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Patentes, Investigacion & Desarrollo

Novedades Legislativas

Nueva Ley de Patentes

El Senado ha aprobado el |3 de Julio de 2015 el proyecto
de Ley de Patentes sin introducir modificaciones en el texto
remitido por el Congreso de los Diputados. Para acceder al
texto integro del proyecto pincha aqui.

Esta nueva Ley supondra un cambio sustancial de la Ley
[1/1986 de Patentes vigente en estos momentos.

Los cambios introducidos pretenden, simplificar y agilizar la
proteccion de la innovacion mediante patentes, evitar la
pérdida involuntaria de derechos por motivos formales,
reforzar la seguridad juridica y adaptar nuestra legislacién a
Llos cambios normativos acaecidos en Los Ultimos afios, ta-
les como la reforma del Convenio de Patentes Europeo

Licencias de Patentes

(EPC 2000) y la ratificacion por par-
te de Espafia en 2013, del Tratado
sobre derecho de patentes o PLT.
Haz click aqui para ver los cambios
mas significativos que fueron apro-
bados por el Congreso en Noviem-
bre de 204 y ahora ratificados por
el Senado.

Aln falta tiempo para poder ver
implementados estos cambios en nuestra normativa ya que
la entrada en vigor de la Ley estd prevista para Abril de
2017.

Hepatitis C: s Licencia obligatoria para la patente de Sofosbuvir?

No es habitual encontrarse con resoluciones judi-
ciales que aborden la concesion de Llicencias obliga-
torias de patentes. Y menos adn Lo es en el ambito
de lajurisdiccion penal.

Por Auto de 29 de Abril de 2015, el Tribunal Supre-
mo decidié inadmitir la querella presentada contra
la ex Ministra de Sanidad, entre otros, por diversos
afectados por el virus de la hepatitis C. Una de las
cuestiones que se suscitaba, si bien de soslayo, era la res-
ponsabilidad de Lla titular del Ministerio de Sanidad por -
segln Los querellantes- no haber aplicado el articulo 90 de
la Ley de Patentes, al considerar que la situacion de Los en-
fermos de hepatitis C justificaba la concesién de una licen-
cia obligatoria sobre la patente que protege el medicamen-
to Sofosbuvir, y al no hacerlo, el Ministerio de Sanidad y su

i Certificados Complementarios de Proteccion

Interno Abril
Abril Abogados en los Rankings

La prestigiosa publicacion Inte-
llectual Asset Management |
nuevamente considera que Abril
Abogados es uno de los princi-
pales despachos de abogados
espafioles especializados en Propiedad In-
dustrial, haciendo especial hincapié en los
servicios de patentes y destacando la versati-
lidad del despacho.

Ademds, Legal 500 nuevamente
ha recomendado a Abril Abogados
entre las principales firmas nacio-
nales en Intellectual property:
Patents, Intellectual property:
Trade marks and copyright y TMT

patentes.
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Una reciente sentencia de la Sala de Lo Conten- S
i cioso-Administrativo del Tribunal Superior de
i Justicia de Madrid, viene a establecer una juris-
prudencia novedosa en relacion con los certifi-

r AL
: K 5
g ,\
i cados complementarios de proteccion y el res- = :

tablecimiento de derechos, en el ambito de las A" -~

antigua titular habfan desatendido su deber juridico
de actuar ante la situacion que padecen dichos enfer-
mos.

EL Tribunal Supremo (6rgano que resuelve en aten-
cion a la condicion de aforada de una de las querella-
das) considera que el articulo 90 de la Ley de Paten-
tes, que regula la concesion de licencias obligatorias,
no impone al Gobierno el deber de aplicar tal pre-
cepto, sino que le otorgan la facultad de hacerlo, cuando se
den las razones legales que Lo justifiquen. De la misma ma-
nera que ocurre con la expropiacién de patentes si se dan
razones de utilidad publica, regulada en el articulo 73 de la
misma norma. Siendo asf, determina el Tribunal Supremo,
no puede decirse que el Ministerio de Sanidad haya des-
atendido una obligacion. Sigue leyendo aqui.

