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Modificaciones en el sistema espanol

de proteccion de patentes (y I

Agente de Propiedad Industrial
Director de Comunicacién Nacional
de Herrero y Asociados

Como continuacién a nuestro articulo
del pasado nimero relativo a la entra-
da en vigor el 1de abril de la nueva Ley
de Patentes, sefalaremos en este mas
cambios introducidos pordicha Leyen
el sistema de proteccién de la innova-
cién en Espana.

Encuanto al alcance la proteccion,
se protegen expresamente los elemen-
tos equivalentes a los quese citanenla
invencién. Se aclaran y racionalizan los
limites de proteccién sobre las garan-
tiasy uso racional de los medicamen-
tosy productos sanitarios.

Indemnizacion por desprestigio
e indemnizacion coercitiva

En cuanto a las acciones por vio-
lacién de patente, se crea el concepto
de indemnizacién por desprestigioy se
introduce la figura de indemnizacién
coercitiva para poner fin a la vulnera-
cién. Las diligencias relativas al calculo
o cuantificaciény liquidacién de daios
se remiten a la fase de ejecucién. Se
amplia el plazo para contestar a las
demandas y para la reconvencién y
la respuesta a la misma, a dos meses

en lugarde los 20 dias previstos como
plazo general en la LEC. El titular dis-
pondra de ocho dias para solicitar del
juez que la excepcién por nulidad sea
tratada como una reconvencién. Se
prevé también gue gquien sospeche gque
se van a solicitar medidas cautelares
sin audiencia previa ensu contra, pue-
da presentar un escrito justificando su
posicién ante el juzgado que considere
competente.

Por lo que se refiere a la patente
como objeto de propiedad, se anade
como motivo para otorgar una licen-
cia obligatoria, la necesidad de poner
término a practicas que una decisién
firme haya declarado contrarias a la
legislacién de defensa de la compe-
tencia. Si la resolucién administrativa o
judicial establece que la patente debe
ser sometida al régimen de licencias
obligatorias, se publicara directamente
en el BOPI la sujecién de la patente a
dicho régimen. Se regula la concesién
y posible retirada de licencias obligato-
rias para la fabricacién de medicamen-
tos destinados a palses con problemas
de salud publica.

Respecto de la nulidad de las pa-
tentes, se admite la nulidad parcialde
una reivindicacién y es causa de nuli-
dad la ampliacién del objeto de la soli-
citud si llega a concederse. Se introdu-
ce la revocacién o limitacién a instancia
del titular, impidiéndola en los casos
en que existan derechos de terceros
inscritos, sin el consentimiento de los
titulares de los mismos, o cuando figu-
re anotada en el Registro una deman-
dajudicial reivindicando la titularidad
de la patente o el reconocimiento de
otros derechos patrimoniales sobre la
misma. Siesta pendiente un procedi-
miento judicial sobre la validez de la
patente la revocacion o limitacién, ha-
bra de ser autorizada por el juez.

En la caducidad por falta de pago
de una anualidad, este podra ser reali-
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zado por los titulares de derechos ins-
critos sobre la patente que pudieran
verse afectados por la caducidad. La re-
habilitacién de las patentes caducadas
se obtiene mediante el procedimiento
de restablecimiento de derechos.

Las patentes secretas pasan a de-
nominarse «patentesde interés para
la defensa nacional». La conciliacién
ante la OEPM en materia de inven-
ciones de empleados o por prestacién
de servicios previa a la reclamacién

judicial, pasa a ser voluntaria. Se es-
tablece en la Ley la opcién a media-
cién y arbitraje en materias que sean
de libre disposicién de los interesa-
dos y se faculta a la OEPM a cons-
tituirse en érgano de mediacién y/o
arbitraje.

Inscripcion facultativa

En cuanto alarepresentacién, los
Agentes de Propiedad Industrial pa-
san de ser «inscritos» a «legalmente
habilitados», siendo su inscripcién
facultativa, y pueden actuar a través
de personas juridicas que podran
inscribirse en el Registro Especial de
Agentes de la OEPM. Se establece el
secreto profesional, que obliga a cual-
quiera gue actle en representaciénde
un tercero.

En cuanto a las tasas, se fijauna
reduccién de un 50% en ciertos casos
para emprendedores y Pymes. Se su-
prime el pago anticipado de anualida-
des, debiéndose pagar en los tres me-
ses siguientes a la fecha de devengo.
Un pago de anualidad omitid, puede
llevarse a cabo en los plazosde gracia
habituales de seis meses y antesde la
fecha de devengo de la siguiente anua-
lidad, mediante el pago de una sobre-
tasa. Las universidades obtendran un
descuento del 50% en las tasas o un
100% si acreditan haber explotado la
patente.

En las disposiciones adicionales
se establece como Ley supletoria la
Ley 30/1992 y se regula el silencio
negativo. Se fija la publicidad de los
expedientes y su posible consulta por
medios telematicos, los mismos que
se usaran con la Administracién de
Justicia para el envio de datos y docu-
mentos. Se establece una tramitacién
preferente para solicitudes relaciona-
das con los objetivos de sostenibilidad
establecidos en la Ley de Economia
Sostenible, y un procedimiento acele-
rado de concesioén sin mas requisitos
que acogerse al mismo y pagar las ta-
sas oportunas.

Como hemos podido ver en losdos
articulos, el cambio en la protecciénde
patentes es sustancial, lo que dara lu-
gara no pocas interpretaciones hasta
tanto se consolide el sistema.




