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INTRODUCCION - |

Contexto histérico
- Ley de Patentes 11/1986
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INTRODUCCION - |

Contexto histérico
- Ley de Patentes 11/1986

Novedades de la nueva Ley de Patentes 24/2015

- Actualizacion a la normativa europea
- Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)
- Directiva 98/44/CE relativa a la Proteccion de Invenciones
Biotecnologicas
- European Patent Convention 2000

- Examen de fondo obligatorio para todas las solicitudes de
patentes
- Modelos de utilidad — ampliacion area técnica
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1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - I‘“ N

]
Novedad -

- Segundo uso médico. Adaptacion al EPC-2000.

- Art. 5.4. “Los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo \‘[
humano o animal, y los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o -

animal’, se consideran como excepciones a la patentabilidad (ya no
presentan falta de aplicacion industrial)

=4
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1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - |

Novedad
- Segundo uso médico. Adaptacion al EPC-2000.

Art. 5.4: “Los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal, y los métodos de diagnostico aplicados al cuerpo humano o

animal’, se consideran como excepciones a la patentabilidad (ya no
presentan falta de aplicacion industrial)

Art. 6.4y 6.5: Nueva formulacion del primer y segundo uso médico
segun EPC-2000 (Art. 54(4) y 54(5))

Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluira la patentabilidad de cualquier sustancia o
composicién comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos
mencionados en el articulo 5.4 siempre que su utilizacion para cualquiera de esos métodos no esté
comprendida en el estado de la técnica

Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluird la patentabilidad de una sustancia 0 composicion
de las sefialadas en el apartado 4 para una utilizacion determinada en alguno de los métodos
mencionados en el articulo 5.4 siempre que dicha utilizacidén no esté comprendida en el estado de la
técnica.
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1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - |

Estado de la Técnica - Divulgaciones Inocuas (Art. 7 Ley)

No se tomara en consideracion para determinar el estado de la técnica una divulgacion de la invencion
que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentacion de la solicitudy haya sido
consecuencia directa o indirecta: ~gm
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1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - |

\
-f y
Estado de la Técnica - Divulgaciones Inocuas (Art. 7 Ley) S
No se tomara en consideracion para determinar el estado de la técnica una divulgacion de la invencion
que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud; haya sido
consecuencia directa o indirecta: ~|

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante. S

T
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1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - |

Estado de 1a Técnica - Divulgaciones Inocuas (Art. 7 Ley)

No se tomard en consideracion para deternminar el estado de la técnica una divillgacion de la invencion
que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentacién de la solicitud, haye sido
consecliencia directa o indirecta: g

a) De un abuso evidente firente al solicitante o su causante. S

b) Del hecho de gque el solicitante o su causante hubieren exhibido la invencion en
exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en_el sentido del Convenie Relative a

Exposiciones Internacienales, firmado en Paris el 22 de noviembre de 1928 v rev-".sa.@"
nitima vez el 30 noviembre de 1972 =

» Elarticulo 7 b refiere a las mismas exposiciones oficiales que la EPC

» Art. 15 RD 316/2017 regula aportacion certificacion v el plazo (mas tarde: 4 meses
desde presentacion solicitud o plazo Art 24 R (notificacion defectos) — sin cambios) ‘

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017




1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - |

10

Estado de la Técnica - Divulgaciones Inocuas (Art. 7 Ley) -

que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentacién de la solicitud, haye sido
consecliencia directa o indirecta: g

a) De un abuso evidente firente al solicitante o su causante. S

No se tomard en consideracion para deternminar el estado de la técnica una divillgacion de la invencion
,

exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en_el sentido del Convenie Relative a
Exposiciones Internacienales, firmado en Paris el 22 de noviembre de 1928 v rev-".sac.@"
nitima vez el 30 noviembire de 1972 =

b) Del hecho de gque el solicitante o su causante hubieren exhibido la invencion en é

 El articulo 7 b refiere a las mismas exposiciones oficiales que la EPC

« Art. 15 RD 316/2017 regula aportacion certificacion v el plazo (mas tarde: 4 meses
desde presentacion solicitud o plazo Art 24 R (notificacion defectos) — sin cambios) ‘

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017




INDICE

o gk wbdE

Requisitos de patentabilidad

Prioridad

Procedimiento de Concesion de Patentes
Patentes de interés para la defensa nacional
Certificados Complementarios de Proteccion
Modelos de utilidad

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017

11




1. PRIORIDAD - |

Prioridad — Art. 30 LP

-Se extiende a primeras solicitudes depositadas en Estados de la Organizacion
Mundial del Comercio, de acuerdo con el Art. 70.8 ADPIC (no solo firmantes #*
del Convenio de Paris)

-Reconoce la prioridad interna
-Restauracion de la prioridad — Art. 53.2 LP

12
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1. PRIORIDAD - |

13

2. No sera sin embargo necesaria la presentacion de la copia de la solicitud anterior

ni de la traduccion cuando la reivindicacion de prioridad no se considere relevante

para determinar la patentabilidad de la invencion, o la solicitud anterior o su

traduccion obren ya en poder de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o estén ‘

disponibles en una biblioteca digital.

Prioridad — Art. 30 LP —
-Se extiende a primeras solicitudes depositadas en Estados de la Organizacion
Mundial del Comercio, de acuerdo con el Art. 70.8 ADPIC (no solo firmantes # .
del Convenio de Paris) | .
-Reconoce la prioridad interna T \
-Restauracion de la prioridad — Art. 53.2 LP
Reivindicacion de prioridad — Art. 31 LP - 4

' N
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1. PRIORIDAD - |1 el .
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Cuando la reivindicacion de prioridad sea relevante (Art. 13.2 R) > —

|
|
la OEPM podra exigir al solicitante que aporte, en el plazo de dos meses desde la
comunicacion o dieciséis meses desde la fecha de prioridad mas antigua reivindicada, #
aplicandose el plazo que expire mas tarde, una copia certificada de la solicitud T
anterior emitida por la oficina de origen, salvo que dicho documento obre en los =" \
archivos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o cuando esté disponible desde

una biblioteca digital aceptada por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Si la

solicitud anterior no estuviera redactada en espafiol el solicitante aportara

Igualmente una traduccion al espafiol de dicho documento dentro del mismo plazo. = &
Si no se aporta la copia certificada y, en su caso, la traduccion al espafiol en el plazo . ‘
prescrito, el derecho de prioridad no se considerara validamente reivindicado

