Nova llei 24/2015, de patents

La nova llei de patents ha entrat en vigor I' 1 d’ abril de 2017, en substitucio de
'anterior llei del 1986 i d’altres normes, per exemple les que es referien a
'aplicacio a Espanya del Conveni de la Patent Europea i del Tractat de
Cooperacio en matéeria de Patents. Aixi mateix, I'1 d'abril de 2017 a través de
Reial decret el Consell de Ministres va aprovar el Reglament de la nova Llei de
Patents. D'aquesta manera, tant la nova Llei com el seu Reglament van entrar
en vigor en la mateixa data.

La nova llei introdueix canvis importants al sistema de patent nacional, tant per
a patents com per a models d'utilitat, i pot afectar a la presentacié de
sol-licituds europees i PCT per a invencions realitzades a Espanya.

A continuacié resumim els principals canvis. Aquest resum no és, pero,
exhaustiu i no ha de considerar-se com a assisténcia legal. No dubteu a posar-
vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol pregunta, i especialment si
necessiteu assessorament sobre un cas concret.

Principals canvis introduits per la nova llei

Conversio a un sistema de concessio amb examen substantiu, i amb
oposicié posterior a la concessid, per a totes les sol-licituds de patent
espanyoles:

Després que I'OEPM ha fet un informe sobre I'Estat de la Tecnica, el
sol-licitant ha de demanar l'examen: en cas d'objeccions per part de
I'examinador, es poden modificar les reivindicacions i/o presentar
arguments, en un procés que acaba amb la concessid o la denegacio de
la sol-licitud.

Tercers poden presentar observacions sobre la patentabilitat, i
I'examinador pot tenir-les en compte.

Es poden presentar oposicions en un termini de 6 mesos des de la
concessio de la patent.

Contra una decisié de denegar la patent, o contra la decisi6 en una
oposicio, es poden presentar recursos davant 'OEPM.

Prohibicié de presentar a I'estranger una sol-licitud europea o PCT com a
primer diposit, per invencions realitzades a Espanya:

Les patents derivades d'una sol-licitud PCT o d'una sol-licitud europea
no tindran efectes a Espanya, llevat que aquestes sol-licituds es dipositin
a I'OEPM, o reivindiquin prioritat d'una sol-licitud anterior dipositada a
I'OEPM.



Excepte prova en contra, una invencié es considera realitzada a
Espanya si el sol-licitant té el domicili, seu social o residéncia habitual a
Espanya.

Possibilitat de Ilimitar [I'abast de proteccidé després de Ila
concessio/oposicio:

El titular pot demanar davant de 'OEPM la limitacié o revocacio de la
patent, després de la concessid.

Les reivindicacions poden modificar-se davant els tribunals, durant un
litigi, si les reivindicacions concedides es consideren invalides.

Models d’utilitat:

Nou requisit de novetat absoluta (internacional), encara que el nivell
d'activitat inventiva que s'exigeix segueix sent inferior al d'una patent.

S'estén el model d'utilitat als productes quimics (no farmacéutics ni
bioldgics).

El titular d'un model d'utilitat ha d'obtenir un informe sobre I'Estat de la
Técnica de I'OEPM per poder demandar per infraccio davant els
tribunals.

Dret de prioritat:
Es pot reivindicar prioritat interna per a una sol-licitud nacional.

No sera necessaria la presentacié de la copia de la sol-licitud anterior ni
de la traduccid quan la reivindicacié de prioritat no es consideri rellevant
per determinar la patentabilitat de la invencid, o quan la sol-licitud
anterior o la seva traduccié estiguin ja en poder de I'Oficina Espanyola
de Patents i Marques o estiguin disponibles en una biblioteca digital.

El restabliment del dret de prioritat é€s possible, si el termini no s'ha pogut
complir tot i haver demostrat tota la diligencia requerida per les
circumstancies.

Patentabilitat:

Es manté sense canvis la llista de matéries o activitats que no es
consideren invencions (per exemple, programes d'ordinador). No obstant
aix0, s'adequa la redaccio de l'article 52.3 de I'EPC en tant que nomeés
s'aplicara l'exclusio en la mesura que la sol-licitud de patent o patent es
refereixi exclusivament a wuna d'aquestes materies i activitats
considerades com a tal.

L'excepcio a la patentabilitat referida als métodes de tractament quirdrgic
o terapéutic del cos huma o animal ni els métodes de diagnostic aplicats



al cos huma o animal ja no esta vinculada a la manca d'aplicabilitat
industrial.

Es fa explicita ara la possibilitat de patentar substancies o composicions
ja conegudes per al seu us com a medicament o per a noves aplicacions
terapéutiques.

S'afegeix expressament dins de les excepcions a la patentabilitat a 'ADN
sense indicacio de cap funcio biologica.

S'explicita la possibilitat de patentar substancies o composicions ja
conegudes per al seu Us com a medicament o per a noves aplicacions
terapéutiques.

En delimitar l'estat de la técnica es fa mencié expressa, entre les
interferéncies, a les sol-licituds anteriors de Patent Europea que designin
Espanya i hagin estat publicades en espanyol i les internacionals PCT
que entrin en fase nacional a Espanya.

