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Modificaciones en el sistema espanol
de proteccion de patentes

Abogado, Agente de propledad
Industrial Director de Comunicacién
nacional de Herrero y Asociados

El préximo 1de abril de 2.017 entrara
envigor la nueva Ley 24/2015 de Pa-
tentes. Reseflaremos en dos capitulos
los cambios que dicha Ley introduce.
La modificacién mas trascendente
es la desaparicion del procedimiento
de concesion sin examen previo, que
permitia la obtencién de patentes gue
muchas veces eran anuladas ante los
tribunales por ausencia de novedad o
actividad inventiva. La nueva ley impo-
ne el examen previo de dichas carac-
teristicas, lo que dara como resultado
patentes mas fuertes ya que serd enel
procedimiento administrativo cuando
se deban acreditar estos dos aspectos.
Se establece para las patentes un
procedimiento de oposicién post-con-
cesion, la cual podra presentarseen los
seis meses siguientes a la concesion.
Se aclaran y amplian los motives de

oposicién. El solicitante podra modi-
ficar su patente para superar dichos
motivos. La resolucién puede revocar
en todo o en parte la concesion, in-
cluso una parte de una reivindicacién
contra lo que sucede actualmente, que
no cabe la revocacion parcial de una
reivindicacién. En cuanto al recurso
administrativo, sélo podra interponerlo
quien se haya opuesto a la concesion o
el propio titular.

Nuevo Modelo de Utilidad

Se reforma el Modelo de Utilidad,
para el que se exige novedad mundial, y
se amplian las materias y objetos sobre
los que se podra obtener proteccién,
excluyendo solamente las invenciones
de procedimiento, las que recaiganso-
bre materia biolégica y las sustancias
y composiciones farmacéuticas, y lo
que no sea patentable por prohibicién
absoluta para cualquier modalidad. Se
condiciona el ejercicio de acciones de
defensa a la obtencién de un informe
sobre el estadode la técnica.

Desaparecen los certificados de
adicion, titulo carente de justificacién
porgue no esta presente en la mayo-
ria de los paises de nuestro entorno.
Segun la exposicién de motivos, la
materia protegible queda incluida en
el ambito de proteccion de los medios
equivalentes de la invencién matriz.

Seregulan también los Certifica-
dos Complementarios de Protecciénde
medicamentos y productos fitosanita-
rios (CCP) previstos en la legislacién

La modificacién mas trascendente es
la desaparicion del procedimiento de
concesion sin examen previo

En cuanto a la patentabilidad en general,
se mantiene la descripcion de lo que es

patentable

comunitaria. Esta regulacién se limita
a la comprobacién del cumplimiento
de los requisitos y la fijacién de tasas.
La OEPM no investigara de oficio si la
autorizacién de comercializacién es la
primera como medicamento o produc-
to fitosanitario en la UE.

En cuanto a la patentabilidad en
general, se mantiene la descripcién
de lo que es patentable, y se incluyen
como patentables sustancias o com-
posiciones ya conocidas, para su uso
como medicamento o para nuevas
aplicaciones terapéuticas distintos de
los usos conocidos. Se excluyen los mé-
todos de tratamiento quirdrgico, tera-
péutico y de diagndstico sin recurrir a
lafalta de aplicacién industrial

Se elimina como divulgaciéon que
no afecta ala novedad, la causada por

el solicitante mediante ensayos que
no impliguen explotacién o un ofreci-
miento comercialdel invento. La auto-
divulgacioén queda de este modo mas
penalizada.

Las «invenciones laborales», pa-
san a denominarse «Invenciones rea-
lizadas en el marco de una relacién
de empleo o de servicios», regulan-
do la invencién que surge tanto en el
marco de una relacién de prestacién
de servicios como la surgida de una
relacion laboral. Se considera que las
invenciones que se puedan patentar
en el ano siguiente a la extincién de
la relacién laboral o de servicios, se
realizaron bajo la vigencia de la citada
relacién. Con alguna modificacién, este
régimen, se aplicara a los empleados
publicos de centros de investigaciény

universidades. Al tratar la contratacién
de un prestador de servicios por parte
de la Administracién, la Leysélo indica
que se deberd determinar enelcontra-
to a quién corresponde la titularidad de
las invenciones resultantes, sin gue se
establezca qué ocurre si se omite este
deber en el contrato.

El procedimiento de concesién su-
fre modificaciones. Las mas relevantes
son:

- Seregula el lugarde presentacién

y la presentacién electrénica.

- Se obtendra la fecha de solicitud
presentando simplemente una
descripcién de la invencién en
cualguier idioma vy la informacién
sobre como contactar con el soli-
citante.

Se exige la identificacién del origen
geografico de la materia biolégica
a que se refiera la invencién y que
se salvaguarde la participacién
justay equitativa en los beneficios
derivados de su explotacién.

- Se posibilita la reivindicacién de

prioridad interna.

Novedades en el IET

Se establecen varias novedades en
elInforme sobre el Estado de la Técni-
ca (IET), pieza angular para determi-
nar la novedady la actividad inventiva
en una invenciéon cualquiera. La tasa
para realizarlo debera pagarse en el
momento de la solicitud para agilizar
su emisién. Ird acompanado de una
opinién escrita, preliminar y no vin-
culante, e incluira todo lo que se haya
hecho accesible al pablico en Espaia
o en el extranjero.

La ley amplia la posibilidad de
informacién a terceros e introduce el
procedimiento de restablecimiento
de derechos presente en otras moda-
lidades de Propiedad Industrial, para
determinadas gestiones.



