VARIAS PERSONAS INCLUYENDO
TECNICOS EXPERTOS EN EL SECTOR TECNICO DE LA PATENTE.

- DETALLAR UN PROCESO DE RECURSO CON LAS SUFICIENTES
INSTANCIAS DE REPLICA Y CONTRARREPLICA QUE GARANTICE E
DERECHO A SER OIDO POR LAS PARTES.

- ESTABLECER POSIBILIDAD DE PROCEDIMIENTO ORAL S
LO SOLICITAN.

- POSIBILIDAD DE QUE EL CONTENCIOSO-ADMINIS
DECIDIDO POR TRIBUNALES ESPECIALIZADOS
MERCANTIL).
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————
Articulo 136 LP: Arbitraje y mediacion

Los interesados podran recurrir a la mediacion o someter a arbitraje las cuestiones
litigiosas surgidas entre ellos con ocasion del ejercicio de los derechos reconocidos en esta
Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposicion de las partes conforme a
derecho.

No son de libre disposicion, y quedan excluidas de la mediacion o el arbitraje, las
cuestiones relativas a los procedimientos de concesion, oposicion o recursos referentes a
los titulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento
de los requisitos exigidos para su concesion, su mantenimiento o su validez.

El laudo arbitral firme producira efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en
el articulo 43 de Ley de Arbitraje, que sera de aplicacion en todo lo no previsto por el
presente articulo, y la OEPM procedera a realizar las actuaciones necesarias para su
ejecucion.

El acuerdo de mediacion suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a
escritura publica u homologado por el Juez se constituya como titulo ejecutivo de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de mediacion en asuntos civiles y mercantiles, se comunicara a
la OEPM para proceder a la ejecucion del mismo.

Deberan comunicarse a la OEPM la presentacion de los recursos que se interpongan
frente al laudo arbitral o el ejercicio de una accion de nulidad contra lo convenido en el
acuerdo de mediacion. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicaran
fehacientemente a la OEPM a los efectos previstos en el apartado anterior. ,



Materias disponibles e indisponibles 5136.1 y .2 LP!

— Art. 2 LA: “Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de
libre disposicion conforme a derecho”.

— Materias disponibles: cualquiera cuestion litigiosa surgida con ocasion del
ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley, SALVO aquellas
materias no excluidas de la libre disposicion de las partes conforme a
derecho.

— Materias indisponibles ex lege: Las relativas a los procedimientos:

1. De naturaleza administrativa (interés publico): concesion, oposicion o
recursos. (Discrepancia con el art. 28.2 LM: arbitrabilidad de oposiciones
basadas en motivos relativos ex art. 6.1.b) , 7.1.b), 8 y 9 LM).

2. Cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos
exigidos para su concesion, su mantenimiento o su validez.

— Excluida la accion de nulidad o caducidad de patente (via directa o
reconvencional), ¢puede el demandado excepcionar la nulidad o caducidad
ante una accion de infraccion en el curso de un arbitraje?. 3



Materias disponibles e indisponibles (136.1y .2 LP)

Los casos “clasicos” Los casos “¢posibles?”

 Licencia de patentes (FRAND) * Nulidad o caducidad de patente a

« Acuerdos de I&D titulo de excepcion en

« Acuerdos de transferencia de procedimientos de infraccion
tecnologia (efectos intra processum e inter

« Acuerdos de coexistencia partes).

« Acuerdos de fabricacion y  Infracciones “extracontractuales”
suministro » Determinacion de “inventoria”

* Invenciones laborables: art. 133 en ¢ Porcentajes de cotitularidad
relaciona arts. 15a 17 LP  Reégimen de
(Conciliacion: tertium genus entre la ~ administracion/explotacion de la
mediacion y el arbitraje) comunidad de bienes

« Patent pools/thickets « Accion negatoria

[.] [



—————m
Efectos del laudo arbitral. Régimen de acciones (136.3 LP)

— El laudo arbitral firme prodece efectos de cosa juzgada (art.
43 LA). Instancia uUnica. Laudado el arbitraje, Unicamente
cabe:

1) Accion de anulacion (art. 41 LA), a ejercitar a los dos meses de la
notificacion del laudo. Causas.

— Inexistencia o invalidez del convenio arbitral.

— Falta de debida notificacion de la designacion de un arbitro o de sus
actuaciones o imposibilidad de que éste haya podido “hacer valer sus
derechos”.

— Laudo resolutorio de cuestiones no sometidas a su decision (ultra
vires).

— Designacion irregular de arbitros o procedimiento arbitral contrarios al
acuerdo entre las partes o a lo previsto a la Ley.

— Laudo resolutorio de cuestiones indisponibles.

— Laudo contrario al orden publico (i.e. arbitrariedad).



Elasticidad del concepto “orden publico”. sTSJ (Sala de lo Civil
y Penal) n°® 31/2015 de 14/4 en la accion de anulacion de laudo (caso SWAPS)

“el orden publico (...) comprende tanto la tutela de los derechos y libertades
fundamentales reconocidos en la CE como, por imperativo incluso del Derecho
de la Unién Europea, lo que se ha dado en llamar "orden publico econémico*
(...), que se preveé en normas imperativas y en principios basicos de inexcusable
observancia en supuestos necesitados de especial proteccion”.

“La Sala ha de respetar el juicio de hecho, salvo:
— valoracion irracional o ilogica de la prueba deducible o de su motivacion,

— pudiendo revisar sin limitaciones el juicio arbitral para delimitar, eso si, si
los eventuales defectos de motivacion son subsumibles en la categoria
"Infraccion del orden publico”.

“Los extremos que se declaran probados no permiten racionalmente inferir el
conocimiento por su parte de instrumentos financieros complejos como el que es
objeto de impugnacion. (...) . Ese error patente es, en Si mismo, expresion de
|a arbitrariedad constitucionalmente proscrita ( art. 24.1 CE)”. 6




————SE
Efectos del laudo arbitral. Régimen de acciones (136.3 LP)

2) Solicitud de revision (art. 510 LEC), a ejercitar como
maximo a los cinco afos desde la publicacion del laudo.
Causas:

— Se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los
gue no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o
por obra de la parte en cuyo favor se hubiere laudado.

— Se declarase penalmente la falsedad de documentos
esenciales para el proceso

— Se condenase por falso testonio a los testigos o peritos
declarantes en el proceso

— Mediase cohecho, violencia o0 maquinacion fraudulenta
en el sentido del laudo. ;



—m
Efectividad del acuerdo de mediacion (136.4y .5 LP)

— Efectos de contrato inter partes con ciertos matices. El acuerdo de
mediacion suscrito por el mediador y las partes ha de ser, alternativamente:

a) elevado a escritura publica por las partes (sin que sea necesaria la
presencia del mediador), acompafando copia de las actas de la sesion
constitutiva y final del procedimiento. Control “extra” de legalidad por el
notario:

» el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley,
* su contenido no es contrario a Derecho.

b) homologado por el Juez para su conversion en titulo ejecutivo, cuando el
acuerdo se hubiere alcanzado en una mediacion desarrollada después de
iniciar un proceso judicial.

— Deberan comunicarse a la OEPM la presentacion de los recursos (sic) que
se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una accion de
nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediaciéon. Una vez firmes las
correspondientes resoluciones se comunicaran fehacientemente a la
OEPM a los efectos previstos en el apartado anterior. 6



La jurisdiccion como “prescriptora” de ia mealacnon

— Art. 414. 1 LEC: “En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informara
a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociacion para intentar solucionar el
conflicto, incluido el recurso a una mediacion, en cuyo caso éstas indicaran en la
audiencia su decision al respecto y las razones de la misma.

(...) En atencion al objeto del proceso, el tribunal podra invitar a las partes a que
intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un
procedimiento de mediacion, instandolas a que asistan a una sesién informativa”.

— El “cuando”: 4 Posibilidad de prescripcion inicial en el decreto de admision a tramite?

— El “por qué”: Necesidad de que las partes, antes de la audiencia previa, hayan
considerado la posibilidad de mediacion puesto que han de indicar al Juzgado “su
decision al respecto y las razones de la misma”.

— Art. 415 LEC %(...) Las partes de comun acuerdo podran también solicitar la
suspension del proceso de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del articulo 19,
para someterse a mediacion.”