Divulgacions innécues:

Se n’eliminen els assajos fets pel sol-licitant per equiparar el redactat a
I'article 55 de I'EPC.

Les divulgacions inndcues en exhibicions es delimiten ara a aquelles que
son oficialment reconegudes en el sentit del Conveni Relatiu a
Exposicions Internacionals, signat a Paris el 22 de novembre de 1928 i
revisat per ultima vegada el 30 de novembre de 1972.

Invencions laborals:

S'amplia I' aplicacié per abastar a treballadors stricto sensu i aquells
inventors que tinguin una relacio de prestacio de serveis amb
I'empresari.

En el cas d'invencions que pertanyen a l'empresari, es detalla el marc
temporal en qué l'inventor sota relacions laborals o de serveis ha de
comunicar a I'empresari que ha obtingut una invencio: 1 mes des de la
conclusié de la invencio.

En el cas d'invencions assumibles per [I'empresari, s’afegeix
expressament un element per calcular la compensacié economica que
ha de percebre l'inventor en el cas que I'empresari es reservi la titularitat
o explotacio: la compensacid pot consistir en una participacio en els
beneficis que obtingui I'empresa de la explotacio o de la cessio dels seus
drets sobre aquesta invenci6. També es determinen els passos per
complir amb el deure d'informacié per part de l'inventor i la reserva de
titularitat o explotacié per part de I'empresari.



Presumpcio iuris tantum: les invencions per a les que es presenti una
sol-licitud de patent dins de l'any seglent a I'extincié de la relacio
d'ocupacid o de serveis, es presumeixen realitzades durant la seva
vigéncia.

En el cas d'invencions desenvolupades pel personal d'investigacio de les
universitats publiques o centres publics d'investigacié, s’afegeix una
limitacio a la publicacié dels resultats: el personal d'investigacié no podra
publicar els resultats abans dels 3 mesos des de que es comunica la
invencié o fins que es presenti la sol-licitud de patent.

Certificats Complementaris de Proteccio i el seu procediment:

S'introdueixen expressament en la llei en el marc de la normativa
comunitaria (Reglament 1768/92 -modificat pel Reglament 469 / 2009- i
el Reglament 1610/96).

Clausula Bolar:

S'afegeixen com a limit del dret de patent la realitzacié dels estudis i
assajos necessaris per obtenir l'autoritzacio de comercialitzacio de
medicaments a Espanya o fora d'Espanya, i els consequents requisits
practics, inclosa la preparacio, obtencio i utilitzacié del principi actiu per a
aquests fins.

Taxes i anualitats:

S'actualitzen i reordenen les normes sobre taxes i el seu régim de
reemborsaments, recarrecs, manteniment i exempcions, i s'estableix una
reduccio d'un 50% de les taxes abonades per sol-licitud, realitzaci6é de
I'informe sobre l'estat de la técnica i examen, aixi com de les tres
primeres anualitats, per a determinats emprenedors i PIME.

Bonificacié de 50-100% de totes les taxes a les Universitats Publiques.

Es suprimeix el pagament anticipat de les anualitats dels 3 mesos
anteriors a la data de venciment.

Rehabilitacié de patent i restabliment de drets:
S’elimina la rehabilitaci6 com a mitja per recuperar la patent caducada
(on s'exigia la forca major). No obstant aixo, la figura de restabliment de
drets s'afegeix expressament com a mesura general i unica per
recuperar la sol-licitud de patent o patent quan s'ha perdut un termini tot i
haver actuat amb la diligéncia adequada.

Nul-litat:

Es permet I'anul-lacio parcial d’'una reivindicacio.



Escrits preventius:

Una persona que prevegi la interposicido d'una sol-licitud de mesures
cautelars sense audiencia prévia en contra seva, podra justificar la seva
posicio presentant escrits preventius davant els tribunals.

Llicencies obligatories:

S'afegeixen dos escenaris als que ja s'establien en la llei anterior:
licéncies obligatories per posar remei a practiques anticompetitives i
llicencies obligatories per a la fabricacio de medicaments destinats a
I'exportacid6 a paisos amb problemes de salut publica.

En relacié a la prova: abans de sol-licitar la llicéncia, el sol-licitant ha
d'obtenir prova de l'intent infructuds d'obtencié d'una llicéncia per part del
titular de la patent. S'elimina el certificat de explotacié per part de
I'OEPM que establia la Llei 11/1986 i s'obre a qualsevol prova.

La mediacio en el cas de llicencies obligatories no és obligatoria pero
I'OEPM convidara a les parts perque facin servir un mediador o comissio
de mediacio perqué les parts arribin a un acord.

Jurisdiccié i normes processals:

S'actualitza la regulacié d'acord amb les ultimes reformes de la Llei
d'Enjudiciament Civil i Llei 19/2006 per la qual s'amplien els mitjans de
tutela en matéria de Propietat Intel-lectual. Un element rellevant és que
terminis com el de contestacié de la demanda s'estenen de 20 dies a 2
mesos. | en el cas de les diligencies de comprovacio de fets, s’han de
dur a terme sense que hi hagi notificacié prévia a qui hagi de suportar-
les per no frustrar-ne el bon fi.



