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Se indican los elementos clave de la regulacion de las patentes espafiolas, con especial incidencia
en los sectores farmacéutico y cosmético.

Las patentes espaiiolas y las patentes
europeas

La proteccidon de las invenciones en Espafia
por medio de patente puede tener lugar por
dos grandes vias: la obtencién de una patente
nacional espafiola o la consecucién de una pa-
tente europea que designe Espafia.

Las patentes europeas estan reguladas por el
Convenio sobre Concesion de Patentes Euro-
peas de 1973 (modificado por el Acta de Re-
vision del 2000) y son concedidas por la Ofici-
na Europea de Patentes, con sede en Munich
(Alemania). En la solicitud de estas patentes
se deben indicar los Estados miembros del
convenio —entre los que se encuentra Espa-
fla— en los que se desea obtener la protec-
cion. Una vez concedida la patente europea,
varios Estados —es el caso de Espafia— exigen
su traduccién (con el consiguiente incremento
de costes) y validacion ante sus oficinas na-
cionales de propiedad industrial para que di-
cha patente produzca efectos en su territorio.
Ademas, una vez finalizado todo el proceso, la
patente europea se traduce en un «haz de pa-
tentes», de modo que los efectos juridicos de
la patente europea en cada Estado se deter-
minan segun las respectivas legislaciones na-
cionales. Y, de la misma manera, las acciones

por infraccién se dilucidan de acuerdo con el
Derecho de cada una de las jurisdicciones en
que se han producido los actos lesivos, siendo
igualmente preciso entablar las acciones de
nulidad en cada uno de los Estados en los que
se quiere anular la patente.

Por su parte, las patentes nacionales espa-
fiolas las concede la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas y se encuentran reguladas por
la Ley de Patentes espafiola de 1986. No obs-
tante, el 25 de julio del 2015, el Boletin Oficial
del Estado publico la Ley 24/2015, de 24 de
julio, de Patentes, fijando un amplio periodo
de vacatio legis, pues la nueva ley no entrara
en vigor hasta el 1 de abril del 2017.

Legitimacion para ser titular de una patente

Segun la Ley de Patentes de 1986, las paten-
tes pueden ser obtenidas por las personas na-
turales o juridicas de nacionalidad espafiola y
las personas naturales o juridicas extranjeras
que residan habitualmente o tengan un esta-
blecimiento industrial o comercial efectivo y
real en territorio espafiol, o que gocen de los
beneficios del Convenio de la Unién de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
asi como por las personas naturales o juridicas
extranjeras que no cumplan dichos requisitos,
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siempre que en el Estado del que sean nacio-
nales se permita a las personas naturales o ju-
ridicas de nacionalidad espafiola la obtencién
de titulos equivalentes.

No obstante, la nueva Ley de Patentes
del 2015 amplia considerablemente la legiti-
macion, al disponer que «podran solicitar los
titulos de propiedad industrial las personas
fisicas o juridicas, incluidas las entidades de
derecho publico». Asimismo, se sienta la posi-
bilidad de invocar los tratados internacionales
de aplicacién directa en todo lo que sea mas
favorable.

Las invenciones patentables

Tanto la ley de 1986 como la del 2015 estable-
cen los requisitos de patentabilidad tradicio-
nales: existencia de una invencion, novedad,
actividad inventiva y susceptibilidad de apli-
cacion industrial. Y ambas leyes, como es ha-
bitual en las legislaciones de patentes y como
también sucede en el convenio de la patente
europea, no definen qué haya de entenderse
por invencion, sino que se limitan a efectuar
una delimitacion negativa y a disponer que no
se consideraran invenciones, en particular:
a) los descubrimientos, las teorias cientificas
y los métodos matematicos; b) las obras li-
terarias, artisticas o cualquier otra creacion
estética, asi como las obras cientificas; c) los
planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, para juegos o para
actividades econdmico-comerciales, asi como
los programas de ordenadores, y d) las formas
de presentar informaciones.

