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FINALIDAD

FORTALECER

» La necesidad de reforzar el papel de la
innovacion como eje para potenciar |Ia
competitividad de la economia espanola y de
nuestras empresas.

» Los productos espaifioles para ser
competitivos deben de estar correctamente
posicionados y protegidos en los mercados
nacionales e internacionales.
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FINALIDAD

ARMONIZAR
1. Claridad Normativa
2. Reduccion de Cargas Administrativas
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ESTRUCTURA DE LA LEY 24/2015

16 Titulos
186 Articulos

10 Disposiciones Adicionales

6 Disposiciones Transitorias

1 Disposicion Derogatoria

9 Disposiciones Finales
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DISPOSICIONES PRELIMINARES Y PATENTABILIDAD

CCP como modalidad

Unidad de Registro

Patentabilidad de primer y ulteriores usos médicos

Estado de la técnica : las interferencias incluyen PCT y PE

Divulgaciones inocuas se adecuan al CPE




MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marcas

DERECHO A LA PATENTE E INVENCIONES LABORALES

» Se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada
una de las partes en la relacion de empleo o de servicios, buscando un mayor equilibrio
entre el deber de informacion del empleado y el de respuesta y ejecucion del
compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.

» Se prevé la posibilidad de que el trabajador pueda presentar la solicitud a nombre del
empresario cuando aquel hubiera comunicado su voluntad de asumir la titularidad de
la invencidn y no lo hiciera en un plazo razonable acordado entre ambos.

» También se sustituye la presuncidn iuris et de iure, que permitia al empresario reclamar
la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del afo siguiente a la
extincidon de la relacidn de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que
esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

» Tratamiento unitario de invenciones realizadas por el personal investigador al servicio
de las Universidades Publicas, los Organismos Publicos de Investigacion y los
Organismos de Investigacion de otras Administraciones Publicas. Concepto de
“personal investigador” del art. 13 de la Ley de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién .
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PROCEDIMIENTO
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1. Admision a

tramite
2a. Examen de
oficio

3. Publicacion
2b. Busqueda

4. Examen
sustantivo y
Resolucion

5. Oposicion
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» Se separan como supuestos distintos la excepcidon de uso experimental
y la llamada «clausula Bolar».

» Mejora en algunos aspectos la adecuacién a la Directiva 2004/48/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de2004, relativa
al respeto de los derechos de Propiedad Intelectual, al establecer, para
fijar los danos y perjuicios, un canon minimo y no un canon maximo
como ocurria hasta ahora

» La Ley afade las indemnizaciones para garantizar el cese de la
actividad infractora.

10
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» La obligacion de explotar el objeto de la patente exigia su fabricacion o ejecucién en
territorio nacional.

» Tras la aplicacion del ADPIC en Espafia, basta con tener abastecido el mercado interno
mediante importaciones desde cualquier pais miembro de la OMC.

» Se reorganizan los supuestos de licencias obligatorias.

» Seincluyen dos nuevas:
» abusos derivados de practicas anticompetitivas o posiciones de dominio, que
pueden abordarse desde el Derecho de la competencia.
» Fabricacion de productos farmacéuticos destinados a la exportacion de
productos farmacéuticos a paises con problemas de salud publica.

» La tramitacion y resolucién se simplifica, regulandose un procedimiento con
presentacion de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestacidon y
posibilidad de mediacidn o, en su defecto, de una comision de expertos, uno por cada
una de las partes y un tercero nombrado por la OEPM para determinar las
condiciones de la licencia.

11
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Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes.

En el proceso de nulidad se suprime la prohibicion de anular parcialmente una
reivindicacion, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando
las reivindicaciones, de manera que la patente asi limitada sirva de base al
proceso.

Regula un procedimiento de revocacion o limitacion a instancia del titular de la
patente ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, que puede iniciarse en
cualquier momento durante la vida legal de |la patente, y cuyos efectos son
retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

La rehabilitacion de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye
por la posibilidad mas amplia y menos rigida del restablecimiento de derechos.

Patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto: se
realizan cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitacion mientras
dicho régimen se mantenga.

MINISTERIO I I I U LOS X XI Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
y de Patentes y Marcas

Y TURISMO
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» Las normas sobre jurisdiccion y normas procesales ya se han actualizado con las
reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se
amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial
y se establecen normas procesales para facilitar la aplicacion de diversos
reglamentos comunitarios.

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

» También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente
resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un tramite de oposiciones
ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente asi
modificada sirva de base al proceso dando tramite de alegaciones a la
contraparte.

> Protective letters

» Conciliaciéon en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la
mediacion como mecanismos para la solucion extrajudicial de controversias. 13
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MODELOS DE UTILIDAD

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

» Se amplia el 4rea de lo que puede protegerse como modelo de utilidad
a sustancias y composiciones quimicas; se excluyen, los procedimientos
e invenciones que tienen por objeto materia bioldgica y las sustancias y
composiciones farmacéuticas.

» El procedimiento es igual: con oposicién pre-concesion.

» Aplica la limitacién y revocacion.

» Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la
obtencidon de un informe sobre el estado de la técnica.

