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El Gobierno aprueba el Anteprovyvecto de la
nucva IL.ey de Patentes

B
Flwilc-]in]O] 4+

El Consejo de Ministros del pasado viermes aprobd el Anteproyvecto de nueva Ley de Patentes.

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

La Ley busca fomentar v proteger la innovacion en Espana. ofreciendo una altermativa atractiva
para los interesados que opten por la via nacional de proteccion de las invenciones. La nuawva
Leyw ofrece a los empresarios, a los emprendedores individuales v a las instituciones plablicas v
privadas espanolas una alternativa rapida v eficaz para proteger sus innowvaciones mediants
patentes solidas, eliminando las deswventajas comparativas frente a los solicitantes de la via
sUuranea w o de 1l via internacionsl
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1. Claridad normativa

Dispersion de normas:
e Reglamentos y Directivas
Actualizacién  general | Comunitarias: (CCP 1998) |77 =17 (ot entre
de la Ley para adaptarla | ® Sistemas Internacionales: | F-y- 3 EYaT T IRVH-TY TR,
a un contexto nacional | EPO (1986), PCT(1989) OEPM como Autoridad

e internacional que ha |® OMC: Acuerdo Aspectos ]
: q de Derechos APDIC (1995) Busqueda y Examen
cambiado del Sistema

. e Directiva Europea .
sustancialmente desde 98/44/CE sobre nternacional de

1986 Biotecnologia. atentes PCT
e Tratado de Derecho De
patentes, PLT
El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislacion interna a estos cambios para

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

Simplificar el sistema de concesion ® Concesion rapida

de patentes: de patentes fuertes Evitar a los Tribunales

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

e Un unico procedimiento de
concesion

e Con examen previo

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

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

Facilitar al
emprendedor la
decision para
patentar en el
extranjero

e Mayor seguridad
juridica al eliminar la
posibilidad de
monopolios
injustificados

e Evitar gastos
posteriores en
tribunales
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Normativas Nacionales

q

e Ley 2/2011 de Economia Sostenible}

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

Emprendedores y su

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

10 Disposiciones Adicionales

6 Disposiciones Transitorias

1 Disposicion Derogatoria

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

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

Integra la busqueda con el examen técnico

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

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

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

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

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

Mercantil.

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

N

Patentes

Modelos de Utilidad
W]

Certificados complementarios de proteccion de
medicamentos, y su prorroga,

y de productos fitosanitarios

N




Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

Legitimacion

e Las personas naturales o juridicas
e De nacionalidad espafiola

e Extranjeras que residan habitualmente
o tengan un establecimiento industrial
o comercial efectivo y real en territorio
espaiiol

e Extranjeras que se beneficien del CUP
e Extranjeras residentes en la OMC

/i Principio de reciprocidad

s

e Las personas fisicas o juridicas,
incluidas las entidades de
derecho publico
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Requisitos de patentabilidad
Novedad

Divulgaciones inocuas

Desaparecen los ensayos que no impliquen
explotacion u ofrecimiento comercial

Las exhibiciones deben ser en Exposiciones Internacionales

Prioridad

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

PATENTE DEBIL

> 4

Publicacionde
~%  lasolicitud y

_\ “del Informe del
- Estadodela

o TeenicalED) “ pATENTE FUERTE
Concesion/
18 meses (Art. 32 Ley de Patentes) > Denegacion
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Procedimiento Ley 24/2015

1. Admision a
tramite
\

2a. Examen de 3 blicaci

T . Publicacion
4. Examen

2b. Busqueda sustantivo y

\ . Resolucidn

5. Oposicion
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Presentacion de la solicitud

Inicio del Procedimiento En papel
Presentacion de la solicitud MR e rogs
Electréonicamente %% R [@ .
e INSTANCIA DE SOLICITUD Mm“"(:;:“ 12127

1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

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

Administraciones Publicas)




a solicitud

Instancia

Descripcion

Reivindicaciones Tasa de

Dibujos y, ensucaso, @ solicitud vy

las secuencias

bioldgicas de | ET

Resumen

Oficina Espanola
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Materia bioldgica: origen
geografico o fuente de
procedencia

Recurso genético:
informacion que los
usuarios estan obligados a
conservar con arreglo al

Reglamento (UE) n2
511/2014

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

tra m |te Traduccidn en el plazo de 2 meses

desde depésito 2 meses desde

notificacion

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

= OEPM

= Organo competente de C.AA. os datos de identificacion
= Oficina de Correos tacto del solicitant Contesta subsanando:
= Electronicamente 0 contacto del solicitante

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

Requisitos minimos Una indicacion,

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

patente

Falta de pago de las
tasas

1 mes desde
notificacion

Comunicacion
conjunta de defectos

2 meses

Examen de defensa
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Examen técnico de
exclusion de la
patentabilidad

Si el objeto de la solicitud

no esta manifiestamente

y en su totalidad excluido
de la patentabilidad

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

“Examen

de
Oficio
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Bu SqQ eda

Los defectos formales no interrumpiran la busqueda

A 4

Examenes previos a la elaboracion

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

A 4

Requisitos de patentabilidad

Contenido

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

e Antes a peticidon del solicitante )
N

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

e Mencion en BOPI

e Publicacion de un folleto en INVENES )
N

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

Peticion de examen sustantivo
- Se puede presentar desde la presentacion hasta 3 meses

después de publicacion IET

- Exige pago de tasa.
- Posibilidad de presentar observaciones, modificaciones...

hasta fin de plazo.