Sobre esta base, la legislacidon espafiola in-
troduce algunas prohibiciones de patentabili-
dad, es decir, supuestos en los que, pese a
estar ante una invencién, se impide su pro-
teccion por medio de patente. Es el caso de
a) las invenciones cuya explotacion comercial
sea contraria al orden publico o a las buenas
costumbres; b) las variedades vegetales y las
razas animales; c) los procedimientos esen-
cialmente bioldgicos de obtencién de vegeta-
les o de animales (aunque si son patentables
las invenciones cuyo objeto sea un procedi-
miento microbioldgico o cualquier otro proce-
dimiento técnico o un producto obtenido por
dichos procedimientos); d) el cuerpo humano
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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 (aunque si lo es un
elemento aislado del cuerpo humano u obte-
nido de otro modo mediante un procedimiento
técnico, incluida la secuencia o la secuencia
parcial de un gen), y €) los métodos de trata-
miento quirdrgico o terapéutico del cuerpo hu-
mano o animal y los métodos de diagndstico
aplicados al cuerpo humano o animal (aunque
si lo son las sustancias o composiciones, y las
invenciones de aparatos o instrumentos para
la puesta en practica de tales métodos). Esta
ultima prohibicién se recoge en la Ley de Pa-
tentes del 2015, pero no en la de 1986, que, en
lugar de prohibir la patentabilidad, establece
una ficcién disponiendo que «no se considera-
ran como invenciones susceptibles de aplica-
cién industrial [...] los métodos de tratamiento
quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o
animal». En cambio, la ley del 2015 viene a
alinearse con lo dispuesto en el Acta del Con-
venio sobre Concesion de Patentes Europeas
del 2000.

Los requisitos de patentabilidad

El primero de los requisitos que ha de cumplir
una invencion para ser patentable es que sea
nueva. Se considera que una invencion es
nueva cuando no esta comprendida en el esta-
do de la técnica (que esta constituido por todo
lo que antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de la patente se ha hecho accesible
al publico en Espafia o en el extranjero por
una descripcion escrita u oral, por una utiliza-
cidén o por cualquier otro medio). Se establece,
por tanto, una novedad mundial.

En relacion con las invenciones en el sector
farmacéutico debe tenerse muy presente
que, tanto el Convenio sobre Concesion de
Patentes Europeas como la Ley de Patentes
del 2015 contienen previsiones expresas en
las que se consideran nuevas las invenciones
consistentes en una primera y ulteriores in-
dicaciones médicas de una sustancia ya co-
nocida, acudiendo a reivindicaciones del tipo:
«compuesto X para el tratamiento de la en-
fermedad Y» o «compuesto X para su uso en
el tratamiento de la enfermedad Y». (La Ley
de Patentes de 1986 no contiene disposiciones



equivalentes, lo cual llevo a la Oficina Espafio-
la de Patentes y Marcas a rechazar la referidas
reivindicaciones, admitiendo Unicamente las
reivindicaciones del estilo «uso de X para pre-
parar un medicamento» o «uso de X para
preparar un medicamento destinado al trata-
miento de la enfermedad Y» (que se conocen
como reivindicaciones de tipo suizo).

De igual modo, en relaciéon con la novedad, la
legislacion espafiola dispone que no se toma-
ré en consideracién para determinar el estado
de la técnica una divulgacién de la invencion
que, acaecida dentro de los seis meses ante-
riores a la fecha de presentacidon de la solici-
tud, haya sido consecuencia directa o indirec-
ta de un abuso evidente frente al solicitante o
su causante o del hecho de que el solicitante
0 su causante hubieren exhibido la invencion
en exposiciones oficiales u oficialmente reco-
nocidas en el sentido del Convenio Relativo a
Exposiciones Internacionales, firmado en Paris
el 22 de noviembre de 1928 y revisado por ul-
tima vez el 30 de noviembre de 1972. En la ley
de 1986 existe otro supuesto de divulgacion
inocua que desaparece en la ley del 2015: el
de los ensayos efectuados por el solicitante o
por sus causahabientes que no impliquen una
explotacion o un ofrecimiento comercial del
invento.

Por lo que se refiere a la actividad inventiva,
se considera que una invencién implica una
actividad inventiva si no resulta del estado de
la técnica de una manera evidente para un
experto en la materia. Es decir, es necesario
gue la invenciéon no sea un simple corolario
de lo que ya se sabia, de forma que cualquier
persona con los conocimientos medios en la
materia la hubiese podido derivar de las reglas
técnicas ya existentes. Se requiere, en defini-
tiva, que no sea una invencién obvia. Y, a su
vez, el requisito de la aplicacién industrial se
cumple, segun la legislacién espafola, cuando
el objeto de la invencidn puede ser fabricado
o utilizado en cualquier clase de industria, in-
cluida la agricola.

El derecho a solicitar la patente
El derecho a solicitar la patente pertenece al

inventor o a sus causahabientes y es trans-
misible por todos los medios que el derecho
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reconoce. Si la invencion hubiere sido reali-
zada por varias personas conjuntamente, el
derecho a obtener la patente pertenecera en
comun a todas ellas. En cambio, cuando una
misma invencién fuere obra de varias perso-
nas de forma independiente, el derecho a la
patente pertenecerd a aquella cuya solicitud
tenga una fecha anterior de presentaciéon en
Espafia.