— Art. 10.2 LM: Durante la mediacion, las partes no podran ejercitar contra las otras
partes ninguna accion judicial o extrajudicial en relacion con su objeto, con excepcion
de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes |mpreSC|nd|bIes
para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos.



Disposicion final 22 LP Modificacion del art. 2.6 la Ley sobre
creacion del «Registro de la Propiedad Industrial»

= Nueva atribucion de la OEPM:

Desempenar como institucion mediadora y arbitral (...) las funciones que por real
decreto se le atribuyan para la solucion de conflictos relativos a la adquisicion,
utilizacion, contratacion y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en
aguellas materias no excluidas de la libre disposicion de las partes conforme a
derecho.

= Art. 5 LM: obligaciones de las instituciones de mediacion:
— facilitar el acceso y administracion de la mediacion
— designar mediadores, debiendo garantizar la transparencia de la designacion
— asegurar la separacion entre mediacion y arbitraje.

— dar a conocer la identidad de los mediadores que actien dentro de su ambito,
informando, al menos, de su formacion, especialidad y experiencia en el ambito
de la mediacion a la que se dediquen.

= El Ministerio de Justicia y las Administraciones publicas competentes velaran pqr que
las instituciones de mediacion respeten los principios de la mediacion (...).



————SE
La OEPM como institucion mediadora y arbitral (1)

— Art. 9 LM: La obligacion de confidencialidad se extiende al mediador (...)
a las instituciones de mediacion y a las partes intervinientes de modo que
no podran revelar la informacion que hubieran podido obtener derivada del
procedimiento.

— Art. 14 LM: La aceptacion de la mediacion obliga a los mediadores a cumplir
flelmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por
los dafnos y perjuicios que causaren. El perjudicado tendra accion directa
contra el mediador y, en su caso, la institucion de mediacion que
corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a
ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la institucion de
mediacion derivara de la designacion del mediador o del incumplimiento de
las obligaciones que le incumben.

— Articulo 15.2 LM: Tanto los mediadores como la institucion de
mediacion podran exigir a las partes la provision de fondos que
estimen necesaria para atender el coste de la mediacion. 1



4
Patente Unificada: Centro de Mediacion y Arbitraje de

Patentes (i)

Legislacion aplicable: Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes:
= Articulo 35: La mediacion de Patentes y Centro de Arbitraje:

(1) Se crea un centro de mediacion y arbitraje de patentes ( "el Centro" ) con
sede en Ljubljana y Lisboa .

(2) El Centro proporcionara instalaciones de mediacion y arbitraje de disputas
de patentes que caigan dentro del ambito del presente Acuerdo (...) una
patente _no podrad ser revocada o limitada en el procedimiento de
mediacion o arbitraje .

(3) El Centro establecera sus Reglas de Mediacion y Arbitraje .

(4) El Centro elaborara una lista de mediadores y arbitros.

= Art. 82: Las resoluciones y acuerdos seran ejecutables en todos los
Estados miembros y seran asimiladas a resoluciones y acuerdos
dictados o concluidos por el Estado en el que se interesa la ejecucion.

© 2015 Baker & McKenzie Barcelona, S.L.P. 12



4
Patente Unificada: Centro de Mediacion y Arbitraje de

Patentes (ii)

= Norma 11 de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes:

En cualquier momento del proceso, si el Tribunal considera que la controvesia es
idonea para ser transada (“suitable for a settlement”), podra proponer a las partes
derivar la contienda a arbitraje/mediacion en el Centro.

El Tribunal podra remitir a las partes a la resolucion alternativa de conflictos en el
Centro, “en especial en el acto de la vista de medidas cautelares”.

El establecimiento de mediacion suspendera los eventuales plazos de prescipcion
(“expiry of limitation or prescription periods”).
Las partes podran homologar judicialmente el acuerdo o el laudo arbitral

(incluyendo la obligacion del titular de la patente a limitarla o revocarla, o de
no demandar por infraccion). Disenso (aparente) con el art. 35 del Acuerdo.

Las partes podran llegar a un acuerdo en relacion a las costas incurridas o,
alternativamente, dejar la cuestion a decision del Tribunal.

Confidencialidad de las negociaciones transaccionales salvo:

= que su revelacion sea necesaria para ejecutar los términos del
acuerdo, o

© 2015 Baker & McKenzie Barcelona, S.L.P. 13

= cuando las negociaciones se hicieron “on an open basis”.



Estadisticas OMPI

WIPO Cases: Types of Procedure ==

Arbitration
Expedited Arbitration

Mediation



Estadisticas OMPI

Settlement in WIPO-Administered Cases

Mediation Arbitration



Ccuestiones a tener en cuenta
antes de someter una controversia
a arbitraje



Convenios arbitrales y acuerdos de mediacion

— Definicion de “clausulas patologicas™
v Incoherentes
v’ Ambiguas
v Inaplicables
v Ineficientes

— Patologias:

v'Identificacion de “arbitros imposibles”, sin alternativa
Remision a una institucion arbitral inexistente
Contradiccion arbitraje / jurisdiccion
Falta de claridad en la sumision a arbitraje

AN
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Cuestiones a tener en cuenta antes de tomar la decision

 Especialidad y complejidad de la controversia
« Complejidad de la controversia
« Costes

 Elemento de internacionalidad:

Tradicion juridica de los 6rganos decisorios

Duracion vs. Instancia unica

Dedicacion del arbitro/mediador

ldioma del procedimiento, aplicacion del Derecho extranjero
Flexibilidad del procedimiento

Confidencialidad

Ejecutividad

Aspectos de derecho internacional privado:

Ley aplicable a la capacidad de las partes para celebrar validamente el contrato y a la clausula compromisoria (Lex
contractus)

Lex arbitrii (¢.se permite asistencia judicial, normas nacionales en materia de exequatur?)

LN X X X XX

18



Arbitraje: derecho comparado

Estados
Unidos de
América

Reino
Unido
(Inglaterra &
Gales)

Alemania

Suiza

Francia

Espaia

Ley
aplicable

Ley Federal
de Arbitraje
1925 & S.35
Cadigo de

EEUU ss 294

Ley de
Arbitraje
1996

Ley de
Arbitraje
1998

Ley de d°
inter. privado/
Cadigo de
derecho civil
procesal

Art. 1442 ss
Cadigo
Procesal Civil

Ley 60/2003,
de arbitraje

Decision
validez

erga

omnes

XX < X X

Decision
validez
inter partes

v
4
X
o
v

N

Confidencialidad
automatica

arbitro

v

z?ﬂal Interr%nal

Posibilidad
impugnar
lado ante
tribunales

Laudo
apelable

Medidas
cautelares

J X

por acuerdo

de las / x

partes
por acuerdo
/ delas [/
partes
ex parte

tavén x
por acuerdo
/ de las ‘/

partes

v
v
v
v
/s X /
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Muchas gracias

ignacio.margues@bakermckenzie.com
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SOLICITUDES DE PATENTES ESPANOLAS

1 - Examen de admisibilidad
2 - Examen de posible interés para la defensa nacional
3 - Examen de oficio (examen formal)

4 - Examen sustantivo

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen
Patentes 2015 2 5.11.2015



1 - Examen de admisibilidad (fecha de presentacion)

- indicacion de que se solicita una patente
- datos de identificacion y contacto del solicitante
- descripcion

- (pago tasas)

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen
Patentes 2015 3 5.11.2015



1 - Examen de admisibilidad (cont.)

descripcion en cualquier idioma
- remision a solicitud anterior
- no hacen falta reivindicaciones

- no hace falta pagar ninguna tasa para obtener una
fecha de presentacion

- se deben pagar las tasas de solicitud y de IET para
gue prosiga la tramitacion

- dia, hora y minuto de presentacion

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 4 5.11.2015



2 - Examen de posible interés para la defensa nacional

- 1 mes antes de poder extender la solicitud al
extranjero

- posibilidad de solicitar una autorizacion para poder
presentar la primera solicitud en el extranjero (1 mes
para responder)

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 5 5.11.2015



3 - Examen de oficio

Prioridad

se admite la prioridad interna

No es necesaria la presentacion de una copia de la
prioridad ni su traduccion al castellano (solo si el
examinador lo considera pertinente)

posibilidad de restablecimiento de la prioridad

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 6 5.11.2015



3 - Examen de oficio (cont.)