El examen de prioridad segun Art. 21 Reglamento RD 2245/1986 (- Art.23
Reglamento RD316/2017 — no se realiza ya?)
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INDICE - Procedimiento de Concesién

Procedimiento de Concesion de Patente segun Ley 24/2015 con
respecto a la Ley 11/1986
- Introduccion
- Presentacion de la solicitud de patente
- Procedimiento de concesion
- Oposiciones
- Recursos
- Disposiciones comunes
- Modificaciones
- Restablecimiento de derechos
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3. Procedimiento de Concesion - Introduccid

-Concesion son Informe de Busqueda
- NL®, BE®, IE ®

-Examen de fondo parcial (novedad)
- FRO, |IT®@

-Examen de fondo completo
- UK®, DE®, SE®, DKW, PTM

(1) - La Busqueda la realiza bien la Oficina Nacional o bien la EPO
(2) — La Busqueda la realiza la EPO
(3) — La Busqueda la realiza la UKIPO

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PRESENTACION SOLICITUD DE PATEN’M N

- Lugar de presentacion de la solicitud de patente — Art. 22 LP
- OEPM
- Organos competentes CC.AA.
- Lugares previstos Art. 38.4 Ley 30/1992 RJAP-PAC (oficinas
correos entre otros)
- Presentacion electronica

18
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PRESENTACION SOLICITUD DE PATEN

Lugar de presentacion de la solicitud de patente — Art. 22 LP

OEPM
Organos competentes CC.AA.
Lugares previstos Art. 38.4 Ley 30/1992 RJAP-PAC (oficinas

correos entre otros)
Presentacion electronica

Desaparecen las patentes de adicion

19
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PRESENTACION SOLICITUD DE PATEN

y
-
- Requisitos de la solicitud — Art. 23 LP — Art. 2 RD 316/2017 -
- Instancia de solicitud
- Descripcion de la invencion p—
- Una o varias reivindicaciones : ~gm
- Dibujosy, en su caso, secuencias biolégicas - ‘
- Indicacion del origen geografico de la materia biologica (Conv. Div. Biol.)
- Indicacion del uso de un recurso genético o conocimiento tradicional (Protocolo
de Nagoya)
- Resumen de la invencion l #
- Castellano, o en CC.AA. otra lengua oficial (+ traduccion castellano — texto - ‘
auténtico)

20
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PRESENTACION SOLICITUD DE PATENT

Requisitos de la solicitud — Art. 23 LP — Art. 2 RD 316/2017

21

Instancia de solicitud

Descripcion de la invencion

Una o varias reivindicaciones

Dibujos vy, en su caso, secuencias bioldgicas

Indicacidn del uso de un recurso genético o conocimiento tradicional (Protocolo

de Nagoya)
Resumen de la invencién . #
Castellano, o en CC.AA. otra lengua oficial (+ traduccion castellano — texto -

Indicacion del origen geografico de la materia bioldgica (Conv. Div. Biol.) i
autentico) ‘

Tasas
- Solicitud (nueva ley 100,38 euros / 63,68) ‘
- Realizacion Informe sobre el Estado de la Técnica (684,65 euros / 587,78)

- (Universidades — 50%)
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; A
- Lafecha del momento en que el solicitante entregue a las oficinas N
autorizadas la documentacion - Art. 24 LP - Art. 17 R -
- Indicacion (“Declaracion” en 11/1986) de que se solicitauna patente ..
- Informacion que permita identificar al solicitante y contactar con el _— \

remision a una solicitud presentada con anterioridad

- Descripcion de la invencién, aunque no cumpla con requisitos formales. o la i
.

- Descripcion en cualquier idioma = se presentara una traduccion al '
castellano (no establece cual es el texto auténtico (Art.23.3LP — CC.AA. —
antigua version 17.2 = ES)
T e \

22
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, y
- Lafecha del momento en que el solicitante entregue a las oficinas ~—
autorizadas la documentacion - Art. 24 LP — Art. 17 R -w
- Indicacion (“Declaracion™ en 11/1986) de que se solicita una patente ..
- Informacion que permita identificar al solicitante y contactar con €l _— \
- 0 la remision a una solicitud presentada con anterioridad
- Peticidén de incorporacion por referencia a una solicitud anterior
- Numero de la solicitud anterior. fecha de presentacion v oficina receptora . ‘
\

-  Mismo solicitante. antecesor en derecho o su derechohabiente (Art 17.3R)
1 . i dicoci
Titalode la invencit ‘

23
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - |

1. Recepcion de la solicitud y remision a la OEPM - Art. 32 ( ‘ }

- El 6rgano competente hara constar el dia, la hora y minuto

- Si el 6rgano competente lo es de una CC.AA. > Remisién a la OEPM dentro |
de tres dias (Art.32.2 Ley 24/2015). | 4

- El incumplimiento de este plazo en ningun caso perjudicara al solicitante.

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 11

B

»

2. Establecimiento de fecha de presentacion y admision a tramite - Art%S..LP Yo

18,19, 24 R
Dentro de los 10 dias (8 segun Art. 15 Reg. anterior) siguientes a su recepgi@m\la OEPM ¢
comprobaréa el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener fecha de -
presentacion.

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017 25



PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 11

2. Establecimiento de fecha de presentacion y admision a tramite - Artiéﬁa..LP Yo

18, 19,24 R
Dentro de los 10 dias (8 segun Art. 15 Reg. anterior) siguientes a su recepgih!a OEPM
comprobara el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener fechade *,

presentacion. |
a) Indicacion de que se solicita una patente (ES) ’

B

»
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 11

B

»

2. Establecimiento de fecha de presentacion y admision a tramite - Artfi&a.LP Yo
18, 19,24 R
Dentro de los 10 dias (8 segiin Art. 15 Reg. anterior) siguientes a su recepgiéh, la OEPM ¢
comprobara el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener fecha de
presentacion.
a) Indicacion de que se solicita una patente (ES) 4

b) Informacidn que permita identificar al solicitante y contactar con el (ES)

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017 27



PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 11

2. Establecimiento de fecha de presentacion y admision a tramite - Arf%s..LP Yo

18, 19,24 R

Dentro de los 10 dias (8 segun Art. 15 Reg. anterior) siguientes a su recepgi%la OEPM  _«
comprobara el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener fecha de

presentacion.

a) Indicacion de que se solicita una patente (ES) '
b) Informacidn que permita identificar al solicitante y contactar con el (ES) .
c) Descripcion de la invencion / remision a una solicitud anterior,