La legislacién espafiola presta especial aten-
cion a las invenciones que ejecuta un traba-
jador en el ambito de un contrato de trabajo
o de prestacion de servicios. Este tipo de in-
venciones plantea el problema de determinar
si el derecho a la patente corresponde al tra-
bajador o a aquel por cuenta del cual trabaja.
A este respecto, la ley del 2015 (de manera
paralela a la de 1986) distingue tres casos:
las «invenciones pertenecientes al empresa-
rio» (las realizadas por el empleado o pres-
tador de servicios durante la vigencia de su
contrato o relacién de empleo o de servicios
con el empresario que sean fruto de una ac-
tividad de investigacidon explicita o implicita-
mente constitutiva del objeto de su contrato),
las «invenciones asumibles por el empresario»
(las efectuadas por el empleado y que estan
relacionadas con su actividad profesional en
la empresa, habiendo influido predominante-
mente conocimientos adquiridos dentro de la
empresa o la utilizacion de medios proporcio-
nados por ésta) y las «invenciones pertene-
cientes al empleado o prestador de servicios»
(que son las que no encajan en los anteriores
supuestos).

El procedimiento de concesion

Dentro del régimen de la Ley de Patentes
de 1986, las patentes espafiolas pueden ser
concedidas con o sin examen previo de los re-
quisitos de patentabilidad por parte de la Ofici-
na Espafola de Patentes y Marcas. Tras haber
aceptado la aplicacion del procedimiento de
concesién con examen previo para las solici-
tudes de patentes del sector de la alimenta-
cion (Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo),
el Gobierno admitid la aplicacion con caracter
general, y no sdlo para el sector alimenticio,
del procedimiento de concesién con examen
previo (Real Decreto 996/2001, de 10 de sep-
tiembre). Pero hoy se trata de una facultad del



solicitante, que puede optar, si lo desea, por la
concesion sin examen previo.

No obstante, la Ley de Patentes del 2015
—alineandose con lo que sucede en la Oficina
Europea de Patentes— elimina esta posibilidad
de optar e impone, en todo caso, el procedi-
miento de concesidn con examen previo. Ahora
bien, y al igual que en la Ley de Patentes
de 1986, la nueva ley también dispone que
«la patente se concede sin perjuicio de tercero
y sin garantia del Estado en cuanto a la validez
de la misma y a la utilidad del objeto sobre el
que recae».

Por lo demas, en la ley de 1986 se prevé la
posibilidad de que en el procedimiento de con-
cesion terceras personas presenten oposicio-
nes a la concesion de la patente. En cambio,
la nueva ley del 2015, en lugar de las oposi-
ciones previas, prevé la figura de la oposicion
postconcesion, de modo que, dentro de los
seis meses siguientes a la publicacion de la
concesion en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial, cualquier persona podra oponerse
a la concesidn porque la invencion reivindica-
da no reuna alguno de los requisitos de paten-
tabilidad, su descripcion no sea lo suficiente-
mente clara y completa para que un experto
en la materia pueda ejecutarla, o porque el
objeto de la patente concedida exceda del
contenido de la solicitud tal como fue presen-
tada.

Con esta regulacioén, la ley del 2015 se asimila
a la oposicién prevista en el Convenio sobre
Concesion de Patentes Europeas, un procedi-
miento centralizado en el que, en el plazo de
nueve meses a contar desde la publicacion de la
concesion de la patente europea en el Bole-
tin Europeo de Patentes, cualquier persona
puede oponerse a esta patente ante la Oficina
Europea de Patentes (esta oposicion es una
forma de obtener la revocacién de la patente
por dicha oficina, con caracter centralizado, y
de evitar tener que acudir a procedimientos
nacionales judiciales de impugnacién de la va-
lidez de una patente europea).

La solicitud de patente y la patente como
objetos del derecho de propiedad

La legislacion espafiola permite y regula la co-
titularidad de la patente, su expropiacién, asi

Analisis GA&P | Agosto 2016

GOMEZ-ACEBO §; POMBO

como las transferencias, licencias y gravame-
nes. Y se prevé igualmente que la concesidn
de licencias por parte del titular pueda tener
caracter obligatorio cuando concurra alguno
de los supuestos siguientes: a) falta o insu-
ficiencia de explotacién de la invencidon pa-
tentada; b) dependencia entre las patentes,
0 entre patentes y derechos de obtencion ve-
getal, o c) existencia de motivos de interés
publico para la concesién. Y, segln la nueva
ley del 2015, también para poner remedio a
practicas anticompetitivas o para la fabrica-
cion de productos farmacéuticos destinados
a la exportacién a paises con problemas de
salud publica.

Contenido y defensa del derecho

La patente tiene una duracion de veinte afios
improrrogables, contados a partir de la fecha
de presentaciéon de la solicitud, y produce
sus efectos desde el dia en que se publica la
mencién de que ha sido concedida.