N\,

Realizacion del examen sustantivo:
- IET+OE es la 12 comunicacidn al solicitante sobre requisitos
- Posibilidad de busqueda complementaria
- Resoluciones:
- Concesion directa
- Denegacion directa
- Persistencia de defectos - Nuevas oportunidades

(2meses)/vista oral

- Resolucion definitiva

N




v
)
c
=
—
T
O
Q.
o

Admitidas a tramite las
oposiciones, se dan
traslado al titular

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

3 meses

Réplica de oponentes

plazo comun de 2
meses

Examen de oposiciones
y contestaciones por
OEPM
Comision de 3
examinadores

Nueva(s) oportunidad(es)
al titular

1 mes

Posible sustitucion por
vista oral

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

concesion

Seis meses desde la publicacidon de la

Oficina Espafiola

de Patentes y Marcas
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(alegaciones ﬁ

la falta de cualquiera
de los requisitos de
patentabilidad

Oficina Espanola

de Patentes y Marcas

( requisitos

la insuficiencia de la
descripcion

En modelo oficial + tasa

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

Suficientemente
motivada
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Reduccidn de un 50 por ciento de las
tasas abonadas por solicitud,
realizacion del informe sobre el Bonificacion del 50% y hasta el 100%
estado de la técnica y examen. si las explotan, de todas las tasas a
Reduccidon del 50 por ciento en las las Universidades Publicas.
tres primeras anualidades

Pyme y Emprendedor \ Universidades Publicas

i

General tasas

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

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




Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

El Modelo de Utilidad en |la Ley
24/2015

Gerardo Penas Garcia
Jefe Area Examen Modelos, Disefios y Semiconductores
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Clarificar el objeto protegible.

Agilizar el procedimiento de
concesion.

Incrementar la seguridad juridica.



Clarificar el objeto protegible

Oficina Espanola
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Alcance positivo

Ley 24/2015

Articulo 137. Invenciones que pueden
ser protegidas como modelos de
utilidad.

Podran protegerse como modelos de
utilidad, de acuerdo con lo dispuesto
en este Titulo, las invenciones
industrialmente aplicables que,
siendo nuevas e implicando actividad
inventiva, consisten en dar a un
objeto o producto una configuracion,
estructura o composicion de la que
resulte alguna ventaja practicamente
apreciable para su uso o fabricacion.

Ley 11/1986

Articulo 143.1. Seran protegibles como modelos de
utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente
titulo, las invenciones que, siendo nuevas e
implicando una actividad inventiva, consisten en
dar a un objeto una configuracion, estructura o
constitucion de la que resulte alguna ventaja
practicamente apreciable para su uso o fabricacion.
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Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

1 4

Sl...invenciones QUE

. consisten en dar a un objeto o producto una configuracién, estructura o
composicion

resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o
fabricacion.

»  industrialmente aplicables
»  nuevas e implicando actividad inventiva,
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Alcance positivo
Producto:

> La determinacion del alcance positivo —y por tanto, de la
modalidad adecuada- sera realizada en el contexto de un
examen técnico por un examinador técnico.

> Eliminacion del requisito de “corporeidad”.

» Las “Product by-process claims® son reivindicaciones de
producto, es decir, protegibles como modelo de utilidad (ya se
admiten actualmente).

> Art.58.1.a): el modelo de utilidad confiere a su titular el derecho
a impedir: la fabricacion, el ofrecimiento para la venta, la
Introduccion en el comercio o la utilizacion de un producto
objeto del modelo de utilidad...

Oficina
de Patente

a Espaniola
s y Marcas
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Alcance positivo: problem&
de interpretacion.

Configuracion:

“Disposicion de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades
anejas.”

Interpretacion: cuando la forma externa del MU se altera o modifica para obtener un efecto
externo: herramientas, utensilios, etc

Estructura:
“Distribucion de las partes del cuerpo o de otra cosa.”

Interpretacion: cuando la distribucion o disposicion interna de los diferentes elementos de un
MU se altera o modifica para obtener un efecto técnico: dispositivos, maquinas o sus
partes.

Composicion:
“Accion y efecto de componer.”
1. tr. Formar de varias cosas una, juntandolas y colocandolas con cierto modo y orden.

Interpretacion: cambios en la composicion de un producto o en laforma de componer un
objeto.
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Clarificar el objeto protegible

Delimitacion negativa

Exposicion de motivos:

También se amplia el area de lo que puede protegerse como modelo de
utilidad, hasta ahora practicamente restringido al campo de la mecanica,
excluyendo tan solo, ademas de los
que también lo estaban, las
, entendiendo por tales las

destinadas a su

La exclusion se mantiene para estos sectores debido a sus
especiales caracteristicas, pero no para el resto de los productos
quimicos, sustancias o0 composiciones, que podran acogerse a esta
modalidad de proteccion.



Clarificar el objeto protegible [ —

Delimitacion negativa
Ley 24/2015 Ley 11/1986

Articulo 137. Invenciones que pueden ser
protegidas como modelos de utilidad.

Articulo 143.3. No podran ser protegidas como modelos de
2. No podran ser protegidas como utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades
modelos de utilidad ademas de las vegetales

materias e invenciones excluidas de
patentabilidad en aplicacion de los
articulos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones
de procedimiento, las que recaigan sobre
materia biolégica y las sustancias y
composiciones farmacéuticas.

NO podran:

articulos 4y 5 de esta Ley,
* lasinvenciones de procedimiento,
* |as que recaigan sobre materia biolégica
e sustancias y composiciones farmacéuticas.
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Delimitacion negativa

1.-¢ Qué es un procedimiento?

JInterpretacion restringida del concepto “procedimiento” como en Alemania.
(Federal Supreme Court 2004 GRUR 495 - Signal sequence [Signalfolge]).

-Jurisprudencia espafola producto/procedimiento: Sala Tercera del T.Supremo de
13 de octubre de 1975 delimita el concepto de procedimiento quimico o
farmaceéutico:

."el procedimiento quimico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de
tres elementos:

-la sustancia basica de que se parte.
-.Los medios de actuacion sobre esa sustancia.
-El producto final o resultado.”