- NO es necesario presentar un poder de representacion

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 7 5.11.2015



3 - Examen de oficio (cont.)

Divulgaciones inocuas

- se define con mas precision las exposiciones oficiales u
oficialmente reconocidas (segun el Convenio Relativo a
Exposiciones Internacionales, firmado en Paris en 22 de
noviembre de 1928 y revisado por ultima vez el 30 de
noviembre de 1972)

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 3 5.11.2015



3 — Examen de oficio (cont.)

Invenciones patentables

- Se unifica con el EPC la definicion de lo que no son
Invenciones

“Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la
patentabilidad de las invenciones mencionadas en el
mismo solamente en la medida en gque el objeto para el
gue la patente se solicita comprenda una de ellas.” (LP
11/1986)

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 9 5.11.2015



3 — Examen de oficio (cont.)

Invenciones patentables

- Se unifica con el EPC la definicion de lo que no son
Invenciones

“Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la
patentabilidad de las materias o actividades
mencionadas en el mismo solamente en la medida en
gue la solicitud de patente o la patente se refiera
exclusivamente a una de ellas considerada como tal.”
(NLP)

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 10 5.11.2015



3 - Examen de oficio (cont.)

Tasas:

- reduccion de un 50% para personas fisicas y PYMES

- reduccion de un 50% para universidades publicas, y
del 100% si acreditan explotacion economica real y

efectiva

- ¢.exencion por bajos ingresos?

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 11 5.11.2015



SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

- En cualquier idioma (de acuerdo con EPC)

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen
Patentes 2015 12 5.11.2015



SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

Examen de posible interés para la defensa nacional

- si la solicitud EP no se presenta en Espaia, no
producira efectos en Espaia

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 13 5.11.2015



SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

Traduccion para validaciones

“Cuando la OEP conceda una patente europea que
designe a Espaifia, el titular de la patente debera
proporcionar a la OEPM una traduccion al espaiol del
fasciculo, ... “(RD 2424/1986 — Art. 7)

“Cuando la OEP conceda una patente europea que
designe a Espaifia, su titular debera proporcionar a la
OEPM una traduccion al espafiol de la patente europea
tal como haya sido concedida, ... “(NLP — Art. 155.1)

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 14 5.11.2015



SOLICITUDES PCT

- En castellano

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 15 5.11.2015



SOLICITUDES PCT

Examen de posible interés para la defensa nacional

- si la solicitud PCT no se presenta en Espaina, no
producira efectos en Espaia

AIPPI — Jornada sobre la Ley de El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales Santiago Jorda Petersen

Patentes 2015 16 5.11.2015



AIPPI — Jornada sobre la Ley de
Patentes 2015

ii GRACIAS POR SU ATENCION !!

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015

El procedimiento de concesidn de patentes:
Fase preliminar, examen requisitos formales

OEPM - Madrid, 5 de noviembre de 2015

Santiago Jorda Petersen
CURELL SUNOL SLP

El procedimiento de concesidn de patentes: Fase prelim., examen requisitos formales
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1.- EI IET dentro del procedimiento de concesion de patentes.
Novedades.

2.- EI ET en los modelos de utilidad.
3.- Tasas.

4.- Conclusiones.
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1.-EL IET DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONCESION DE PATENTES. NOVEDADES.

1.1.-PAGO INICIAL DE LA TASA POR REALIZACION DEL IET.

- Art. 23.4:

“La presentacion de la solicitud dara lugar al pago de la tasa
correspondiente, asi como de la tasa por realizacion del informe sobre el
estado de la técnica”.

- Art. 33.3:

“Si las tasas de solicitud y la tasa por realizacion del informe sobre el
estado de la técnica no hubieran sido abonadas con la solicitud, o no lo
hubieren sido en su totalidad, se notificara esta circunstancia al
solicitante para que realice o complete el pago en el plazo establecido.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendra
por desistido de la solicitud. ”

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



ELZABURU
!‘Zslx:l; 1865

Abogadosy Consul
P. Industrial ¢ Intelectual

1.1.-PAGO INICIAL DE LA TASA POR REALIZACION DEL IET.

Objetivos:

- Adelantar la busqueda, para proporcionar al solicitante la informacion
relevante sobre la técnica anterior dentro del plazo de prioridad de 12

meses, y que de este modo pueda decidir:

- Si desea mantener su solicitud de patente espafiola.
- Si desea extenderla a otros paises.

- Equiparar el procedimiento espariol a procedimientos internacionales en

los que la tasa de busqueda se paga inicialmente con la tasa de solicitud
(patentes europeas y PCT).

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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1.2.-LAEXISTENCIA DE DEFECTOS FORMALES EN LA
SOLICITUD NO SUSPENDE LA REALIZACION DEL IET.

- Art. 35.2:

“La presencia de defectos formales en la documentacion no suspendera
la realizacion del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere
el articulo siguiente, siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que
Impidan su realizacion. ”

Objetivo:
- Adelantar el inicio de la busqueda, de modo que no esté sujeta a otras

condiciones que las que sean imprescindibles para la realizacion de la
propia busqueda.

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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P. Industrial ¢ Intelectual

1.3.-EMISION DEL IET Y DE LA OPINION ESCRITA.

- Art. 36:

“]. La Oficina Espanola de Patentes y Marcas emitira, tal como se establezca
reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica y una opinion
escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados
sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la
descripcion y, en su caso los dibujos o secuencias bioldgicas. Tanto del informe
sobre el estado de la téecnica como de la opinion escrita se dara traslado al

solicitante. ”

“2. El informe sobre el estado de la técnica se fundara en una busqueda que, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 6.2 de la presente Ley, se extendera a todo
lo que se haya hecho accesible al publico en Espafa o en el extranjero por una
descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio. ”

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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1.3.-EMISION DEL IET Y DE LA OPINION ESCRITA.

“3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripcion o de las
reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboracion del
informe, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas efectuara la oportuna
notificacion al solicitante para que formule sus alegaciones o subsane los
defectos en el plazo reglamentariamente establecido. Para subsanar los
defectos el solicitante podra modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no
responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la busqueda en la
medida suficiente para subsanar los defectos sefialados, dicha Oficina
realizara un informe sobre el estado de la técnica basado en una busqueda
parcial. Si ello no fuere posible, se denegara la solicitud mediante resolucion
motivada, y asi se le notificara. ”

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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1.3.-EMISION DEL IET Y DE LA OPINION ESCRITA.

“4. Si falta unidad de invencién y el solicitante, a requerimiento de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas
adicionales, el procedimiento continuara para la invencion o grupo de
Invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan las condiciones del
articulo 26 (“Unidad de invencion™), teniendole por desistido respecto de las
restantes.”

“5. No seran objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinion
escrita las solicitudes cuyo informe de busqueda internacional haya sido
realizado por la Oficina Espanola de Patentes y Marcas en su calidad de
Administracion encargada de la busqueda internacional. ”

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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1.4.-PUBLICACION DEL IET.
- Art. 37.4:

“El informe sobre el estado de la técnica se publicara, haciendo el
correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial», y
emitiendo un folleto con dicho informe junto con la solicitud de patente o
posteriormente, si ésta hubiera sido ya publicada. ”

- Art. 39.2. La publicacion del IET marca el comienzo del plazo para la
peticion del examen sustantivo y el pago de la tasa de examen sustantivo:

“La peticion (de examen sustantivo), que podra formular el solicitante desde
el momento del deposito de la solicitud, habra de presentarse, en todo caso,
antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicacion
del informe sobre el estado de la técnica, no se considerara realizada hasta
que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. La revocacion de la
peticion de examen equivaldra a la retirada de la solicitud de patente. ”

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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1.5.-OBSERVACIONES DE TERCEROS.
- Art. 38:

“Una vez publicada la solicitud cualquier persona podra formular
observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad
de la invencion objeto de la misma en la forma y plazo que reglamentariamente
se establezca, sin que se interrumpa la tramitacion. Estos terceros no se
consideraran parte en el procedimiento. ”

Desaparecen como tales las observaciones al IET que habia en el procedimiento
general de concesion de la Ley 11/1986.

En su lugar es posible presentar observaciones de terceros sobre la patentabilidad
de la invencion, una vez publicada.