- Descripcion invencion: en cualquier idioma - plazo 2 meses al ES o hasta el final
plazo del Art. 24 RD 316/2017 (subsanacion defectos)

- Remisidn solicitud anterior: plazo 2 meses aportar copia certificada / trad ES. Si
no se aporta, plazo 2 meses segun 19.1 R
D

B

!
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 11

4

»

2. Establecimiento de fecha de presentacion y admision a tramite - Art%&.LP Yo
18,19,24 R

Si se cumplen requisitos = la solicitud se admite a tramite y tendra fecha presentacion

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 11

2. Establecimiento de fecha de presentacion y admision a trimite - ArtiALP Yoo ﬁ
18.19.24 R
N -

Si se cumplen requisitos = la solicitud se admite a tramite y tendra fecha presentacion /

B

S1no se cumplen requisitos = se notificara al solicitante un plazo para su subsadién (2

meses— Art. 18.2 RD 316/2017) = Si se cumplen requisitos, nueva fecha presentacion
(Art. 18.3R)
- nueva fecha de presentacion, o "
- lasolicitud no se admite a tramite
4
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 11

B

»

2. Establecimiento de fecha de presentacion y admision a tramite - Arti‘%&.LP Yo

18, 19,24 R
Una vez otrogada la fecha de presentacion (Art. 18.4 R) /
-Tasas: solicitud y realizacion informe sobre el estado de la técnica _"- _

- Si no se abonan > comunicacion al solicitante (plazo 1 mes) 4 -

- Si no se abonan - solicitud abandonada (mantiene fecha presentacion)

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017 31



PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 111

3. Examen de oficio (requisitos formales) — Art. 35 LP, Art. 23 R
a) Si el objeto de la solicitud
no fuera una invencion
descubrimiento, teoria cientifica, método matematico, ect.
estuviera excluida de patentabilidad
contraria al orden puablico
procedimientos clonacion seres humanos, etc.

32
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 111

3. Examen de oficio (requisitos formales) — Art. 35 LP, Art. 23 R
a) Si el objeto de la solicitud
no fuera una invencion
descubrimiento, teoria cientifica, método matematico, ect.
estuviera excluida de patentabilidad
contraria al orden puablico
procedimientos clonacion seres humanos, etc.

b) Requisitos de representacion y prioridad

33
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 111

3. Examen de oficio (requisitos formales) — Art. 35 LP, Art. 23 R
a) Si el objeto de la solicitud
- no fuera una invencién
- descubrimiento, teoria cientifica, método matematico, ect.
- estuviera excluida de patentabilidad
- contraria al orden puablico
- procedimientos clonacion seres humanos, etc.

b) Requisitos de representacion y prioridad
c) Cuestiones formales del texto de la solicitud

34
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 111

3. Examen de oficio (requisitos formales) — Art. 35 LP, Art. 23 R
a) Si el objeto de la solicitud
- no fuera una invencién
- descubrimiento, teoria cientifica, método matematico, ect.
- estuviera excluida de patentabilidad
- contraria al orden puablico
- procedimientos clonacion seres humanos, etc.

b) Requisitos de representacion y prioridad
c) Cuestiones formales del texto de la solicitud

Si no se cumplen los requisitos a) y b) se comunicara al solicitante. Si no se superan las
objeciones, se denegara la solicitud mediante resolucion motivada. ‘

35

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017




PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 111

3. Examen de oficio (requisitos formales) — Art. 35 LP, Art. 23 R
a) Si el objeto de la solicitud
- no fuera una invencién
- descubrimiento, teoria cientifica, método matematico, ect.
- estuviera excluida de patentabilidad
- contraria al orden puablico
- procedimientos clonacion seres humanos, etc.

b) Requisitos de representacion y prioridad
c) Cuestiones formales del texto de la solicitud

Si no se cumplen los requisitos a) y b) se comunicara al solicitante. Si no se superan las
objeciones, se denegara la solicitud mediante resolucion motivada. ‘

El Art. 23 R detalla el examen de oficio

36
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 1V

4. Emision Informe Estado de la Técnica — Art. 36

La OEPM emite un informe sobre el estado de la técnica (IET) y una
opinion escrita no vinculante que trasladara al solicitante

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 1V

4. Emision Informe Estado de la Técnica — Art. 36
- La OEPM emite un informe sobre el estado de la técnica (IET) y una
opinion escrita no vinculante que trasladara al solicitante

- Falta claridad o coherencia - notificacion al solicitante (Art. 36.3
LPy Art. 27 R)

- Demasiadas reivindicaciones independientes (Art. 7.2 R) -
notificacion al solicitante (Art. 28 R)

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 1V

4. Emision Informe Estado de la Técnica — Art. 36
- La OEPM emite un informe sobre el estado de la técnica (IET) y una
opinion escrita no vinculante que trasladara al solicitante

- Falta claridad o coherencia - notificacion al solicitante (Art. 36.3
LPy Art. 27 R)

- Demasiadas reivindicaciones independientes (Art. 7.2 R) -
notificacion al solicitante (Art. 28 R)
5.Publicacion de la solicitud y del informe — Art. 37 LP — Art. 31 R

- Transcurridos 18 meses desde la fecha de solicitud o prioridad, la
OEPM
publicara la solicitud de patente y el IET.

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - 1V

4. Emision Informe Estado de la Técnica — Art. 36
- La OEPM emite un informe sobre el estado de la técnica (IET) y una
opinion escrita no vinculante que trasladara al solicitante

- Falta claridad o coherencia - notificacion al solicitante (Art. 36.3
LPy Art. 27 R)

- Demasiadas reivindicaciones independientes (Art. 7.2 R) -
notificacion al solicitante (Art. 28 R)
5.Publicacion de la solicitud y del informe — Art. 37 LP — Art. 31 R

- Transcurridos 18 meses desde la fecha de solicitud o prioridad, la
OEPM
publicara la solicitud de patente y el IET.
6.0bservaciones de terceros — Art. 38 LP — Art. 32 R

- Una vez publicada la solicitud cualquier persona podra formular
observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la
patentabilidad de la invencion.

- Estos terceros no se consideraréneparte-enzet procedimiento 40




Procedimiento tramitacion Ley 11/1986

. |

Examen de Admision a Tramite

e IE'|'E es |

Peticion de I.E.T.

|
. I I
kPuincacic’)n Solicitud ‘ Resultados I.E.T. 4

Publicacion |.E.T.