.Las reivindicaciones del tipo “medios para +funcién”, en principio, no definen
un procedimiento.



Delimitacion negativa [ |
2.-; Qué es materia biolégica?

-Articulo 4.3.

A los efectos de la presente Ley, se entendera por «materia biolégica» la
materia que contenga informacion genética autorreproducible o reproducible
en un sistema biolégico...

IS GERMAN UTILITY MODEL PROTECTION AVAILABLE FOR BIOTECHNOLOGY INVENTIONS?
http://www.grundipg.com/files/German_Utility Model_Protection__ 2006 _.pdf

“According to our analysis, the following examples may represent the kinds of biotechnological inventions protectable by a German
utility model: all types of peptides (including antibodies and hormones), biotechnological inventions having an ambivalent character (for
example, nucleic acid and peptide arrays and beads for the isolation of nucleic acids), and any kind of pharmaceutical substance
involving biotechnological products, or the use of such products for a specified medical indication.”
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Delimitacion negativa
3.-¢ Qué es una sustancia o composicion farmacéutica?

Sustancia de origen animal, biolégico (sueros y vacunas), quimico, organico e
inorganico) o vegetal, asi como cualquier agregacion de las mismas, siempre
y cuando se puedan destinar a la prevencion o al tratamiento de las
enfermedades animales o0 humanas.

4.-; Qué NO es una sustancia o composicion farmacéutica?

- Productos dietéticos.
- Productos cosméticos.
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Requisitos objetivos
Novedad

Articulo 139. Estado de la técnica.

1. 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, sera el mismo que el establecido en el

articulo 6.2 para las patentes de invencion. (vid art. 6,2."..todo o que antes de la

fecha de presentacion de la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en Espafia o en el
extranjero por una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio)

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. (vid art. 6,3 ...solicitudes espafiolas de patentes o de modelos de utilidad, de

solicitudes de patentes europeas que designen a Espaiia y de solicitudes de patente internacionales
PCT que hayan entrado en fase nacional en Espafia, 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 espafiol en aquella fecha o lo sean en otra posterior.)



‘atentes y Marcas

Requisitos objetivos [

Actividad inventiva

Articulo 140. Actividad inventiva.

1. 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.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los
mencionados en el articulo 139.2 no seran tomados en
consideracion para decidir sobre la existencia de la actividad
inventiva.
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Clarificar el objeto protegible.

Agilizar el procedimiento de
concesion.

Incrementar la seguridad juridica.
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Procedimiento de Concesion

Presentacion
Admision a tramite
Examen de oficio
Publicacion
Oposiciones de terceros

Respuesta a Oposiciones

Resolucién: Concesion o Denegacion
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Examen de oficio

* Aspectos formales (que contenga instancia con datos correctos, descripcion
con todos sus apartados y numeracion de lineas, reivindicaciones
numeradas, dibujos, tasa, autorizacion)...

e Aspectos técnicos (descripcion clara, reivindicaciones basadas en la
descripcidon que definen el objeto a proteger, unidad de invencidn)...

e Modalidad correcta.

m
r Denegacion

subsana
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Presentacion de oposiciones con la ley 24/2015

% ¢éQuién?

Cualquier persona

2 meses desde la
publicacion de la
solicitud en el BOPI +
una prorroga de
otros 2 meses

B Documentos

Todo lo divulgado en
el mundo antes de la
fecha de
presentacion de la
solicitud

Resolucion
Con publicacién en
BOPI de
modificaciones

Recepcion Examen

Réplica Contestacion
oponentes solicitante

Traslado
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Clarificar el objeto protegible.

Agilizar el procedimiento de
concesion.

Incrementar la seguridad juridica.



Ejercicio de acciones [

Articulo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

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.



Ejercicio de acciones [

Comentarios al art. 148. Ejercicio de acciones
» EI'lET vendra acompaiiado de una opinion escrita.

> Posibilidad de modificar reivindicaciones tras un IET parcialmente
negativo
» Limitaciones si ya esta concedido.
» Como respuesta a un examen formal u oposiciones si no lo esta.

> Un tercero podra pedir un IET

» Oportunidad de obtener un derecho con IET y sometido a
oposiciones. Maxima flexibilidad.
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En resumen...

La Ley 24/2015:

« Amplia el ambito proteccion del M.U.
« Exige novedad mundial.

« En la fase de oposicion, exige un comité de tres expertos y da
oportunidad de réplica a los oponentes.

« Establece la obligatoriedad de pedir I.E.T. para ejercer acciones judiciales.
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Novedades en el Sector
Farmacéutico: segundo uso, CCPs

Gabriel Gonzalez Limas
Jefe Area Examen de Patentes Quimicas



Oficina Espanola

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. [ de Parentes y Marcas

Articulo 5. Excepciones a la patentabilidad.

No podran ser objeto de patente:

4. Los meétodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal,
y los meétodos de diagnoéstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposicion no
sera aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las
invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en practica de tales métodos.

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

Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo
mediante un procedimiento tecnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen,
podra considerarse como una invencién patentable, aun en el caso de que la estructura de
dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicacion industrial de una secuencia total o parcial de un gen debera figurar
xplicitamente en la solicitud de patente.
6. Una mera secuencia de acido desoxirribonucleico (ADN) sin indicacion de funcion
lologica alguna.




Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

ANEXO

Requisitos formales de la solicitud de patente

3. Contenido de los documentos:

1) Formalidades en reacion con las stas de Secuencias d aminoacidos y acidos
NUcleios: seran de aplicacion 35 nommas ST, que en este sentido hiaya publicado a OV
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Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. [ de Parentes y Marcas

Articulo 6. Novedad.