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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2-ELIET EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.

- Art. 148:

“3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los
derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley sera preciso que se
haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente,
el informe sobre el estado de la técnica previsto en el articulo 36.1 para las
patentes, referido al objeto de titulo en el que se funde la accion. ”

“4. El informe, una vez elaborado, sera notificado al peticionario y puesto
a disposicion del publico unido al expediente del modelo. En el supuesto de
que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado
podra pedir la suspension del plazo para contestarla hasta que se aporte
dicho informe a los autos. ”

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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2.- EL IET EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.

- Art. 148:

“5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque
este no se hubiera aportado todavia, podra instarse, de conformidad con lo
previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopcion de
medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la
paralizacion o cesacion de la actividad industrial o comercial del
demandado en relacion con el objeto protegido. ”

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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2.-EL IET EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.

Comentarios:

- La Ley 24/2015 introduce la posibilidad de obtener un informe sobre el
estado de la técnica para modelos de utilidad que pueda comprobar su
validez.

- EI'IET en los modelos de utilidad no se realiza durante su procedimiento
de concesion, sino en el marco del ejercicio de las acciones que dan
efectividad a los derechos de exclusiva del modelo de utilidad.

- El hecho de que el estado de la técnica sea el mismo para patentes y
modelos de utilidad facilitara la elaboracion del IET por la OEPM.

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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3.- TASAS.

Ley 24/2015 — Anexo:

1.1 Solicitudes:

I56r solicitud de informe sobre el estado de la tecnica... ... ... ........ 684,65 €
Pero con los siguientes matices:

Actualizacion:

- Art.182.1:”... Las cuantias que figuran en dicho anexo experimentaran

la actualizacion que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o

en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para
las tasas en general. ”

© 2014 ELZABURU TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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3.- TASAS.

Reduccion:

- Art. 186.1:

“Los emprendedores que, teniendo la consideracion de persona fisica o
pequenay mediana empresa (PYME), deseen obtener la proteccion de una
invencion mediante patente nacional o modelo de utilidad podran solicitar
que le sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento de las tasas establecidas
en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el
caso de las patentes nacionales, de peticion de informe sobre el estado de la
técnica y de examen sustantivo. ”

- Art. 186.2:

“Las solicitudes o escritos presentados por medios electronicos tendran una
reduccion de un 15 por ciento en el importe de las tasas a las que estén
sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las
tasas son abonadas previa o simultaneamente por dichos medios técnicos. ”
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3.- TASAS.
Reduccion:
- Disposicion Adicional 102;

“I. Las universidades publicas tendran derecho a una bonificacion del
cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtencion
y mantenimiento de los titulos de propiedad industrial regulados en esta Ley
y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.

2. La bonificacion sera del cien por cien, siempre que acrediten que en el
plazo establecido en el articulo 90.2 se ha producido una explotacion
economica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este
caso, las universidades podran solicitar la devolucion del importe de las
tasas abonadas, en los terminos que se establezcan reglamentariamente. ”
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3.- TASAS.

Reembolso:
- Art. 183:

“]. En el caso de que la solicitud de patente o de otro titulo de proteccion
previsto en esta Ley sea retirada, se tenga por desistida o sea denegada
antes de iniciarse la prestacion, servicio o actividad administrativa
correspondiente, se devolveran al peticionario las tasas respectivamente
abonadas por estos conceptos, con excepcion de la tasa de solicitud.

2. Cuando el informe sobre el estado de la tecnica pueda basarse parcial o
totalmente en el informe de busqueda internacional realizado en
aplicacion del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes se
reembolsara al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento
0 el 100 por ciento de la tasa, en funcion del alcance de dicho informe.”
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3.- TASAS.
Falta de pago o pago fuera de plazo:
- Art. 182:

“2. La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal o reglamentariamente
establecido privara de toda eficacia al acto para el cual haya debido
pagarse.

3. Si dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitacion del
expediente de concesion de alguno de los titulos regulados en esta Ley, se
considerara que la solicitud ha sido retirada. ”
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4.- CONCLUSIONES.

- Las disposiciones relativas al IET en la Ley 24/2015 de Patentes permitiran
acortar tiempos y agilizar el procedimiento de concesion de las patentes que
se presenten a partir de su entrada en vigor:

_ Ley 11/1986 Ley 24/2015

Plazo peticion IETy 15 meses tras F. Presentacion o Con la presentacion de la
pago tasas IET F. Prioridad / 1 mes tras notificacion solicitud

Comienzo de la Inmediato tras la
elaboracion del IET  Tras superar el examen formal presentacion de la

(fase de busqueda) solicitud*

- Sera necesario que la OEPM preste especial atencion a la elaboracion de
los IETs y de las opiniones escritas, con el fin de poder emitirlos dentro del
plazo de prioridad y con la calidad requerida por los solicitantes.
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EXAMEN SUSTANTIVO
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ARTICULOS NUEVOS /MODIFICADOS
SUSTANCIALMENTE

Articulo 6
Articulo 7
Articulo 32

Articulo 39
Articulo 40

Articulo 48
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Art. 39: examinara previa peticion del solicitante y

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si

la solicitud de patente y la invencion que constituye

su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos
y de patentabilidad establecidos

Patentabilidad: Novedad, actividad inventiva y
aplicacion industrial (Art. 4) (Ojo Art. 35)

Requisitos formales: ¢Preambulo? ¢ Mencion del
estado de la técnica en la descripcion?
¢ Referencias?

Requisitos técnicos: éClaridad ? (Ojo, Art. 36)
é¢Unidad de invencion? ¢Suficiencia descriptiva?

HERRERO
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Art. 39 (2)

Peticion examen:

desde el momento del depdsito de la solicitud

antes de que transcurra el plazo de tres meses
desde la publicacion del IET

pago de la tasa de examen

La revocacion de la peticion de examen= retirada
de la solicitud

¢Importe de la tasa de Examen? ¢ Devolucion de
la tasa?
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ARTICULO 39

Art. 53 solo posibilita el restablecimiento de
derechos

-dos meses

-peticion motivada

-demostrar diligencia
“further processing?”
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Art 39 (3)

* Junto con la peticion de examen sustantivo el
solicitante podra presentar observaciones al
informe sobre el estado de la técnica, a la
opinion escrita y a las observaciones de
terceros y modificar, si lo estima oportuno, las
reivindicaciones y los restantes documentos
de la solicitud con sujecion a lo dispuesto en el
articulo 48 (enmiendas)
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Art. 40:

e 2. motivos que impiden en todo o en parte la concesion de la
patente, se comunicaran al solicitante para que en el plazo
reglamentariamente establecido conteste a las objeciones
sefaladas o modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.
(ojo, Art. 48: La posibilidad de modificar las reivindicaciones
incluye la de modificar la descripcion y, en su caso, los dibujos o
las secuencias biologicas)

* 4. dandole nuevas oportunidades de corregir su solicitud o
formular alegaciones, en las condiciones y plazos establecidos en el
Reglamento, antes de resolver definitivamente sobre la concesion o
denegacion de la patente.

éentrevistas personales? éllamadas? é¢videoconferencias?
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Art. 6
Novedad

comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes espafolas
de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que
designen a Espaifia y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan
entrado en fase nacional en Espaiia, tal como hubieren sido originariamente
presentadas, cuya fecha de presentacion sea anterior a la que se menciona en el
apartado precedente y que hubieren sido publicadas en espaiol en aquella fecha
o lo sean en otra posterior.

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluira la patentabilidad de cualquier
sustancia o composicion comprendida en el estado de la técnica para ser usada en
alguno de los métodos mencionados en el articulo 5.4 siempre que su utilizacion
para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluira la patentabilidad de una
sustancia o composicion de las sefialadas en el apartado 4 para una utilizacién
determinada en alguno de los métodos mencionados en el articulo 5.4 siempre
qgue dicha utilizacidon no esté comprendida en el estado de la técnica.
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Art. /
Divulgaciones inocuas

* b) exposiciones oficiales u oficialmente
reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a
Exposiciones Internacionales, firmado en Paris el
22 de noviembre de 1928 y revisado por ultima
vez el 30 de noviembre de 1972.
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Art. 32

Recepcion de la solicitud y remision a la OEPM.

e 1. El 6rgano competente de acuerdo con lo
previsto en el articulo 22 hara constar en el
momento de recibir la solicitud su numero de
registro, el dia, la hora y minuto de su
presentacion
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iGracias por su atencion!