; ]

¢ Examen s
*— Previo ? ﬁ - ‘

Procedimiento con Examen Previo

—_/
15 Meses

—
+ 18 Meses

3 Meses

NO

Procedimiento General
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Procedimiento tramitacion Ley 24/2015

L Solicitud de Patente J

Examen de Admision a Tramite

e IE'|'E es |

RetlsléndehET.

|
. I | .
kPuincacic’)n Solicitud ‘ Resultados I.E.T. ‘4

Publicacion |.E.T.

—_/
15 Meses

—
+ 18 Meses

(%]
. ]
Observacipnes g o
terceros =
o
NO Peticion Examen Sl

Y sustantivo } " ‘

Examen sustantivo

|
LY

Solicitud abandonada
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Procedimiento tramitacion Ley 11/1986

NO ¢ Examen Sl |
Y Previo ? ' 5
R_eanudacién pro_cedimiento Reanudacidon Procedimiento e
» Sin examen previo con Examen Previo "
N Observaciones de terceros a ~
resultados I.E.T. i Plazo para Oposiciones ‘ A
Traslado de Observaciones de Traslado de Resultados de Examen y
o terceros al Solicitante posibles Oposiciones al Solicitante §
[%] ) o
v |
> [ ‘ : j =
N no Sl N

Réplica del Solicitante a las ¢Contesta el Sl
Observaciones de terceros Solicitante? _‘ g

' Parcial

i Concesion de la Patente ‘ N "
—  Concesion —‘ b ‘

Traslado de Deficiencias
| R

i Contestacion ‘

.. Resolucion Definitiva
del DerfCOREESIARAJotal .
de Concesion 43

Total
1 Mes




PROCEDIMIENTO DE CONCESION -V

7. Peticion Examen sustantivo — Art. 39 LP — Art. 33 R

- Peticion del examen por parte del solicitante (desde solicitud
hasta tres meses despues publicacion) + tasa (389,77
euros/334,62)

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION -V

7. Peticion Examen sustantivo — Art. 39 LP — Art. 33 R

- Peticion del examen por parte del solicitante (desde solicitud
hasta tres meses despues publicacion) + tasa (389,77
euros/334,62)

- Junto con la peticion el solicitante podra presentar observaciones
al IET, a la opinion escrita y a las observaciones de tercerosy
modificar las reivindicaciones y descripcion

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION -V

7. Peticion Examen sustantivo — Art. 39 LP — Art. 33 R

- Peticion del examen por parte del solicitante (desde solicitud
hasta tres meses despues publicacion) + tasa (389,77
euros/334,62)

- Junto con la peticion el solicitante podra presentar observaciones
al IET, a la opinion escrita y a las observaciones de terceros y
modificar las reivindicaciones y descripcion

- Si no se formula la peticion o no se paga tasa - la solicitud se
considerara retirada.
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI

8. Tramitacion y resolucion — Art. 40 LP — Art. 34 R

- La OEPM emite una primera comunicacion teniendo en cuenta IE
y opinion escrita, eventual busqueda complementaria, posibles
modificaciones realizadas con la peticion de examen (se considerg
el Art. 48 LP) - Primera Comunicacion (plazo ?)
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI

8. Tramitacion y resolucion — Art. 40 LP — Art. 34 R

- La OEPM emite una primera comunicacion teniendo en cuenta IE
y opinion escrita, eventual busqueda complementaria, posibles
modificaciones realizadas con la peticion de examen (se considerg
el Art. 48 LP) - Primera Comunicacion (plazo ?)

- Si el solicitante no realiza ningun acto para obviar objeciones
contenidas - denegacion motivada
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI

8. Tramitacion y resolucion — Art. 40 LP — Art. 34 R

- La OEPM emite una primera comunicacion teniendo en cuenta IE
y opinion escrita, eventual busqueda complementaria, posibles
modificaciones realizadas con la peticion de examen (se considerg
el Art. 48 LP) - Primera Comunicacion (plazo ?)

- Si el solicitante no realiza ningun acto para obviar objeciones
contenidas - denegacion motivada

- Sl a pesar de las alegaciones / modificaciones persisiten motivos
que impidan en todo o en parte la concesion de la patente -
Comunicacion al solicitante (plazo 2 meses)
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI

8. Tramitacion y resolucion — Art. 40 LP — Art. 34 R

- La OEPM emite una primera comunicacion teniendo en cuenta IE]
y opinion escrita, eventual busqueda complementaria, posibles
modificaciones realizadas con la peticion de examen (se considerg
el Art. 48 LP) - Primera Comunicacion (plazo 2 meses)

- Si el solicitante no realiza ningun acto para obviar objeciones
contenidas - denegacion motivada

- Sl a pesar de las alegaciones / modificaciones persisiten motivos
que impidan en todo o en parte la concesion de la patente -
Comunicacion al solicitante (plazo 2 meses)

- Posibilidad de vista oral (“una unica vista oral” - Art. 34.7 R)
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI

8. Tramitacion y resolucion — Art. 40 LP — Art. 34 R
- Resolucion concesion o denegacion de la patente.

- Contra la resolucion denegatoria de la solicitud podra
formularse recurso de alzada por el solicitante de la patente
(Art. 34.9 R)

- En el procedimiento de recurso el ““titular de la patente”
podra modificar la solicitud con sujecion a lo dispuesto en
el art. 48 de la Ley (Art. 34.10 R)

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VII

9. Anuncio de la concesion y publicacion de la patente — Art. 41 LP, 35

La concesion se anunciara en el Boletin Oficial de la Propiedad Industria
(BOPI)
Se editara el folleto de la patente concedida.

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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Procedimiento tramitacion Ley 24/2015

Examen sustantivo

\

Comunicacion al

l solicitante l

Cumplimiento requisitos _ No se cumplen requisitos patentabilidad
patentabilidad -
o G
12 Comunicacién al 8 ¥
=
(gl

| solicitante ! ]
. Respuesta del solicitante I l

No hay respuesta \

v l Vista Oral Iteracién“
Concesion Denegacion Concesion € ‘1'
Denegacion
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10. Oposiciones — Art. 43 LP

Dentro de los 6 meses desde la publicacion de la concesion de la patente, cualquier
persona podré oponerse a la concesion por algunos de los siguientes motivos: *’M
. ‘ i

e \

o

54
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VII| exi@ \\

!