1. Se considera que una invencion es nueva cuando no esta comprendida en el
estado de la técnica.

2. El estado de la técnica esta constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en Espana o en el
extranjero por una descripciéon escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las
solicitudes espanolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes
europeas que designen a Espana y de solicitudes de patente internacionales PCT que
hayan entrado en fase nacional en Espana, 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 espanol 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

esos metodos 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

0 composicion de las senaladas en el apartado 4 para una utilizacion determinada en

alguno de los métodos mencionados en el articulo 5.4 siempre que dicha utilizacién no

esté comprendida en el estado de la técnica.




Reivindicaciones (

Compuesto X para su uso como medicamento
Compuesto X para su uso como analgésico

Compuesto X para su uso en el tratamiento de
la enfermedad Y

Composicion A que contiene X para su uso en el
tratamiento de la enfermedad Y

Medicamento (composicion farmacéutica) que
contiene el compuesto X

de Patentes y Marcas
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@ Uso de X para preparar un medicamento
destinado al tratamiento de la enfermedad Y

.- Uso de [a leptina o de una variante biologicamente activa de a leptina para
[ fabricacion de un medicamento para el tratamiento de traumatismos del

Sistema Nervioso Central (SNC) y/o del dolor neuropatico.




Oficina Espanola
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Articulo 23. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de patente debera contener:

2. Cuando la invencion se refiera a materia biologica de origen vegetal o animal la
solicitud debera incluir la mencion de su origen geografico o la fuente de procedencia de
dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta informacion no prejuzgara la validez
de la patente.

En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.° 511/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de
los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y
participacion justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilizacion en la
Unidn, la solicitud de patente debera asimismo contener, en la medida en que
reglamentariamente se determine, la informacion que los usuarios de tales recursos vienen
obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada. La referida informacion
tampoco prejuzgara la validez de la patente.
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REGLAMENTO (UE) N° 511/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 16 de abril de 2014

relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre al acceso a
los recursos genéticos y participacion justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilizacién en la Union

CAPITULO 11
CUMPLIMIENTO POR LOS USUARIOS
Articulo 4
Obligaciones de los usuarios

1.  Los usuarios actuardn con la debida diligencia para asegurarse de que el acceso a los recursos genéticos y a los
conocimientos tradicionales asociados a tales recursos que ellos utilizan sea conforme con los requisitos legislativos o
reglamentarios aplicables en materia de acceso y participacion en los beneficios, y de que se establezca una participacion
justa v equitativa en los beneficios en unas condiciones mutuamente acordadas, con arreglo a los requisitos legislativos o
reglamentarios aplicables.

2. Los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a tales recursos unicamente serdn transferidos y

utilizados en condiciones mutuamente acordadas, cuando estas sean exigidas con arreglo a los requisitos legislativos o
reglamentarios aplicables.

3. A efectos del apartado 1, los usuarios buscardn, conservardn y transferirdan a los siguientes usuarios:

a) el certificado de conformidad reconocido a nivel internacional, asi como informacion sobre el contenido de las
condiciones mutuamente acordadas para los siguientes usuarios, o

b) si no tienen a su disposicion el certificado de conformidad reconocido a nivel internacional, la informacién y los
documentos _corresnondientes sahre:
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REGLAMENTO DE EjECUCl()N (UE) 2015/]866 DE LA COMISION
de 13 de octubre de 2015

por el que se establecen normas detalladas para la aplicacién del Reglamento (UE) n° 511/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al registro de colecciones, la supervision del
cumplimiento por los usuarios y la aplicacién de mejores pricticas

Articulo 5

Declaraciéon de diligencia debida en la etapa de financiacion de la investigacion

Articulo 6

Declaracion de diligencia debida en la etapa final de elaboracion de un producto



Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

MINISTERIO DE AGRICULTURAYY PESCA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos
genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilizacion.

Articulo 14. Ejercicio de la diligencia debida por los usuarios.

3. EI ejercicio de diligencia debida por los usuarios de recursos geneéticos y
conocimientos tradicionales asociados a dichos recursos cuando soliciten una patente
estara sujeto a las siguientes condiciones:

b) La Oficina Espanola de Patentes y Marcas constatara el cumplimiento por parte
del usuario de la presentacion de la declaracion de diligencia debida mediante la solicitud
en sus procedimientos y formularios de la informacion que justifique la realizacion de la
declaracion conforme al apartado a). El incumplimiento por parte del usuario con la
obligacion de presentacion de la declaracion de diligencia debida no prejuzgara la validez
de la patente ni paralizara la tramitacion de su solicitud de patente, tal como dispone el
articulo 23.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, sin perjuicio de |la obligacion
de colaboracion establecida en el apartado siguiente.



Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Articulo 2. Requisitos de la instancia de la solicitud de patente.

g) Cuando la invencion se refiera a una materia biolégica no accesible al publico, o a
su utilizacion, y no pueda ser descrita en la solicitud de patente, y esta haya sido
depositada en una institucion reconocida legalmente para ello, debera indicarse la
institucion de depdosito, el pais, la fecha de depo6sito y el numero de depoésito otorgado por
la institucion de depdsito.

h) Cuando la invencion se refiera a materia biolégica, se indicara su origen geografico
o la fuente de procedencia de dicha materia, si estos datos fueran conocidos.

Cuando la invencion se refiera a un recurso genético o a un conocimiento tradicional
asociado a dicho recurso cubierto por el Reglamento (UE) n.° 511/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de
los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos geneticos y participacion
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilizacion en la Union, se indicara
si se ha utilizado un recurso genético o un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso.
En caso afirmativo, cuando proceda, se hara constar el numero de registro que justifique la
presentacion de la declaracion de diligencia debida de conformidad con el articulo 14. 3 el
Real Decreto 124/2017, 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos geneticos
procedentes de taxones silvestres y al control de la utilizacion.