Susana Ruiz Pérez
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Jornada sobre la Ley 24/2015 de Patentes, de 24 de julio
OEPM, 5 de noviembre de 2015

Ismael Igartua
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"y galbaian

intellectual property

Limitacion post-concesion de las
patentes en via administrativa

Definicion

Por qué se introduce
Cuando se puede utilizar
Procedimiento

Examen sustantivo
Efectos de la limitacion
Resumen

Ismael Igartua - GALBAIAN



"y galbaian

intellectual property

Definicion

Limitacion del alcance de |la proteccion de una patente

ante la OEPM a peticion de su titular

Modificacion de las reivindicaciones afiadiendo
caracteristicas limitativas (Art. 105.1 LP)

Patentes y también modelos de utilidad (Art. 150 LP)

La OEPM editara un nuevo folleto con la patente limitada
(Art. 48.4 LP)

Solo a instancia del titular (Art. 105.1 LP)

Ismael Igartua - GALBAIAN 3
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intellectual property

Por qué se introduce

Es una opcion que ya existe para las patentes europeas

Utilidad (segun trabajos preparatorios EPC 2000):

= Permite la limitacion de una patente concedida mediante
un procedimiento simple, rapido y econémico

= Normalmente evita disputas sobre la validez de |a
patente

= Crea seguridad juridica para los terceros

Ismael Igartua - GALBAIAN 4
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intellectual property

Cuando se puede limitar una patente

Cuando su concesion sea firme (no se podra pedir si hay
una oposicion en curso) (Art. 105.1 LP)

En cualquier momento de su vida legal (no se podra
pedir tras la caducidad de la patente) (Art. 105.1 LP)

Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre
la validez de la patente, habra de ser autorizada por el
Juez o Tribunal que conozca del procedimiento (Art.
105.4 LP)

Ismael Igartua - GALBAIAN 5
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Procedimiento

Formulacion de |la solicitud de limitacion dirigida a la
OEPM en impreso oficial y pagando |a tasa

correspondiente (Art. 105.1 LP)
= Sjhay derechos ostentados o reclamados por terceros
inscritos en el Registro de Patentes, no se admitira sin el

consentimiento de los titulares o demandantes de esos
derechos (Art. 105.2 LP)

Ismael Igartua - GALBAIAN 6
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Procedimiento (ll)

Examen formal y sustantivo por parte de la OEPM (Art.
106.1 LP)

= Sjhubiera defectos de forma o no se superase el examen
sustantivo, se comunicaran las objeciones al interesado
para que éste corrija los defectos o presente alegaciones

= Lasolicitud sera denegada si no se superan las objeciones
en plazo. De lo contrario se acordara la limitacion
(Art. 106.2 LP)

Edicion de nuevo folleto con |la patente limitada por

parte de la OEPM si se supera el examen (Art. 48.4 LP)

Ismael Igartua - GALBAIAN 7
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intellectual property

Examen sustantivo

La OEPM examina si se cumplen los siguientes requisitos:

(Art. 106.1 LP)

= (Claridad de las reivindicaciones (Art. 28 LP)

= Que no haya adicion de materia (Art. 48.5 LP)

= Que no haya una ampliacion de la proteccion (Art. 48.6 LP)

La OEPM no examina si se cumplen los requisitos de
patentabilidad (Art. 4a 9 LP)

Ismael Igartua - GALBAIAN 8
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Examen sustantivo (ll)

Modificaciones en |la descripcion:

= La posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la
de modificar la descripcion y, en su caso, los dibujos o las
secuencias bioldgicas (Art. 48.1 LP)

= No se aceptan cambios que no sean consecuencia directa
de la limitacion de las reivindicaciones (Directrices EPO)

En principio deberian aceptarse las observaciones de

terceros (Art. 38 LP)

= No hay ninguna referencia explicita en la LP
= En las Directrices de la EPO se aceptan explicitamente

Ismael Igartua - GALBAIAN 9
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Efectos de la limitacion

Las reivindicaciones modificadas determinan
retroactivamente el alcance de la protecciéon conferida
por la patente (Art. 107.1 LP, Art. 68.2 LP)

El efecto retroactivo no afecta (Art. 107.2 LP):

= A las resoluciones sobre infraccion de |la patente que
hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido
ejecutadas con anterioridad (Art. 104.3(a) LP)

= A los contratos concluidos antes en la medida en que
hubieran sido ejecutados con anterioridad (Art. 104.3(b)

LP) Ismael Igartua - GALBAIAN 10
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Resumen

Limitacion del alcance de |a proteccion de una patente
ante la OEPM a peticion de su titular

La OEPM evalua claridad, no adicion de materia y no
ampliacion de la proteccion. No evalua los requisitos de
patentabilidad

Las reivindicaciones de |la patente limitada determinan

con caracter retroactivo el alcance de la proteccion

Ismael Igartua - GALBAIAN 11
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Muchas gracias por su atencion

Ismael Igartua
GALBAIAN Intellectual Property
Polo de Innovacion Garaia
Goiru kalea 1 — P.O. Box 213
20500 Arrasate-Mondragon
Tel. +34 943 253 957
iigartua@gqalbaian.com

www.qgalbaian.com
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de Patentes y Marcas

AIPPI

Jornada sobre la nueva Ley de Patentes

(Ley 24/2015 de 24 de julio)
Madrid, 5 de noviembre de 2015

Blas A. Gonzalez
Abogado. Magistrado en excedencia.



Las limitaciones post-concesion en via jurisdiccional
El titular de las patentes europeas interpone demanda por infraccion: se ha concedido la autorizacion
de comercializacion de un medicamento genérico y se ha fijado precio.
Una composicidon farmacéutica antitumoral: el docetaxel.

Una combinaciéon farmacéutica: docetaxel con agentes alquilantes




RECONVENCION: LAS DOS PATENTES SON NULAS.

B Falta de novedad.
B Falta de actividad inventiva.

B No existe materia patentable: método de tratamiento.

PROCESO CIVIL ORDINARIO: LA AUDIENCIA PREVIA

Fijacion del objeto del Proposicion de

Admision de
proceso prueba

prueba

Nulidad e infraccidon

% SENALAMIENTO DEL JUICIO



Tras la audiencia previa, el TITULAR LIMITA SUS PROPIAS PATENTES
Se aparta del proceso en lo que hace a la patente EP’'656.

Limita las reivindicaciones de la patente EP’645:

@ Reivindicaciones originales O Reivindicaciones limitadas

Combinaciones de docetaxel y de sus analogos con agentes
alquilantes, antimetabolitos, la L-asparaginasa, compuestos elegidos
entre la procarbazina, la mitoxantrona, los interferones, las
interleuquinas utiles en el tratamiento de las enfermedades
neoplasicas.

-— - -

Combinaciones segun la reivindicacion 1, caracterizadas porque
los agentes alquilantes se eligen entre la ciclofosfamida, la
ifosfamida, el melfalano, la hexametilmelamina, el tiotepa o la
dacarbazina.




Articulo 138.2 CPE antes de su reforma:

“Si las causas de nulidad solo afectan parcialmente a la patente europea, se
declarara la nulidad en forma de una limitacion correspondiente de dicha
patente. Si la legislacion nacional lo permite, la limitacion podra efectuarse
mediante una modificacion de las reivindicaciones, de la descripcion o de los
dibujos”.

En Espana, en el articulo 112.2 de nuestra LP, no permitié esa modificacion
posterior e incluso cerrd el paso a declaraciones de nulidad parcial, no de una
patente, sino de alguna o algunas de sus reivindicaciones:

“Si las causas de nulidad soélo afectan a una parte de la patente, se declarara la
nulidad parcial mediante la anulacion de la o las reivindicaciones afectadas por
aqueéllas. No podra declararse la nulidad parcial de una reivindicacion’.



Nuevo articulo 138 del CPE de 1973, modificado por el Acta de
Revision de 29 de noviembre de 2000, cuyo nuevo texto entro en
vigor el 13 de diciembre de 2007:

“2. Si las causas de nulidad so6lo afectan parcialmente a la patente
europea, esta quedara limitada en forma de la modificacion
correspondiente de las reivindicaciones y se declarara parcialmente
nula.