MINISTERIO I I I U LO XI I I Oficina Espafiola
| DE INDUSTRIA, ENERGIA
de Patentes y Marcas
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» Normativa para la aplicacién en Espafia del Convenio sobre concesidn
de Patentes Europeas (CPE), y el Tratado de cooperacidon en materia de
patentes (PCT).

» Modificaciones, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial:

= Se mantiene el examen de aptitud

" se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesion, como
la constitucion de la fianza o la contratacion de un seguro de
responsabilidad.

= También se prevé el ejercicio de la representacion profesional de
los Agentes a través de personas juridicas, que bajo ciertas
condiciones podran inscribirse como representantes habilitados

en el Registro Especial de la Oficina Espanola de Patentes y
Marcas.

15
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» Tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su
régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones,
estableciéndose una reduccion de un 50 por ciento de las tasas abonadas por
solicitud, realizacion del informe sobre el estado de la técnica y examen, asi
como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y
PYME.

» Se mantiene la reduccidn de un 15 por ciento en el importe de las tasas
vinculadas a la presentacion electronica de solicitudes o escritos cuando son
abonadas previa o simultaneamente por dichos medios técnicos.

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

16
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» Se confirma la aplicacion supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

» Se prevé la futura fijacion de los plazos maximos de resolucion de los
procedimientos de acuerdo con lo previsto en el articulo 59.3 de la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economia Sostenible,

» Se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligacidon de resolver
mediante resolucion expresa sin vinculacion alguna al sentido del silencio.

» Publicidad y consulta de expedientes por medios telematicos, comunicaciones
con Juzgados y Tribunales en formato electrénico y establecimiento por el
Ministerio de Industria, Energia y Turismo de los mecanismos de coordinacion y
cooperacion entre la OEPM y las Comunidades Auténomas.

17
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» Se prevé la posibilidad de tramitacion preferente para solicitudes relativas a
tecnologias relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economia
Sostenible.

» Establecimiento por instruccidon de programas de concesién acelerada a las que
podra acogerse expresamente el interesado.

» En las disposiciones finales se modifica la creacién del Organismo auténomo
«Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el

impulso de la mediacion y el desempeio como institucion arbitral.

» Modificacion de articulos de La Ley de Marcas y Ley de Disefio.

18



MINISTERIO Oficina Espafiola

s e REGIMEN TRANSITORIO ¢
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN

VIGOR
1 de Abril de 2017

Tramitados y resueltos conforme normativa vigente en la fecha de presentacion

TITULOS DE PROTECCION DE INVENCIONES CONCEDIDOS CONFORME A LA

LEGISLACION ANTERIOR

Nueva Ley:
CAPVTITV Disposiciones comunes e informacion de terceros
TITVI- X Efectos, acciones por violacién, propiedad, obligacion de explotar y
licencias obligatorias, nulidad y caducidad
TIT Xl Jurisdiccién y normas procesales
TIT XIV Aplicacién Convenios Internacionales

CAP I TIT X1 Efectos de la concesion (excepto causas de nulidad del art. 149.1 a)

19
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Tramitacion

TRAMITE OBSERVACIONES

Inicio de Oficio
Redaccidon de Proyecto y MAIN

8 de febrero de 2016
Audiencia al sector y consultas a las CCAA
1 mes

Estudio y, en su caso, incorporacion al texto de las observaciones
formuladas durante los tramites de audiencia y consultas

Remision del texto del proyecto a la SGT del MINETUR para primer Primer examen y preparacion escritos de solicitud de informe
examen y, en su caso, tramitacion 1 de abril a otros Departamentos

MAEC
JUSTICIA
MINHAP
MECD
MEySS
MAGRAMA
PRESIDENCIA
MINECO
MSSS!

Remision del texto del proyecto a otros Ministerios, para informe 8 de abril

Recepcion de los informes de los demas Ministerios y estudio y eventual| Del 6 de mayo al 1 de
incorporacion de las observaciones formuladas a un nuevo texto junio
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Solicitud de informe a los 6rganos y entidades que se determinen (por ej.,
Consejo Econémico y Social, CNMC y Consejo General del Poder Judicial)

Recepcion de los informes y estudio y eventual incorporacion de las
observaciones formuladas a un nuevo texto del proyecto

Remision del nuevo texto del proyecto a la SGT del MINETUR para informe
preceptivo y posterior tramitacion

Informe preceptivo SGT del MINETUR

Solicitud de informe de aprobacion previa (art. 67.4 LOFAGE), recepcion y
estudio del informe, en su caso, nueva redaccion del texto del proyecto
(incorporacion de las eventuales observaciones) y remision a la SGT del
MINETUR

Solicitud de dictamen del Consejo de Estado

Recepcion del dictamen del Consejo de Estado, estudio del dictamen y redaccion
definitiva del texto del proyecto (en su caso, incorporacion de las eventuales
observaciones) y remision a la SGT del MINETUR

Comision de Secretarios de Estado y Subsecretarios

Consejo de Ministros - para aprobacion como Real Decreto

2 meses

De O de
SeifEmalEe
de octubre (Plazo ordinario: 2 meses
Tramite de urgencia ordinario: 15 dias)
ae d e pore
ero 20
ero 20



Preparativos
- Formacion interna

- Formacion de |la EPO sobre
vistas orales, examen y oposicion

- Actualizacion herramientas informaticas

i
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