10. Oposiciones — Art. 43 LP r—
Dentro de los 6 meses desde la publicacion de la concesion de la patente, cualquier persona
podra oponerse a la concesion por algunos de los siguientes motivos: Y

a) Incumplimiento de los requisitos de -

-

Novedad
Actividad inventiva
Aplicacion industrial

=

=Y
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI

10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R
- Dentro de los 6 meses desde la publicacion de la concesion de la patente, cualquier persona

podra oponerse a la concesion por algunos de los siguientes motivos: e
a) Incumplimiento de los requisitos de T
- Novedad S =% \
- Actividad inventiva
- Aplicacion industrial
b) La descripcion no es suficientemente clara y completa para que un experto en |
materia pueda ejecutarla a. q ‘

56

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017




PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI &“‘

c) El objeto de la patente concedida excede del contenido tal y como fue presentada

10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R —
- Dentro de los 6 meses desde la publicacion de la concesion de la patente, cualquier persona
podra oponerse a la concesion por algunos de los siguientes motivos: - /
a) Incumplimiento de los requisitos de T
- Novedad e \
- Actividad inventiva
- Aplicacion industrial
b) La descripcion no es suficientemente clara y completa para que un experto en Ia.
materia pueda ejecutarla ‘.. ‘

S7
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI &“‘

c) El objeto de la patente concedida excede del contenido tal y como fue presentada

10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R —
- Dentro de los 6 meses desde la publicacion de la concesion de la patente , cualquier
persona podra oponerse a la concesion por algunos de los siguientes motivos: - /
a) Incumplimiento de los requisitos de T
- Novedad =" \
- Actividad inventiva
- Aplicacion industrial
b) La descripcion no es suficientemente clara y completa para que un experto en Ia.
materia pueda ejecutarla ‘.. ‘

- La oposicion debera dirigirse a la OEPM por escrito

58
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI a.\h‘ \\

10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R —
- Dentro de los 6 meses desde la publicacion de la concesion de la patente, cualquier persona
podra oponerse a la concesion por algunos de los siguientes motivos: - /
a) Incumplimiento de los requisitos de T
- Novedad e \
- Actividad inventiva
- Aplicacion industrial
b) La descripcion no es suficientemente clara y completa para que un experto en Ia.
materia pueda ejecutarla & ‘

c) El objeto de la patente concedida excede del contenido tal y como fue presentada
- La oposicion debera dirigirse a la OEPM por escrito

- Admitido a tramite el escrito de oposicion, éste se comunicara al titular de la patente para ‘
que presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.

59
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VIl .

10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R

La OEPM podra tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito
de oposicion (Art. 37.2 R) -

AN
J
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI

\
| y
10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R e
La OEPM podra tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito

de oposicion (Art. 37.2 R) 5

- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dara traslado al titular de las
oposiciones admitidas a tramite para que, en el plazo de tres meses presente
alegaciones (Art. 38.1 R)

61
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI

(Art. 38.2 R)

y
' g

10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R o

- La OEPM podréa tramitar oposiciones aungue el oponente falleciese o retirara el escrito
de oposicion (Art. 37.2 R) -

- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dara traslado al titular de las S
oposiciones admitidas a tramite para que, en el plazo de tres meses presente ‘
alegaciones (Art. 38.1 R)

- Enel caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dara
traslado a los oponentes, otorgandoles un tramite de réplica por un plazo de dos meses ‘ &

62
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VIl e .

!

10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R

63

La OEPM podra tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito
de oposicion (Art. 37.2 R) -

Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dara traslado al titular de las
oposiciones admitidas a tramite para que, en el plazo de tres meses presente
alegaciones (Art. 38.1 R)

En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dara
traslado a los oponentes, otorgandoles un tramite de réplica por un plazo de dos meses
(Art. 38.2 R)

Comision compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo
uno de ellos Presidente (voto calidad) (Art. 39.1 R)

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VIl e .

64

!

10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R

La OEPM podra tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito
de oposicion (Art. 37.2 R) -

Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dara traslado al titular de las
oposiciones admitidas a tramite para que, en el plazo de tres meses presente
alegaciones (Art. 38.1 R)

En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dara
traslado a los oponentes, otorgandoles un tramite de réplica por un plazo de dos meses
(Art. 38.2 R)

Comision compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo
uno de ellos Presidente (voto calidad) (Art. 39.1 R)

Nueva oportunidad al titular — plazo de 1 mes (Art. 39.4 R)

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI e .
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10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R —
- La OEPM podréa tramitar oposiciones aungue el oponente falleciese o retirara el escrito
de oposicion (Art. 37.2 R) .
- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dara traslado al titular delas e
':n_,-#'

oposiciones admitidas a tramite para que, en el plazo de tres meses presente
alegaciones (Art. 38.1 R)

En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dara
traslado a los oponentes, otorgandoles un tramite de réplica por un plazo de dos meses
(Art. 38.2 R)

Comision compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo
uno de ellos Presidente (voto calidad) (Art. 39.1 R)

Nueva oportunidad al titular — plazo de 1 mes (Art. 39.4 R)
Posibilidad de una unica vista oral (Art. 39.5 R) [no observadores]

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017

-

A




PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VIl e .
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10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R e
- La OEPM podréa tramitar oposiciones aungue el oponente falleciese o retirara el escrito
de oposicion (Art. 37.2 R) =
- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dara traslado al titular delas e
-a._,#

oposiciones admitidas a tramite para que, en el plazo de tres meses presente
alegaciones (Art. 38.1 R)

En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dara
traslado a los oponentes, otorgandoles un tramite de réplica por un plazo de dos meses
(Art. 38.2 R)

Comision compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo
uno de ellos Presidente (voto calidad) (Art. 39.1 R)

Nueva oportunidad al titular — plazo de 1 mes (Art. 39.4 R)
Posibilidad de una unica vista oral (Art. 39.5 R) [no observadores]
Se elevara una breve acta de los asuntos tratados en la vista oral (Art. 39.5 R)

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VIl .

10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R

El titular debera aportar en 10 dias descripcion, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como
hayan sido propuestos (Art. 39.5 R) -

AN
J
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VI
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10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R r—
El titular debera aportar en 10 dias descripcion, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como
hayan sido propuestos (Art. 39.5 R) S
g

La resolucion motivada de la OEPM se publicara en el BOPI, recogiendo, en su caso,
las modificaciones que se hayan introducido en la patente (Art. 39.7 R).
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10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R -' e
- El titular debera aportar en 10 dias descripcion, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como
hayan sido propuestos (Art. 39.5 R) Y
g

- Laresolucion motivada de la OEPM se publicara en el BOPI, recogiendo, en su caso,
las modificaciones que se hayan introducido en la patente (Art. 39.7 R).