En cualquier caso, estas informaciones no prejuzgaran la validez de la patente, tal
como dispone el articulo 23.2 de la Ley.
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Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. iiana AW

Articulo 56. Accesibilidad de la materia biologica.
1. La materia biologica depositada a que se refiere el articulo 27 sera accesible:

a) Antes de la primera publicacion de la solicitud de patente, s6lo a quien tenga
derecho a consultar el expediente de acuerdo con lo establecido en el articulo anterior.

b) Entre la primera publicacion de la solicitud y la concesion de la patente, a toda
persona que lo solicite o unicamente a un experto independiente si asi lo pide el solicitante
de la patente.

c) Tras la concesion de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a toda
persona que lo solicite.

2. El acceso se realizara mediante la entrega de una muestra de la materia biolégica
depositada, siempre y cuando la persona que lo solicite se comprometa mientras duren los
efectos de la patente:

a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia biolégica depositada o
de una materia derivada de la misma, y

b) A no utilizar muestra alguna de la materia biolégica depositada, o derivada de la
misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del solicitante o del
titular de la patente a dicho compromiso.

3. En caso de denegacion o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia
depositada quedara limitado, a peticion del solicitante y durante veinte afios contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud de la patente, a un experto independiente.

‘ En este caso sera de aplicacion lo dispuesto en el apartado 2.

4. Las peticiones del solicitante a que se refieren el parrafo b) del apartado 1 y el |
apartado 3 solo podran presentarse hasta la fecha en que se consideren concluidos los
preparativos técnicos para la publicacion de la solicitud de patente.



Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento e
para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. '

Articulo 6. Figura del experto independiente.

1. EIl solicitante podra realizar una peticion a la Oficina Espanola de Patentes y
Marcas hasta la finalizacion de los preparativos técnicos para la publicaciéon de la solicitud
de patente, para que el acceso a la materia bioldgica depositada al que se refiere el
articulo 56 de la Ley se lleve a cabo unicamente a través del suministro de la muestra a un
experto independiente. Este acceso se lleve a cabo en los siguientes plazos:

a) Hasta la publicacion de la mencion de la concesion de la patente o, cuando sea
aplicable,

b) Durante veinte anos desde la fecha de presentacion, si la solicitud se deniega o se
retira, o se considera retirada.

2. Podra ser nombrado como experto independiente, a los fines de lo previsto en el
articulo 56 de la Ley:

a) Cualquier persona fisica, siempre que el peticionario demuestre en el momento de
hacer la peticion que dicho nombramiento tiene la aprobacion del solicitante de la patente.

b) Cualquier persona fisica que tenga el reconocimiento de experio independiente
por el Director de la Oficina Esparnola de Patentes y Marcas.

El nombramiento debera ir acompanado de una declaraciéon del experto independiente
por la cual se compromete frente al solicitante a respetar lo establecido en el articulo 56 de
la Ley, bien hasta que caduque la patente o bien hasta la fecha indicada en el parrafo b)
del apartado 1 del presente articulo si la solicitud se deniega o se retira, o se considera
retirada. En este sentido, el peticionario de la muestra debera ser considerado como un
tercero y se aplicara lo dispuesto en el articulo 56.2 de la Ley.

3. La peticion a la que se refiere el apartado 1 se presentara ante la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas. Se comprobara que se ha presentado una solicitud de patente que
se refiere a una materia biolégica depositada y que el peticionario o el experto
independiente nombrado por el solicitante estan autorizados a recibir una muestra de
dicho material.



Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. [

Articulo 1. Objeto ci fa Ley.

Para la proteccion de [as invenciones industriales se concederan, de acugrdo con lo
dispuesto en la presente Ley, los siguientes titulos de Propiedad Industrial:

a) Pater
) Mode

tes de invencion.
05 de utlidad.

) Certiicados complementarios de proteccion de medicamentos y de productos

fitosanitarios.



Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. [

Titulo V. Solicitud y procedimiento de concesion.

Gapitulo IV. Certificados complementarios de proteccion de medicamentos
productos fitosanitarios.

Articulo 45.  Solicitudes.
Articulo 46. Tramitacion.,
Articulo 47.  Mantenimiento.




Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. g Fiese

Certificados complementarios de proteccion de medicamentos y productos
fitosanitarios

Articulo 45. Solicitudes.

1. Las solicitudes de certificados complementarios de proteccion de medicamentos,
las de préorroga de los mismos, y las de certificados complementarios de protecciéon de
productos fitosanitarios, se dirigiran a la Oficina Espanola de Patentes y Marcas en el
modelo normalizado puesto a disposicion de los usuarios por la Oficina en el que se haran
constar 1as deciaraciones y datos previstos en la normativa comunitaria tal como hayan
sido desarrollados reglamentariamente.

2. Las solicitudes de certificados complementarios de proteccion y de su prorroga
estaran sujetas al pago de la tasa correspondiente.

Aurticulo 46. Tramitacion.

1. La Oficina Espanola de Patentes y Marcas comprobara si la solicitud de certificado
y el producto a que se refiere, o la de prorroga en su caso, cumplen los requisitos
establecidos en la normativa comunitaria. La Oficina no investigara de oficio si la

autorizacion de comercializacion es la primera Como medicamento O producto fitosanitario
en 1a Union Europea.

2. Si la solicitud y el producto objeto del certificado o la de su prorroga cumplen las
condiciones establecidas en la normativa comunitaria. Ia Oficina los concedera. En caso
contrario se comunicaran los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus
alegaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca. Cuando los defectos no
se corrijan en plazo y la Oficina considere que persisten las objeciones senaladas en Ia
notificacion. se denegara Ia solicitud.