3. En los procedimientos ante el tribunal o la administracion
competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de
la patente estara autorizado para limitar la patente modificando las

reivindicaciones. La patente asi limitada servira de base al
procedimiento”.



Dada la redaccion actual de nuestra norma nacional, ¢es posible aplicar
directamente el CPE y admitir al titular de la patente una modificacion
de las reivindicaciones en pleno proceso judicial?

SAP Barcelona, Secc. 152, de 17 de enero de 2008 en torno al ADPIC, confirmada
por el Tribunal Supremo S.10 de mayo de 2011

m  “E/ ordenamiento espafol es monista ...

B Norma self executing (STS Sala 32 de 10 de marzo de 1998)...

®m Disposiciones susceptibles de incidir directamente en la esfera de los
particulares, por reconocerles derechos o imponerles obligaciones, a éstos, vy
no directamente a Espana...

®m Redaccion suficientemente precisa para consentir esa aplicacion directa sin
necesidad de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que aclare la voluntad

de Espaia...”






138.3 CPE

e “Silas causas de nulidad solo e “En los procedimientos ante el
afectan parcialmente a la tribunal o la administracion
patente europea, ésta quedara competente relativos a la validez de
limitada en forma de la la patente europea, el titular de la
modificacion correspondiente patente estard autorizado para
de las reivindicaciones y se limitar la patente modificando las
declarara parcialmente nula”. reivindicaciones. La patente asi
limitada servira de base al
procedimiento”.




Documento MR/2/00, punto 7°:

“Se trata de conferir al titular de la patente el derecho en tales
procedimientos a someter una version modificada, es decir limitada, de
sus reivindicaciones gque en su opinion supere las objeciones a la
validez de su patente. Esta version limitada de la patente debe
constituir entonces la base de subsiguientes procedimientos. Si el
tribunal o la autoridad que conozca del caso consideran que la
limitacion introducida por el propio titular es insuficiente, podra limitar la

patente mas alla o revocarla en su totalidad”.



Nuevo objeto procesal:

Patente
limitada

Invdlida a pesar del intento ™

de limitacion

limitaciones

Efecto retroactivo:

“Efectos de la revocacion o de la limitacion de la patente europea. Se considerara
gue la solicitud de patente europea, asi como la patente europea a la que hubiere
dado lugar, no han producido desde su origen los efectos previstos en los
Articulos 64 y 67 en la medida en que la patente haya sido revocada o limitada en
el curso de un procedimiento de oposicion, de limitacion o de nulidad”

(articulo 68 del CPE)

Efecto para la demanda de infraccion.



Grave laguna del ordenamiento espaiiol, choque con LEC.
Alternativas: ¢ la suspension para acudir a la EPO? Art. 42.3 LEC

Momento:

m Contestacion del titular de la patente a la demanda de nulidad.
m Contestacion a la reconvencion de nulidad tras demanda infraccion.
m ¢ Excepcion de nulidad? Contestacion art. 408 LEC.
m Debate y fijacion del objeto del procedimiento: AUDIENCIA PREVIA

Problema: ¢en la misma AP o después de la AP?

CONCESION DE UN DERECHO SIN PLAZO CONCRETO NI DESARROLLO NACIONAL




Si se produce la limitacion:

Antes o en la AP Después de la AP

7

y admisidn de pruebas.

éSélo limitacion?

Fijacion del objeto del debate

N (

J L

Nuevo traslado para contestacion de
guien sostiene la nulidad.

2

J

7

Nueva AP, fijacidon del objeto del debate y

admision de pruebas.

N\




Nulidad parcial de la
patente original

llanamiento parcial

/\ Auto/sentencia final.

Validez de la patente
limitada




Escasa experiencia judicial:

Auto Juzgado de lo Mercantil n® 1 de Pamplona 11 de febrero de 2011, deneg6
reconvencién para limitar patente de base ante un ataque a la validez de un CCP

Auto del Juzgado de lo Mercantil n® 1 de Granada 6 de julio de 2011 y sentencia
AP Granada de 11 de junio de 2013.

Auto Juzgado de lo Mercantil n° 7 de Barcelona 20 de enero de 2012, demanda de
infraccidn con limitacion de la patente subsidiaria, para el caso de ataque a la validez por
via de excepcion o de reconvencion, necesario tramite para contestar antes de audiencia

previa.

Auto Juzgado de lo Mercantil n® 8 de Barcelona 21 de febrero de 2012 y sentencia de
5 de octubre de 2012, auto secc. 152 AP BCN 3 de abril de 2014




El caso telmisartan

Ante una demanda de nulidad de un CCP, ¢es posible reconvenir
formulando la limitacion de la patente de base?

Auto Juzgado de lo Mercantil n® 8 de Barcelona 21 de febrero de 2012,
denego reconvencion por inexistencia de conexidad (se declara que
CCP y patente de base son titulos diferentes).

Auto de la secc. 152 AP Barcelona 3 de abril de 2014, revoco el auto
anterior, declar6 nulidad de actuaciones y devolvio el caso al Juzgado
para tramitar la limitacion de la reivindicaciones de la patente de base:

reconvencion admisible, existe clara conexidad.



Fase pre-legislativa (COAPI, CGPJ, la AIPPI...)

Antes o en la AP Después de la AP

7

.

2

Traslado igualmente
necesario en caso de
mera excepcion

J

7

.

N\

Plazos superiores a los
20 dias para formular

\

No recomendable

J

7

limitaciones y contestar
J

Nueva AP, fijacidon del objeto del
debate y admision de pruebas.

N\

Comunicacion cautelar y final Juzgado-OEPM
La condena en costas



LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO, NUEVA LEY DE PATENTES

Nuevo art. 103.4
“En el procedimiento de nulidad el titular de la patente podra

limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones.
La patente, asi limitada, servira de base al procedimiento”.

Nuevo art. 119.1

Plazo para contestar a la limitacion de la patente solicitada por el titular de la
misma a resultas de la impugnacion de la validez del titulo:

D0os meses




LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO, NUEVA LEY DE PATENTES

Nuevo art. 120

Posible limitacion de la patente, con caracter principal o subsidiaria, en el escrito de
contestacion a la demanda, a la reconvencion o a la excepcion de nulidad:

Aportando nuevo juego o juegos de reivindicaciones
Justificacion de las mismas _ _
Razonando y probando incidencia en la accion de infraccion

Caso especifico de la excepcion de nulidad: 8 dias (reflejo 408 LEC) para pedir trato de
reconvencion y poder contestar: si no se pide, no es posible limitar patente en
audiencia previa.

Traslado al instante de la nulidad.
(Dos meses del art. 119.1)

Eliminado doble traslado de las limitaciones propuestas al instante de la nulidad y
posteriormente al instante de la limitacion.

Presentada la solicitud de limitacién, oficio a la OEPM para anotacidn preventiva.

Posibilidad de emision de un informe pericial por la OEPM para qué dictamine por
escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados
por las partes resulten contradictorios. Peticion de oficio por el Juez .



LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO, NUEVA LEY DE PATENTES

Nuevo art. 120

Posible limitacion de la patente, con caracter principal o subsidiaria, en el escrito de
contestacion a la demanda, a la reconvencion o a la excepcion de nulidad:

Aportando nuevo juego o juegos de reivindicaciones
Justificacion de las mismas _ _
Razonando y probando incidencia en la accion de infraccion

Caso especifico de la excepcion de nulidad: 8 dias (reflejo 408 LEC) para pedir trato de
reconvencion y poder contestar: si no se pide, no es posible limitar patente en
audiencia previa.

Traslado al instante de la nulidad.
(Dos meses del art. 119.1)

Eliminado doble traslado de las limitaciones propuestas al instante de la nulidad y
posteriormente al instante de la limitacion.

Presentada la solicitud de limitacién, oficio a la OEPM para anotacidn preventiva.

Posibilidad de emision de un informe pericial por la OEPM para qué dictamine por
escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados
por las partes resulten contradictorios. Peticion de oficio por el Juez .
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INTRODUCCION |

- La configuracion legal del Modelo de Utilidad no esta
sujeta a criterios de armonizacion internacionales - no
existe en todos los paises, diferentes concepciones y
diferentes procedimientos de tramitacion.
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INTRODUCCION |

- La configuracion legal del Modelo de Utilidad no esta
sujeta a criterios de armonizacion internacionales - no
existe en todos los paises, diferentes concepciones y
diferentes procedimientos de tramitacion.