- La proteccion conferida por la patente se extendera retroactivamente a la patente asi
modificada (Art. 43.6 LP)

X

69
Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017 ‘




PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VIl e .
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10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R —
- El titular debera aportar en 10 dias descripcion, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como
hayan sido propuestos (Art. 39.5 R) e
L

70

La resolucion motivada de la OEPM se publicara en el BOPI, recogiendo, en su caso,
las modificaciones que se hayan introducido en la patente (Art. 39.7 R). ‘

La proteccion conferida por la patente se extendera retroactivamente a la patente asi
modificada (Art. 43.6 LP)

Registro Patentes — inscrito procedimiento judicial sobre validez o infraccion de
patente sobre la que se ha presentado oposicion - OEPM pondra en conocimiento del
Juez o Tribunal el procedimiento de oposicion — Art. 40.1 R
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - VIl e .
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10. Oposiciones — Art. 43 LP, Art. 36-39 R —
- El titular debera aportar en 10 dias descripcion, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como
hayan sido propuestos (Art. 39.5 R) e
g

La resolucion motivada de la OEPM se publicara en el BOPI, recogiendo, en su caso,
las modificaciones que se hayan introducido en la patente (Art. 39.7 R). ‘
La proteccion conferida por la patente se extendera retroactivamente a la patente asi

modificada (Art. 43.6 LP)

Registro Patentes — inscrito procedimiento judicial sobre validez o infraccion de
patente sobre la que se ha presentado oposicion - OEPM pondra en conocimiento del
Juez o Tribunal el procedimiento de oposicion — Art. 40.1 R

Intervencion: si el titular de la patente ha entablado una accién de violacion de patente ‘
contra €l o si, tras requerimiento para cesar la preseunta violacion ha ejecutado una
accion negatoria. Plazo 3 meses — Art. 40 2 R
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Procedimiento oposicion Ley 24/2015

Concesidn ( BRI

\

OPOSICION
Intercambio . :
comunicaciones Intercambio

o comunicaciones
comunicaciones

Vista oral Vista oral
Desestimacion Oposicidn Estimacion parcial de la oposicion y Estimacion total de la oposicion y L
Mantenimiento patente mantenimiento de la patente en forma revocacion de la concesion de la patente
modificada

D
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - IX

11. Recursos — Art. 44 LP

-El recurso administrativo contra la concesion de una patente sélo
podra interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de
oposicion y se dirigira contra el acto resolutorio de la oposicion
planteada. 1 mes de plazo (Art. 39.12 R)
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - IX

11. Recursos — Art. 44 LP

-El recurso administrativo contra la concesion de una patente sélo
podra interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de
oposicion y se dirigira contra el acto resolutorio de la oposicion
planteada. 1 mes de plazo (Art. 39.12 R).

-El solicitante de una patente podra presentar recurso administrativo !
contra la resolucion negatoria de la solicitud de patente por parte de la
OEPM.
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION - IX

11. Recursos — Art. 44 LP

-El recurso administrativo contra la concesion de una patente sélo
podra interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de
oposicion y se dirigira contra el acto resolutorio de la oposicion
planteada. 1 mes de plazo (Art. 39.12 R).

-El solicitante de una patente podra presentar recurso administrativo
contra la resolucion negatoria de la solicitud de patente por parte de la
OEPM.

-En el procedimiento de recurso el titular de la patente podra modificar
la solicitud con sujecion a lo dispuesto en el articulo 48
(modificaciones).

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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Denegacion

V

Recurso del titular

Recursos Ley 24/2015

Concesion

\

Desestimaciéon Oposicion
Mantenimiento patente

Recurso del oponente

OPOSICION

Estimacidén parcial de la oposicién y

mantenimiento de la patente en forma
modificada

Recurso del oponente
Recurso titular

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017

Estimacion total de la oposicidn y

revocacion de la concesion de |la patente

Recurso del titular

L~
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PETICION REVOCACION O LIMITACION - |

B

1. Peticion de Revocacion o Limitacion — Art. 105-107 LP, Art. 41y 42 ( ﬁ
R
A peticion del titular, la patente cuya concesion sea firme podra ser ?\ o
revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier ‘
momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los
certificados complementarios en su caso. - Art. 105.1 LP ’4 k
L
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PETICION REVOCACION O LIMITACION - |

1. Peticion de Revocacion o Limitacion — Art. 105-107 LP, Art. 41y 42 ( ’
R

B

- A peticion del titular, la patente cuya concesion sea firme podra ser 3\ o
revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier |
momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los ;..
certificados complementarios en su caso. - Art. 105.1 LP 4

- No se admitira la revocacion o la limitacion de una patente

- sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos -
0 licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el
consentimiento de los titulares de esos derechos.

- Tampoco se admitira la solicitud de revocacion o limitacion si
figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentacion de una
demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el W
reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en
tanto no conste el consentimiento del demandante. - Art. 105.3 LP

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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PETICION REVOCACION O LIMITACION - Il

2. Peticion de Revocacion o Limitacion — Art. 105-107 LP, Art. 41y 42 ‘L }

R
| N ~
- El titular no podra presentar una solicitud de limitacion durante el plazo '
para presentar oposiciones, ni mientras se halle en tramitacion una
oposicion o se esté tramitando una limitacion anteriormente solicitada. - 4

B

Art. 41.3R ‘%
- Si hay modificacion de las reivindicaciones, éstas deberan cumplir Art 28
(claridad) y 48 Ley (Modificaciones) — Art.106.1 LP 3
)
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTO

1. Modificaciones — Art. 48 LP

-Salvo para subsanar errores manifiestos, el interesado sélo podra
modificar las reivindicaciones cuando lo permita la Ley y con sujecion

al Reglamento (Art. 64 R)
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTO

1. Modificaciones — Art. 48 LP

-Salvo para subsanar errores manifiestos, el interesado sélo podra
modificar las reivindicaciones cuando lo permita la Ley y con sujecion
al Reglamento (Art. 64 R)

-Toda modificacion debera ir acompainada de un escrito en el que el
solicitante especifigue las diferencias entre el texto nuevo y el texto
sustituido indicando la razon de la modificacion.
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTO

1. Modificaciones — Art. 48 LP

-Salvo para subsanar errores manifiestos, el interesado sélo podra
modificar las reivindicaciones cuando lo permita la Ley y con sujecion
al Reglamento (Art. 64 R)

-Toda modificacion debera ir acompainada de un escrito en el que el
solicitante especifigue las diferencias entre el texto nuevo y el texto
sustituido indicando la razon de la modificacion.