Tanto la solicitud como Ia resolucion final se publicaran en el «Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial», de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. Contra las
resoluciones de la Oficina podra interponerse recurso de alzada de acuerdo con lo previsto
en el regimen juridico de las Administraciones Publicas, y del Procedimiento Administrativo
Comun y la disposicion adicional primera de esta Ley.

Articulo 47. Mantenimiento.

La tasa de mantenimiento del certificado complementario de proteccion se efectuara
en un solo pago, cuya cuantia se fijara en funcion de la duracion del certificado.




Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento e
para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. '

Articulo 54. Presentacion de la solicitud.

1. La solicitud de certificado complementario de proteccion o de su prorroga, se
presentara en el modelo oficial, y debera contener:

a) Cuando la solicitud se refiera a medicamentos:

i. Lo establecido en el articulo 8 del Reglamento (CE) n.° 469/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de
proteccion para los medicamentos (en adelante, Reglamento (CE) n.° 469/2009).

ii. Informacion de gue el producto esta protegido por la patente de base designada
por su titular a los fines del procedimiento de obtencion del certificado.

b) <Cuando la solicitud se refiera a productos fitosanitarios:

i. Lo establecido en el articulo 8 del Reglamento (CE) n.® 1610/96 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado
complementario de proteccion para los productos fitosanitarios (en adelante, Reglamento
(CE) n.® 1610/96).

ii. Informacion de que el producto esta protegido por la patente de base designada

por su fitular a los hines del procealmlenfo de obtencion del certficado.

c) Cuando la solicitud se refiera a una prorroga de un certificado complementario de
proteccion de medicamento:

i. Lo establecido en el articulo 8, apartado d), del Reglamento (CE) n.° 469/2009.
ii. Declaracion resgonsable sobre el contenido de los documentos anrtados con

indicacion de los Estados miembros de la Union Europea a los que correspondan.
d) La firma del solicitante o de su representante.

2. La presentacion de la solicitud de certificado complementario de proteccion o de
su prorroga implicara el pago de la tasa correspondiente.



Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento [ Ofsn pinois

de Patentes y Marcas

para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Articulo 55.  Examen de formalidacdes y publicacion de la solicitud.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas comprobara si se ha abonado la tasa
por la solicitud de certificado complementario de proteccion o su prorroga y si se retinen
los datos necesarios para la publicacion previstos en el articulo 9 del Reglamento (CE)
n.° 1610/96 o del articulo 9 del Reglamento (CE) n.° 469/2009. En caso de que se detecte
algun defecto, se notificaran al solicitante, otorgandole un plazo de diez dias desde la
publicacion del defecto en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» para que mejore
la solicitud, con indicacion de que si asi no lo hiciera se denegara la solicitud.

2. Una vez superado el examen, dentro del plazo de tres meses la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas publicara en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» la solicitud
de certificado complementario de proteccion o de prérroga de acuerdo con lo establecido
en el articulo 9 del Reglamento (CE) n.° 469/2009 y en el articulo 9 del Reglamento (CE)
n.° 1610/96.




Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento [ O R
para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. '

Articulo 56. Examen de la solicitud.

1. Una vez publicada la solicitud, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
comprobara si la solicitud de certificado complementario de proteccion o su prérroga y
el producto a que se refiere cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (CE)
n.° 469/2009 y el Reglamento (CE) n.° 1610/96. No se comprobara de oficio si la
autorizacion de comercializacion es la primera autorizacion como medicamento o producto
fitosanitario en la Union Europea.

2. Sise detectaran irregularidades en la documentacion o si la solicitud o el objeto de
la misma no reunen las condiciones respectivamente establecidas en el Reglamento (CE)
n.° 469/2009 o el Reglamento (CE) n.° 1610/96, se comunicaran los defectos al solicitante
para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo de dos meses a contar desde
su publicacién en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial», con indicacion de que si
no los subsana se denegara la solicitud.

3. Cuando los defectos no se subsanen o se considere que persisten las objeciones
sefialadas en la notificacion, se denegara la solicitud de certificado complementario de
proteccion o la solicitud de prorroga, indicando los motivos, y se publicara la resolucion en
el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial».




Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento [ ?‘H‘;"N‘
para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Aticulo §7. - Conogsion del certificado complementario c proteccion o d a proroga

o1 [a soliitud del certificado complementario de proteccion o de fa prormoga y ¢
producto al que se refiere cumplen [as condiciongs establecidas en fa nomafiva
comunitaria, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas concederd el certricado o I
prérroga y publicard en el «Boletin Oficial de Ia Propiedad Industrialy [a resolucion de
coneesion sequn lo establecido en el articulo 11 del Reglamento (CE) n.” 46912009y en el
articulo 11 del Reglamento (CE) n.* 1610/%.




Oficina Espanola

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. [ de Parentes y Marcas

Articulo 184. Anualidades y tasa de mantenimiento.

1. Para mantener en vigor una patente 0 un modelo de utilidad o un certificado
complementario de proteccion, el solicitante o el titular del mismo debera abonar las
anualidades, o en el caso de los certificados complementarios la tasa de mantenimiento,
que figuran en el anexo mencionado en el articulo 182.1.

5. La fecha de devengo de la tasa de mantenimiento de los certificados
complementarios de proteccion o de su prorroga sera la de su entrada en vigor.

Cuando la fecha de devengo sea anterior a la de publicacion en el «Boletin Oficial de
la propiedad Industrial» de la concesion del certificado o, en su caso de la prorroga, el
pago debera realizarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicacion.

Cuando la fecha de devengo coincida 0 sea posterior a dicha fecha de publicacion el
pago debera efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo.

Vencido el plazo para el pago de la tasa de mantenimiento sin haber hecho efectivo su
importe, se podra abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis
meses siguiente.