- En Espana el Modelo de Utilidad ha estado adaptado a las
necesidades de la industria nacional ‘
- 95% solicitudes origen nacional.
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INTRODUCCION |

- La configuracion legal del Modelo de Utilidad no esta
sujeta a criterios de armonizacion internacionales - no
existe en todos los paises, diferentes concepciones y
diferentes procedimientos de tramitacion.

- En Espana el Modelo de Utilidad ha estado adaptado a las
necesidades de la industria nacional.
- 95% solicitudes origen nacional.

- La Nueva Ley pretende mantener este modelo sui generis,
si bien adaptado a las necesidades actuales.
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INTRODUCCION 11

Modelos de utilidad - Europa
- Paises sin modelo de utilidad: BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE
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INTRODUCCION 11

Modelos de utilidad - Europa
- Paises sin modelo de utilidad: BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE
- Paises con modelo de utilidad:

- Paises con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a
aparatos, invenciones tridimensionales: FI, IT, PT
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Modelos de utilidad - Europa
- Paises sin modelo de utilidad: BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE
- Paises con modelo de utilidad:

- Paises con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a
aparatos, invenciones tridimensionales: FI, IT, PT

- Paises con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones
minimas area técnica: AT, DE, FR
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INTRODUCCION 11

Modelos de utilidad - Europa
- Paises sin modelo de utilidad: BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE
- Paises con modelo de utilidad:

- Paises con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a
aparatos, invenciones tridimensionales: FI, IT, PT

- Paises con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones
minimas area técnica: AT, DE, FR

- Paises con menor nivel actividad inventiva, en todos los campos
técnica: DK, GR, IE
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INTRODUCCION 11

Modelos de utilidad - Europa
- Paises sin modelo de utilidad: BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE
- Paises con modelo de utilidad:

- Paises con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a
aparatos, invenciones tridimensionales: FI, IT, PT

- Paises con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones
minimas area técnica: AT, DE, FR

- Paises con menor nivel actividad inventiva, en todos los campos
técnica: DK, GR, IE

- Alemania
- Admiten areas quimica y biolégica
- Mismo nivel de actividad inventiva para patentes y MU
- Accion cancelacion ante DPA durante toda la vida del MU
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INTRODUCCION 111

Presentaciones Modelo Utilidad Europa 2013 (WIPO)

- DE: 15.000
- ES: 2.600
- IT: 2.600
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INTRODUCCION 111

Presentaciones Modelo Utilidad Europa 2013 (WIPO)

- DE: 15.000
- ES: 2.600
- IT: 2.600
- CZ: 1.700
- AT: 800
- FI: 480
- FR: 480
- DK: 200
- PT: 120
- GR 27

- |E ?
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INTRODUCCION IV

MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO MODELO UTILIDAD { E
- Equiparacion del estado de la técnica relevante con el exigido para las .
patentes :

- Novedad relativa - novedad absoluta
- Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior

- Ampliacion del area técnica de las invenciones:
- Quimica (excluyendo la materia biologica y las sustancias y
composiciones farmaceéuticas)
- Procedimiento de tramitacion:
- Se adapta al PLT

- Se mantiene la ausencia de examen sustantivo y la oposicion pre- ' Y
concesion

- Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa del derecho a la
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INDICE |

Titulo XI1: Modelos de Utilidad

- Capitulo I: Objeto y requisitos de proteccion

Art. 137: Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad
Art. 138: Derecho a la protecion

Art. 139: Estado de la técnica

Art. 140: Actividad inventiva

- Capitulo Il: Solicitud y procedimiento de concesion

Art. 141: Presentacion y contenido de la solicitud

Art. 142: Asignacion de la fecha de presentacion y examen de oficio
Art. 143: Publicacion de la solicitud

Art. 144: Oposiciones a la solicitud
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- Art. 145: Procedimiento y resolucion
- Art. 146: Recursos
- Art. 147: Publicacién de las modificaciones

- Capitulo I11: Efectos de la concesion
- Art. 148: Contenido del derecho y ejercicio de acciones
- Art. 149: Nulidad
- Art. 150: Aplicacion de las disposiciones sobre patentes
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C- I. Objeto y requisitos de proteccion |

Art. 137: Invenciones que pueden ser Ley 11/1986 - Art. 143:
protegidas como Modelo de Utilidad

1. Podran protegerse como modelos de 1. Seran protegibles como modelos de

utilidad, de acuerdo con lo dispuesto utilidad, de acuerdo con lo
en este Titulo, dispuesto en el presente titulo,

- las invenciones industrialmente - las invenciones que, siendo
aplicables que, siendo nuevas e nuevas e implicando una
Implicando actividad inventiva, actividad inventiva,

- consisten en dar a un objeto o - consisten en dar a un objeto una
producto una configuracion, configuracion, estructura o
estructura o composicion de la constitucién de la que resulta
que resulte alguna ventaja alguna ventaja practicamente
practicamente apreciable para su apreciable para su uso o

uso o fabricacion. fabricacion

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015 16



C- I: Objeto y requisitos de proteccion Il

Art. 137: Invenciones que pueden ser Ley 11/1986 - Art. 143
protegidas como modelo de utilidad

2. No podran ser protegidas como 2. En particular, podran protegerse
modelo de utilidad como modelos de utilidad
- ademas de las materias e - los utensilios, instrumentos,
Invenciones excluidas de herramientas, aparatos,
patentabilidad en aplicacion de dispositivos o partes de los
los articulos 4 y 5 de esta Ley, mismos, que reunan los requisitos
- las invenciones de procedimiento, enunciados en el apartado
- las que recaigan sobre la materia anterior.
bioldgica, 3. No podran ser protegidas como
-y las sustancias y composiciones modelo de utilidad
farmaceéuticas - las invenciones de procedimiento

- y variedades vegetales.

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015 17



C- I: Objeto y requisitos de proteccion Il

Art. 138 — Derecho a la proteccion / Art. 144

- Sin modificaciones relevantes
- El derecho a la proteccion de modelos de utilidad pertenece al inventor
0 a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el

Derecho reconoce.

- No se incluye la referencia del Art. 144 de Ley 12/1986 al Art.10 2-4
(invencion realizada por varias personas).

- Art. 150 Ley 24/2015 establece la aplicacion de las disposiciones sobre las
patentes a los modelos de utilidad

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015 18



C- I: Objeto y requisitos de proteccion 1V

Art. 139: Estado de la técnica Ley 11/1986 - Art. 145:

1. El estado de la técnica con 1.

referencia al cual debe juzgarse la
novedad y la actividad inventiva de
las invenciones protegibles como
modelos de utilidad, sera el mismo
que el establecido en el articulo 6.2
para las patentes de invencion

Novedad relativa = Novedad absoluta

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015

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,
esta constituido por todo aquello que
antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de proteccion como modelo ha
sido divulgado de Espafia, por una
descripcion escrita u oral, por una
utilizacion o por cualquier otro medio.
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C- I. Objeto y requisitos de proteccion V

Art. 139: Estado de la técnica Ley 11/1986 - Art. 145:

1. . L

2. Se entiende igualmente
comprendido en el estado de la
técnica el contenido de las
solicitudes anteriores a que se
refiere el articulo 6.3

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015

2. Se entiende igualmente comprendido en

el estado de la técnica el contenido de las
solicitudes espafiolas de patentes o de
modelos de utilidad tal como hubieren
sido originalmente presentadas, cuya
fecha de presentacion sea anterior a la
fecha que se menciona en el apartado
precedente y que hubieren sido
publicadas en aquella fecha o en otra
posterior
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C- I: Objeto y requisitos de proteccion VI

Art. 140 — Actividad inventiva / Art. 146

- Se mantiene el menor nivel de actividad inventiva
- Para su proteccion como modelo de utilidad, se considera que una
Invencion implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la
técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia

- Se mantiene referencia a Art. 139.2 (6.3) /Art. 145.2 Ley 12/1986

- Las solicitudes presentadas antes pero publicadas después de la fecha
de solicitud no pertenecen al estado de la técnica para evaluar la
actividad inventiva.