-La solicitud de patente o la patente no podra modificarse de manera que
su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya
presentado inicialmente

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTO

1. Modificaciones — Art. 48 LP

-Salvo para subsanar errores manifiestos, el interesado sélo podra
modificar las reivindicaciones cuando lo permita la Ley y con sujecion
al Reglamento (Art. 64 R)

-Toda modificacion debera ir acompainada de un escrito en el que el
solicitante especifigue las diferencias entre el texto nuevo y el texto
sustituido indicando la razon de la modificacion.

-La solicitud de patente o la patente no podra modificarse de manera que
su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya
presentado inicialmente

-En el procedimiento de oposicion, o en su caso en el de limitacion, la
patente no podra modificarse de modo que se amplie la proteccion que
confiere.
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS

2. Restablecimiento de derechos — Art. 53 LP
-Ley de Marcas 17/2001 — Art 25
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS

2. Restablecimiento de derechos — Art. 53 LP
-Ley de Marcas 17/2001 — Art 25

-El solicitante o titular de una patente que, aun habiendo demostrado
toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido
cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta
Ley, sera restablecido en sus derechos.
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS

2. Restablecimiento de derechos — Art. 53 LP
-Ley de Marcas 17/2001 — Art 25

-El solicitante o titular de una patente que, aun habiendo demostrado
toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido
cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta
Ley, sera restablecido en sus derechos.

-La peticion debera presentarse en el plazo que primero expire de:
- dos meses desde el cese del impedimento

- doce meses desde la fecha de expiracion del tramite omitido o,
en caso del pago de una tasa de mantenimiento, doce meses
desde la expiracion del periodo de 6 meses de pago con
recargo.
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Requisitos de patentabilidad

Prioridad

Procedimiento de Concesion de Patentes
Patentes de interés para la defensa nacional
Certificados Complementarios de Proteccion
Modelos de utilidad
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PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONA

Art. 111-114 LP - Art. 47-49 R

-El contenido de las solicitudes de patente secreto hasta 1 mes
(extensible hasta 4 meses) de su presentacion

-OEPM pondra a disposicion del Ministerio de Defensa una copia de
la solicitud.

-Cuando el interés de la defensa nacional asi lo exija = tramitacion
secreta
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PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONA

Art. 111-114 LP - Art. 47-49 R

-El contenido de las solicitudes de patente secreto hasta 1 mes
(extensible hasta 4 meses) de su presentacion

-OEPM pondra a disposicion del Ministerio de Defensa una copia de
la solicitud.

-Cuando el interés de la defensa nacional asi lo exija = tramitacion
secreta

Art115LP -Art. 50 R

-Invenciones realizadas en Espaina y no se reivindigue prioridad de un
deposito anterior en Espafia = no podra solicitarse patente en ningun
pais extranjero antes del plazo Art.111 LP

- Salvo gue se hubiera hecho con expresa autorizacion de la
OEPM
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PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONA
[

Peticion autorizacion (Art. 115 LP - Art 50 R)

- Aportar en condiciones de secreto, una copia de la solicitud de
patente y, en su caso, una traduccion al espafnol

- Plazo maximo de 1 mes (silencio administrativo = concedida)

- Si la OEPM no concede la autorizacion, se podria intentar
obtener una autorizacion expresa del Ministerio de Defensa.
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PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONA
[
Peticion autorizacion (Art. 115 LP - Art 50 R)

- Aportar en condiciones de secreto, una copia de la solicitud de
patente y, en su caso, una traduccion al espafnol

- Plazo maximo de 1 mes (silencio administrativo = concedida)

- Si la OEPM no concede la autorizacion, se podria intentar
obtener una autorizacion expresa del Ministerio de Defensa.

Presentacion patente europea (Art. 152 LP — Art. 93R) / PCT (Art.
163 LP)
- Invencion desarrollada en Espana y no se reivindiqgue prioridad
de un deposito anterior en Espana - presentacion ante la
OEPM (o CC.AA para EP).

- Se podra solicitar traduccion al ES (al menos titulo y resumen —
Art. 93 R)
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CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE
PROTECCION - |

1. Certificados Complementarios de Proteccion de medicamentos y ‘L
productos fitosanitarios — Art. 45-47 Ley — Art. 54-57 R

- Lasolicitud se presenta ante la OEPM (incluidas las prérrogas por uso | N o
pediatrico) + tasa (517,21 euros/421.53). \

- Art. 54 R determina el contenido de la solicitud CCP ;_
- Lo establecido art. 8 R 469/2009 del Parlamento Europeo ﬁ
- Informacion de que el producto esta protegido por la patente de base’

- La OEPM comprobara si la solicitud cumple la normativa comunitaria, si bien
no investigara de oficio si la autorizacion de comercializacion es la primera
como medicamento o fitosanitario en la UE (Art. 46 LP / 56 R) -

Comunicacion defectos solicitante (plazo 2 meses) 4
- Tras examen formal = Publicacion solicitud - Examen —-> Publicacion
concesion — Art. 55-57 R W )

- Observaciones de terceros?
- Recurso (Art. 46.2 LP)
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CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE
PROTECCION - I1

B

¥

2. Certificados Complementarios de Proteccion de medicamentos y ‘t
productos fitosanitarios — Art. 45-47 Ley — Art. 54-57 R

- Tasas mantenimiento N -

- Latasa de mantenimiento del CCP se efectuara en un solo pago, cuya
cuantia se fijara en funcion de la duracion del certificado - Art 47 LP

- Disposicion transitoria tercera LP: 4 ﬁ%

- 2. El plazo para el pago de las anualidades de las patentes
concedidas conforme a la Ley anterior, cuya fecha de devengo sea
igual o posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y
no hayan sido pagadas con anterioridad a esa fecha, sera el previsto
en el articulo 184.3 (- dentro de los 3 meses posteriores a la ’
publicacion de la concesion)

- b5: Las tasas de solicitud y mantenimiento de los CCP seran las L™
vigentes en el momento de solicitarse el certificado o la prorroga del
mismo
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Requisitos de patentabilidad