“ Oficina Espanola
Al"fiCUlO 52 ) ‘ 1986 [ de Patentes y Marcas
Ley 11/

1. Los derechos contenidos por la patente no se extienden:

a) A los actos realizados en un ambito privado y con fines no
comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al
objeto de la invencion patentada, en particular los estudios y ensayos
realizados para la autorizacion de medicamentos genéricos, en Espaiia
o fuera de Espaiia, y los consiguientes requisitos prdcticos, incluidos
la preparacion, obtencion y utilizacion del principio activo para estos
fines.

(Redactada conforme a la disposicion final sequnda Ley 29/2006, de 26 de julio,
de garantias y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios)

c) A la preparacion de medicamentos realizada en las farmacias
extempordneamente y por unidad en ejecucion de una receta médica
ni a los actos relativos a los medicamentos asi preparados.



Oficina Espanola

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. [
Articulo 61. Limites generales y agotamiento del derecho de patente.

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

a) Alos actos realizados en un ambito privado y con fines no comerciales.

b) Alos actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de Ia
invencion patentada.

¢) Alarealizacion de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorizacion
de comercializacion de medicamentos en Esparia o fuera de Espafia, y los consiguientes
requisitos practicos, incluida la preparacion, obtencion y utilizacion del principio activo para
estos fines.

d) Alapreparacion de medicamentos realizada en las farmacias extemporaneamente
¥ por unidad en ejecucion de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos
asi preparados.



MODELO DE UTILIDAD
("pequeiia patente™)

1986v
TITULO XIV

 Modelos de uitidad

Ley 11/

¢

Articulo 143

. Serdn protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente titulo, las invenciones que, siendo
nuevas ¢ implicando una actividad inventiva, consisten en dara un
objeto una configuracion, estructura 0-constitucion de la que
resulte alguna ventaja précticamente apreciable para su uso 0
fabricacion. S

2, En particular, podrén protegerse como modelos de utilidad
los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o
‘partes de los mismos, que rednan los requisitos enurciados en el
apartado anterior. o

3. No podran ser protegidas como modelos-de utiidad las
invericionss d¢ procedimiento y las variedades vegetales que
puedan acogerse a la Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre
Proteccién de Obtenciones Vegetales.

Oficina Espanola

TITULO Xl
Modelos de utilidad

CAPITULO |

Objeto y requisitos de proteccion

Atticulo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

1. Podran protegerse como modelos de uflidad, de acuerdo con o dispuesto en este
Titulo, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando
actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuracion, estructura
0 composicion de [a que resulte alguna ventaja pracficamente apreciable para su uso 0
fabricacion,

2. No podran ser protegidas como modelos de ufilidad ademas de las matenias &
Invenciones excluidas de patentabilidad en aplicacion de los articulos 4 y 3 de esta Ley, las
invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biologica y las sustancias
composiciones farmaceuticas.

de Patentes y Marcas



Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

Invenciones laborales, licencias y
cesiones

Raquel Sampedro Calle
Jefe Area Juridica, Patente Europea y PCT



Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas

Derecho a la patente

Inventor
Derecho a la

patente

Causahabiente

w Solicitante tiene derecho a la patente

 Obligacion de declarar la forma de obtencion del

derecho cuando el solicitante no sea inventor

=  Contrato
"  |nvencion laboral
= Sucesion...
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Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

Invenciones bajo relacion de empl®o o
servicios

Asumibles por
empresario (Art.
17 NLP)

Empleado (Art.
16 NLP)

Empresario (Art.
15 NLP)

Presuncion laboralidad
De las invenciones respecto de las que se solicita patente en el aio
tras cese de contrato
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Las invenciones:

—> realizadas durante la vigencia de
un contrato o relacion de empleo o
de servicios

— fruto de una actividad de
investigacion explicita o
implicitamente constitutiva del
objeto del contrato

Oficina Espafiola

de Patentes y Marcas

Invenciones bajo relacion de empleo o
servicios

Titularidad del empresario

- no tendra derecho a una
remuneracion suplementaria por su
realizacion,

- si la tendra si su aportacion personal
a lainvenciony la importancia de la
misma para el empresario exceden de
manera evidente del contenido
explicito o implicito de su contrato o
relacion de empleo.
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Invenciones bajo relacion de emplgo o

Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

servicios

Asumibles por el empresario

Las invenciones:

— relacionadas con la actividad
profesional del empleado en Ia
empresay

— en su obtencidn hubiesen
influido predominantemente
conocimientos adquiridos dentro
de la empresa o la utilizacion de
medios proporcionados por ésta

- compensacion econdomica justa
segun:

e |a importancia industrial y comercial del
invento y

e teniendo en cuenta el valor de los medios o
conocimientos facilitados por la empresa y
las aportaciones propias del empleado.

* podra consistir en una participacion en los
beneficios por la explotacién o por la cesidon
por parte de la empresa de sus derechos
sobre dicha invencién

81



Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas

Invenciones bajo relacion de empl[o
servicios

Titularidad del empleado

Resto de invenciones
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Oficina Espanola

de Patentes y Marcas

Invenciones bajo relacion de emplgo o
servicios

Obligaciones

Del empleado:

informar al empresario de la conclusion de la invencion
mediante comunicacion escrita

con los datos e informes necesarios para que éste pueda
ejercitar los derechos que le correspondan

en el plazo de un mes

Consecuencias:

- incumplimiento <= pérdida de los derechos
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Oficina Espanola

de Patentes y Marcas

Invenciones bajo relacion de empl®o o
servicios

Obligaciones

Del empresario en invenciones asumibles:

- comunicacion escrita sobre su voluntad de asumir la titularidad de la
invencion o de reservarse un derecho de utilizacion