El derecho de propiedad industrial concedido
sobre una patente permite prohibir y reac-
cionar frente a los actos de infraccion directa
o indirecta. La infraccion directa tiene lugar
cuando un tercero no autorizado por el titular
de la patente reproduce los elementos de la
invencién patentada. En estos casos, la infrac-
cién puede ser literal (cuando el producto o el
procedimiento infractor incorporan todos los
elementos de la invencidn) o una infraccion
por equivalentes (cuando se produce la sus-
titucion de un elemento por otro que cumple
una funcién equivalente). De acuerdo con la
ley de 1986, la jurisprudencia ha venido aco-
giendo la figura de la infraccién por equiva-
lentes, que ahora la ley del 2015 menciona
expresamente.

Igualmente, el titular de una patente también
puede ver vulnerado su derecho de exclusi-
va por medio de la denominada infraccion in-
directa. Asi, se dispone en las leyes de 1986
y 2015 que la patente confiere igualmente
a su titular el derecho a impedir que sin su
consentimiento cualquier tercero entregue u
ofrezca entregar medios para la puesta en
practica de la invencion patentada relativos a
un elemento esencial de ella a personas no
habilitadas para explotarla cuando el tercero
sepa —o las circunstancias lo hagan evidente—



que tales medios son aptos para la puesta
en practica de la invencion y estan destinados
a ella.

El titular de una patente podra ejercer ante
los drganos judiciales las acciones que co-
rrespondan —cualquiera que sea su clase y
naturaleza— contra quienes lesionen su de-
recho y podré exigir las medidas necesarias
para su salvaguardia. Por lo que respecta a
las acciones civiles, el titular cuyo derecho de
patente sea lesionado podra, en especial, soli-
citar: a) la cesacion de los actos que violen su
derecho, o su prohibicion si éstos todavia no
se han producido; b) la indemnizacion de los
dafios y perjuicios sufridos; c¢) el embargo
de los objetos producidos o importados con
violacion de su derecho y de los medios ex-
clusivamente destinados a tal produccion o
a la ejecucion del procedimiento patentado;
d) la atribucion en propiedad de los objetos
0 medios embargados cuando sea posible, en
cuyo caso se imputara el valor de los bienes
afectados al importe de la indemnizaciéon de
danos y perjuicios; e) la adopcién de las me-
didas necesarias para evitar que prosiga la in-
fraccidon de la patente, y f) la publicaciéon de la
sentencia condenatoria.

Los modelos de utilidad

Junto con las patentes, la legislacion espafio-
la de patentes (tanto la ley de 1986 como la
del 2015) también prevé la figura de los «mo-
delos de utilidad», por medio de la cual se
pueden proteger las invenciones industrial-
mente aplicables que, siendo nuevas e impli-
cando actividad inventiva, consisten en dar a
un objeto o producto una configuracion, es-
tructura o composicion de la que resulte algu-
na ventaja practicamente apreciable para su
uso o fabricacion. Los modelos de utilidad con-
ceden una proteccién por un periodo improrro-
gable de diez afios desde su solicitud.
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La nueva ley introduce la posibilidad de pro-
teger como modelo de utilidad una inven-
cién consistente en una nueva composicion
de un producto, posibilidad que no consta
en la ley de 1986. Sin embargo, estable-
cida esta nueva posibilidad de proteger la
composicion de productos quimicos, se fija
una limitacién al prohibirse proteger como
modelos de utilidad las invenciones que re-
caigan sobre sustancias y composiciones
farmacéuticas.

Por lo demas, y en relacion con los requi-
sitos de proteccidn, mientras que en la ley
de 1986 la novedad bastaba con que fuese
nacional, la ley del 2015 introduce la nove-
dad mundial, al igual que en materia de pa-
tentes. No obstante, en cuanto a la activi-
dad inventiva, se sigue exigiendo un menor
grado que en patentes, al disponer las leyes
del 2015 y de 1986 que «para su proteccién
como modelo de utilidad, se considera que
una invencién implica una actividad inventi-
va si no resulta del estado de la técnica de
una manera muy evidente para un experto
en la materia».

Los certificados complementarios de
proteccion

Tras la expiracién de una patente nacional
sobre un medicamento, podra solicitarse
un certificado complementario de protec-
cion. Esta figura estd regulada por norma-
tiva de la Unién Europea: el Reglamento
num. 469/2009. Pero el certificado comple-
mentario de proteccion es, en realidad, un
titulo de propiedad industrial nacional sujeto
plenamente al principio de territorialidad y
otorgado por las oficinas nacionales. Por eso
la nueva Ley de Patentes contiene distintos
preceptos sobre las solicitudes, la tramitacion
y el mantenimiento de los certificados com-
plementarios de proteccion.
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