Invenciones Laborales

Procedimiento de Concesion

Patentes de interés para la defensa nacional
Certificados Complementarios de Proteccion
Modelos de utilidad
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4. MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO
MODELO DE UTILIDAD

- Equiparacion del estado de la técnica relevante con el exigido para las
patentes :

- Novedad relativa - novedad absoluta N

- Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior
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4. MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO
MODELO DE UTILIDAD

- Equiparacion del estado de la técnica relevante con el exigido para las ‘L : F
patentes :
- Novedad relativa - novedad absoluta o~ -~

- Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior

- Ampliacion del area técnica de las invenciones:

- Quimica (excluyendo la materia biologica y las sustancias y «-ﬁ
composiciones farmacéuticas)

Nueva Ley de Patentes — Juan Arias - 2017

97



4. MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO
MODELO DE UTILIDAD

LY
- Equiparacion del estado de la técnica relevante con el exigido para las 'L : F
patentes :
- Novedad relativa = novedad absoluta ‘a\

- Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior

- Ampliacion del area técnica de las invenciones:

- Quimica (excluyendo la materia biologica y las sustancias y «ﬁd
composiciones farmacéuticas)

- Procedimiento de tramitacion: ¥
- Seadaptaal PLT

- Se mantiene la ausencia de examen sustantivo y la oposicion pre- ’
concesion

- Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa del derecho a la W
obtencion IET
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INTRODUCCION |

Modelos de utilidad - Europa
-Paises sin modelo de utilidad: BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE

-Paises con modelo de utilidad:

- Paises con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a
aparatos, invenciones tridimensionales: FI, IT, PT

- Paises con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones
minimas area técnica: AT, DE, FR

- Paises con menor nivel actividad inventiva, en todos los campos
técnica: DK, GR, IE

-Alemania
- Admiten areas quimica y biologica
- Mismo nivel de actividad inventiva para patentes y MU
- Accion cancelacion ante DPA durante toda la vida del MU
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MODELO UTILIDAD - |

Art. 137: Invenciones que pueden ser Ley 11/1986 - Art. 143:
protegidas como Modelo de Utilidad

1.Podran protegerse como modelos de 1.Seran protegibles como modelos de
utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en
este Titulo, el presente titulo,

- las invenciones industrialmente - las invenciones que, siendo
aplicables que, siendo nuevas e nuevas e implicando una
Implicando actividad inventiva, actividad inventiva,

- consisten en dar a un objeto o - consisten en dar a un objeto una
producto una configuracion, configuracion, estructura o
estructura o0 composicion de la constitucion de la que resulta
que resulte alguna ventaja alguna ventaja practicamente
practicamente apreciable para su apreciable para su uso o

uso o fabricacion. fabricacion
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MODELO UTILIDAD - 11

Art. 137: Invenciones que pueden ser
protegidas como modelo de utilidad

2.No podran ser protegidas como
modelo de utilidad

- ademas de las materias e
Invenciones excluidas de
patentabilidad en aplicacion de
los articulos 4 y 5 de esta Ley,

- las invenciones de procedimiento,

- las que recaigan sobre la materia
biologica ,

-y las sustancias y composiCiones
farmaceuticas

Ley 11/1986 - Art. 143

2.En particular, podran protegerse como
modelos de utilidad

- los utensilios, instrumentos,
herramientas, aparatos,
dispositivos o partes de los
mismos, que reunan los requisitos
enunciados en el apartado
anterior.

3.No podran ser protegidas como
modelo de utilidad

- las invenciones de procedimiento
- y variedades vegetales.
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MODELO UTILIDAD - I

Art. 139: Estado de la técnica

1.El estado de la técnica con referencia
al cual debe juzgarse la novedad y la
actividad inventiva de las invenciones
protegibles como modelos de utilidad,
sera el mismo que el establecido en el
articulo 6.2 para las patentes de
Invencion

Novedad relativa = Novedad absoluta

Ley 11/1986 - Art. 145:

1.El estado de la técnica con referencia al
cual debe juzgarse la novedad y la actividad
Inventiva de las invenciones protegibles
como modelos de utilidad, esta constituido
por todo aquello que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de proteccion
como modelo ha sido divulgado de Espafia,
por una descripcion escrita u oral, por una
utilizacion o por cualquier otro medio.
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MODELO UTILIDAD - IV

Art. 140 — Actividad inventiva / Art. 146

- Se mantiene el menor nivel de actividad inventiva
- Para su proteccion como modelo de utilidad, se considera que una
Invencion implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la
técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia

- Se mantiene referencia a Art. 139.2 (6.3) /Art. 145.2 Ley 12/1986

- Las solicitudes presentadas antes pero publicadas después de la fecha
de solicitud no pertenecen al estado de la tecnica para evaluar la
actividad inventiva.
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MODELO UTILIDAD -V

Art. 148 — Contenido del derecho y ejercicio de acciones / Art. 152
- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986

Se mantiene que la proteccion del MU atribuye a su titular los mismos
derechos que la patente

Se mantiene la duracion de 10 afios improrrogables contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud, si bien se especifica que producira
sus efectos a partir de la publicacion de la mencidn de su concesion en el
BOPI.

Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los
derechos de exclusiva derivados de un MU solicitado con posterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley sera preciso que se haya
obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el
|ET previsto en el Art. 36.1 para las patentes, referido al objeto de titulo
en el que se funde la accion.
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PROCEDIMIENTO TRAMITACION MODELO UTILIDAD

Solicitud Modelo de Utilidad h
| - i
@ Examen de Admision a Tramite ( ,
g | W
2 -
1o Examen de Requisitos Formales
™ | -
. Publicacién de la Solicitud J ﬁ,%\

b
(]
= Si No

¢ Oposiciones ?

Traslado de Oposiciones al
Titular

I
Publicacion en el B.O.PI. s

De las Oposiciones
Contestacion a las j
Oposiciones
[

Resolucién de la O.E.P.M. 0

Denegacién ‘ Concesion
I

Publicacion de Denegacién Publicacion de Concesién
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Gracilas

ABG PATENTES, S.L.

Avenida de Burgos 16D
Edificio Euromor - 28036 MADRID
Tel. +34 91 4171300

Av. Diagonal, 601, 8°
Edificio Zurich
08028 BARCELONA

Tel. +34 93 255 61 19

San Vicente 8, 6°
Edificio Albia |
48001 BILBAO, Vizcaya
Tel. +34 94 661 14 87

www.abgpatentes.com
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