- en el plazo de 3 meses desde la comunicacion del trabajador

Consecuencias:
- Si asume titularidad pero no presenta la patente en un plazo adicional
razonable fijado con el empleado

— el empleado podra presentar la solicitud de patente en nombre y por
cuenta del empresario
- Si falta de comunicacidn escrita del empresario asumiendo titularidad

— caducara el derecho del empresario y el empleado podra presentar la

solicitud de patente
84



Oficina Espafiola

de Patentes y Marcas

Invenciones bajo relacion de empl®o o

servicios

Derechos

Derecho del empleado a reclamar compensacion

- por mejoras técnicas no patentables protegidas como secreto industrial
gue correspondan o sean asumibles por el empresario

- ofrezcan al empleador una posicion ventajosa

85
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de Patentes y Marcas

Invenciones de personal investigadOr de
UP vy EPI

Obligaciones

Deber de Comunicacion:

- Investigador

* 3 meses desde conclusiéon de la invencion
* incumplimiento = pérdida derechos
- Organismo/Entidad Publica
* 3 meses desde comunicacion del investigador
e comunicacion de voluntad de mantener derecho sobre la
invencion (patente o secreto industrial)
e prohibicidn publicacion resultado investigacion
e falta comunicacion - el autor tendra derecho a solicitar la

patente
86
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de Patentes y Marcas

Invenciones de personal investigadOr de
UP vy EPI

Derechos

- Organismo/Entidad Publica
» Asumir la titularidad patente
» mantener el secreto industrial
» ceder la titularidad al investigador y reservarse licencia
de explotacion o reservarse participacion en beneficios

- Investigador
» Participar en beneficios de explotacion o de cesidn
» Ser titulares si la entidad les cede el derecho
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de Patentes y Marcas

Negocios juridicos

Principios generales
Tanto la solicitud de patente

Al PR i Aplicacion principios

transmisibles y podran darse les del d h
en garantia o ser objeto de generales ael derecho

El contenido y limites de
Supresion de la exigencia los contratos de licencia
del documento publico estaran sujetos a las

registral (publicidad o .
otros derechos reales, 8 (p : en la formalizacion de normas nacionales o

licencias, opciones de calificacion registral,
compra, embargos, otros cierre registral...).
negocios juridicos o medidas
que resulten del
procedimiento de ejecucion.

transferencias y licencias comunitarias de Derecho
de la Competencia.
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de Patentes y Marcas

Clases de licencias obligatorias

Falta o insuficiencia de explotacion

Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtencion
vegetal

Necesidad de poner término a practicas anticompetitivas

Motivos de interés publico

Fabricacion de productos farmacéuticos destinados a la exportacion a paises
con problemas de salud publica




Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

Licencias obligatorias

Simplificacion del procedimiento
Se simplifica el procedimiento de concesion de licencias obligatorias.
" Las partes pueden designar un mediador comun o bien nombrar cada

una un experto. Un tercer experto es nombrado por la OEPM para
acordar las condiciones de la licencia con los expertos nombrados por las

partes.
= A falta de acuerdo, la OEPM resolvera sobre |la concesién de la licencia.
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La nueva Ley de Patentes y los
Agentes de Propiedad Industrial

Alejandra Gonzdlez Fernandez
Jefa de Area de Coordinacidn Juridica
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de Patentes y Marcas

[
Novedades
~  Adaptacién denormatva

—  Inscripcion de Sociedades Profesionales




. ADAPTACION DE NORMATIVA

Las modificaciones que ahora se introducen referidas a los
Agentes de |la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/
2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, regulando las normas
basicas de acceso y ejercicio de la representacion
profesional en el marco de la trasposicion de la Directiva
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interiory
de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el
reconocimiento de cualificaciones profesionales 36/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo y al Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone.

93



1. INSCRIPCION DE SOCIEDADES

PROFESIONALES

Arts. 176 LPy 111 LP:

unico requisito: un socio API

Declaracion responsable (con nombre de la persona
juridica, numero de identificacion fiscal, domicilio
social, domicilio a efectos de notificaciones, mencion
de que la persona juridica esta inscrita como Sociedad
Profesional asi como los datos del socio Agente de |la
Propiedad Industrial ejerciente)

Comunicacion a OEPM sobre cambios en la

condicion del socio APl y en denominacion social.
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de Patentes y Marcas

Il. REDUCCION DE CARGAS
ADMINISTRATIVAS

Supresion de los requisitos de:
Constitucion de fianza a disposicion de la Oficina

Seguro de responsabilidad civil
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de Patentes y Marcas

V. DEBER DE
CONFIDENCIALIDAD

Art. 176.5 LP. Inspirado en CPE.
Deber de confidencialidad y derecho a
negarse a divulgar comunicaciones

intercambiadas con sus clientes.

Alcanza a representantes que no sean APIs.
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V. REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA LAS TRADUCCIONES

D.F 52 RLP: Prevision de OM del MINETAD previo informe a la Comision
Delegada del Gobierno para Asuntos Econdmicos en el plazo de 12
meses desde |la fecha de entrada en vigor del RLP, que fije requisitos y
condiciones en que otros habilitados, distintos de los facultados por los
arts. 154.2 y 169.2 LP, podran realizar las traducciones de patentes
europeas y solicitudes internacionales de patentes.

En su defecto quedaran habilitados los profesionales cuya titulacion
habilite para la realizacion de traducciones en la lengua extranjera
para la que se requiera la traduccidn, asi como los que dispongan de un
grado que haya sido impartido integramente en la lengua para la que
se requiera la traduccion.

Garantias para |la autenticidad y fidelidad de las traducciones. 97
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Se mantiene:

Pruebas de aptitud para ser API
Delegacion de la representacion

Empleados y auxiliares de los APls y
representantes

Formacion continua
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Muchas gracias Youlllj oerv

5 OEPM

Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM)
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