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015
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C- Il: Solicitud y procedimiento de concesion |

Art. 141 — Presentacion y contenido solicitud / Art. 147

- Presentacion del modelo de utilidad. Contenido
- Sin modificaciones relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Solicitud dirigida a la OEPM
- Documentacion - refiere Art. 23.1 Ley 24/2015

1. La solicitud de patente debera contener:

a) Una instancia de solicitud, segun el modelo oficial, dirigida al Director
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

b) Una descripcion de la invencion para la que se solicita la patente.

c) Una o varias reivindicaciones.

d) Los dibujos a los que se refieran la descripcion o las reivindicaciones y,
en su caso, las secuencias bioldgicas presentadas en el formato que se
establezca reglamentariamente.

e) Un resumen de la invencion.

- No es necesario Resumen de la invencion
- la solicitud estara sujeta al pago de la tasa correspondiente

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015
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C- Il: Solicitud y procedimiento de concesion I

Art. 141 — Presentacion y contenido solicitud / Art. 147

- Requisitos fecha de presentacion
- Adaptacion al PLT (similar al Art. 24 Ley 24/2015)

a)
b)

c)

La indicacion de que se solicita un modelo de utilidad.

Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con
el.

Una descripcion de la invencion para la que se solicita el modelo de
utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la
Ley, o la remision a una solicitud presentada con anterioridad.

No incluye que la descripcion puede estar en cualquier idioma

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015
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C- Il: Solicitud y procedimiento de concesion 111

Art. 142 — Asignacion de fecha de presentacion y examen de oficio / Art. 148

- Examen fecha presentacion
- Sin modificaciones relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Referencia Art. 33.2 Ley 24/2015 (Art. 30 Ley 12/1986)

- Examen de oficio y susceptibilidad modelo utilidad
- Sin modificaciones relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Referencia Titulo V, Capitulo | Ley 24/2015 (misma ref. Ley
12/1986): Requisitos solicitud, Designacién inventor, Unidad invencion,
Descripcion invencion, reivindicaciones, Prioridad
- No se efectlia Examen Sustantivo
- Se informa al solicitante de posibles defectos. Si no se corrigen se

deniega la solicitud.
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C- Il: Solicitud y procedimiento de concesion 1V

Art. 143 — Publicacion solicitud / Art. 148.4
- Sin modificaciones
- No existiendo motivos de denegacion o subsanados estos -
Disposicion al pablico (folleto) — anuncio BOPI que incluye
reivindicaciones y dibujos

Art. 144 — Oposiciones a la solicitud / Art. 149 1-3

- Plazo de dos meses desde fecha publicacion

- Motivos: ademas de requisitos legales para concesion:
- falta de novedad, actividad inventiva, aplicacion industrial o

suficiencia descripcion
- No se incluye falta de legitimacion - Tribunales ordinarios
- Modificacion relevante
- Prorroga de dos meses adicionales para presentar pruebas o
completar alegaciones

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015
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C- Il: Solicitud y procedimiento de concesion V

Art. 145 — Procedimiento y resolucion / Art. 149 4-9y 150
- Sin cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Si no hay oposicién - concesion
- Sl hay oposicion -

Se traslada al solicitante para que formule alegaciones y eventualmente
modifique las reivindicaciones

Se trasladan alegaciones al oponente

La OEPM resolvera estimando en todo o en parte o desestimando la(s)
oposicion(es)

Cuando pese a las modificaciones o alegaciones persistan motivos que
impidan en parte o en todo la concesion - nuevo plazo dandole al
solicitante una nueva oportunidad

- Concesion: se anunciara BOPI y los documentos del expediente se pondran a
disposicion del publico, pero no se editara folleto.

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015 6



C- Il: Solicitud y procedimiento de concesion VI

Art. 146 — Recursos / Art. 151
- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Recurso administrativo (Ley 11/1986 - Art. 110 LRJ-PAC)

1. El recurso administrativo contra concesion MU solo podra referirse a cuestiones
que puedan ser resueltas por la Administracion durante el procedimiento de
registro.

2. El recurso administrativo fundado en motivos de denegacion de registro no
examinados de oficio por la Administracion, solo podra interponerse por quienes
hayan sido parte en un procedimiento de oposicidn contra la concesion del
registro basado en dichos motivos, y se dirigira contra el acto resolutorio de la
oposicion planteada

—>So0lo el oponente/solicitante podra interponer recurso contra la concesion del
registro fundado en motivos no examinados de oficio por la administracion.
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C- Il: Solicitud y procedimiento de concesion Vi

Art. 146 — Recursos / Art. 151

2.

. ...A estos efectos podra entenderse desestimada la oposicion si, transcurrido
el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaido resolucién expresa.

Frente a la resolucién de concesion de un MU, la OEPM no podra ejercer de
oficio o0 a instancia de parte la potestad revisora del Art.102 Ley 30/1992
(revision de oficio) si la nulidad se basa en las causas previstas en Art. 145 de
esta Ley (= procedimiento tramitacion MU). Dichas causas solo se podran
hacer valer ante los tribunales.

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015
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C- Il: Solicitud y procedimiento de concesion VI

Art. 147 — Publicacidon de las modificaciones / Art. 151

- Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una
oposicion o de un recurso se publicaran, haciendo el correspondiente
anuncio en el BOPI.

- La publicacion incluira las reivindicaciones del modelo registrado y, en
su caso, una reproduccion de los dibujos.
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C- I11: Efectos de la concesion |

Art. 148 — Contenido del derecho y ejercicio de acciones / Art. 152
- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986

Se mantiene que la proteccion del MU atribuye a su titular los mismos
derechos que la patente

Se mantiene la duracion de 10 afios improrrogables contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud, si bien se especifica que producira
sus efectos a partir de la publicacion de la mencion de su concesion en el
BOPI.

Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los
derechos de exclusiva derivados de un MU solicitado con posterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley sera preciso gue se haya
obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el
IET previsto en el Art. 36.1 para las patentes, referido al objeto de titulo
en el que se funde la accion.
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C- |11: Efectos de la concesion |1

Art. 148 — Contenido del derecho y ejercicio de acciones / Art. 152
- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986

4. El informe, una vez elaborado, sera notificado al peticionario y puesto a
disposicion del publico unido al expediente del modelo.

- En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el
demandado podra pedir la suspension del plazo para contestarla hasta que se
aporte dicho informe de autos.

5. Unavez solicitado el 1ET, y aunque éste no se hubiera aportado todavia, podra
instarse, de conformidad con lo previsto en la Ley y en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la adopcion de medidas provisionales y cautelares, siempre que estas no
consistan en la paralizacion o cesacion de la actividad industrial o comercial del
demandado en relacion con el objeto protegido.
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C- I11: Efectos de la concesion 111

Art. 149 — Nulidad / Art. 153
No hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Las causas de nulidad de un MU

No sea susceptible de proteccion conforme a lo dispuesto en Art. 137 a 140
(invenciones susceptibles, derecho a la proteccion, novedad, actividad
inventiva).

Falta de suficiencia de la descripcion

Adicion de materia

Ampliacion de alcance de proteccion tras la concesion
Cuando el titular no tuviera derecho al mismo

- Si las causas de nulidad solo afectan a una parte del MU, éste quedara limitado
mediante la modificacion de la o las reivindicaciones afectadas y se declarara

parcialmente nulo.
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C- l11: Efectos de la concesion 1V

Art. 150 — Aplicacion de las disposiciones sobre patentes / Art. 154
- No hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986

- Se especifican con mas detalle las normas de las patentes que, en todo caso, serian
aplicables a los MU y se menciona, por ejemplo, la limitacion a instancias del
titular.

Jornada sobre la Ley de Patentes 2015
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RESUMEN FINAL

MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO MODELO UTILIDAD { E
- Equiparacion del estado de la técnica relevante con el exigido para las .
patentes :

- Novedad relativa - novedad absoluta
- Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior

- Ampliacion del area técnica de las invenciones: ‘*@
- Quimica (excluyendo la materia biologica y las sustancias y
composiciones farmacéuticas)
- Procedimiento de tramitacion:
- Seadapta al PLT

- Se mantiene la ausencia de examen sustantivo y la oposicion pre- ' Y
concesion

- Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa del derecho a la
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