Se puede solicitar restablecimiento de derechos en los CCP
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d

“

Ante la falta de aplicacion del restablecimiento de derechos en virtud
i de dicha remisién, por parte de la OEPM ante un solicitante, se interpu-
{ so un recurso contencioso-administrativo, el cual dicté la sentencia
mencionada anteriormente. Su pronunciamiento viene a confirmar que
i la normativa respecto al restablecimiento de derechos regulada en la
i Ley de Marcas es una norma de procedimiento aplicable a las patentes y
i que, segun el Reglamento Comunitario 469/2009, también debe de
i aplicarse a los Certificados Complementarios de Proteccion.
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https://twitter.com/Abrilabogados
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Figuras de Juguete: Las figuras en miniatura de Lego se consolidan como marcas tridimensionales

Lego consigue que el Tribunal de Justicia de la Unién Euro-
pea desestime las nulidades contra sus marcas tridimensio-
nales correspondientes a las figuras en miniatura, concreta-
mente la Marca Comunitaria 50450 y la 505 | 8, abajo repre-
sentadas.

El asunto en cuestion comenzd en el afio 1996, momento
en el que Lego solicitd Los registros de las marcas comuni-
tarias tridimensionales de referencia. Inicialmente la OAMI
suspendioé las solicitudes por estar incursas en las prohibi-
ciones absolutas del articulo 7.1.b del Reglamento de Mar-
ca Comunitaria “Se denegarad el registro de las marcas que
carezcan de caracter distintivo”.

Después de varios escritos de alegaciones y tras conseguir
demostrar la distintividad de las marcas adquirida por el
uso, Lego logré levantar el suspenso concediendo la OAMI
ambas marcas tridimensionales.

Para mas informacion pincha aqui

Sorprende que el solicitante de la nulidad no hubiera inten-
tado la nulidad en base al punto iii del articulo 7.l .e argu-
mentando ademas, que el propio solicitante pretendia ob-

tener la proteccién sobre un dise-
fio, ya que éL mismo registré en el
afio 1978 un disefio en Francia
(125741), ya caducado, que con-
sistfa en la propia figura cuya pro-
teccién ha obtenido como marca
comunitaria tridimensional.
Curiosamente en el asunto de
Lego y Bang Olufsen se dan cir-
cunstancias similares, ya que Bang
Olufsen también es titular de disefios registrados del alta-
voz sobre el que pretendié obtener la proteccién como
marca comunitaria tridimensional (entre otros, disefio de
Benelux 67465, disefio francés 921347, en vigor hasta
2017)

En el caso de Lego, jEstariamos ante el registro de un dise-
Ao encubierto como marca tridimensional?, jla distintividad
adquirida por el uso por parte de Lego, Le otorga el derecho
a ampliar la proteccién del producto como marca tridimen-
sional cuando inicialmente fue un disefio?

Disefio Francia 125741

La OEPM admite los disefios animados

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas ha modificado sus criterios respecto a la proteccion de Los Disefios Industriales
animados o disefios en movimiento, aceptando su proteccién siempre y cuando éstos cumplan con Los siguientes requisi-

tos:

1 Sedebe mencionar en la descripcién que se trata de disefios animados, por ejemplo, “Disefio animado”

1 Cada vista de un disefio hasta un maximo de 7 representard una secuencia del movimiento del disefio y se consi-
deraréa parte del mismo disefio, no un disefio diferente como hasta ahora.
Hasta la fecha los disefios industriales eran estéticos y sin posibilidad de movimiento. Con este cambio de criterio se

abren nuevas posibilidades para la proteccion de Los disefios industriales.

Guerra contra los genéricos
Desestimada la demanda de Novartis Vs Genéricos

El Juzgado Mercantil n® 4 de Barcelona ha desesti-
mado la demanda interpuesta por Novartis contra
diferentes laboratorios de genéricos por la infrac-
cion de la patente europea EP2292219 (pincha

{) NOVARTIS

“EXELON’

aqui para acceder a la patente) referida a unos parches de rivastigmina
i tion Highway desde partir del 6 de julio del

para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

La Unica reivindicacion de la patente EP22922 19 se refiere a la rivastigmi-
na para prevenir, tratar o retrasar la progresién de la demencia en la en- |
fermedad de Alzheimer, en donde la rivastigmina se administra en un sis- i
tema terapéutico transdérmico (TTS), caracterizado por una dosis inicial
para un parche de 5 cm? es de 4.6 mg cada 24 horas, independientemente

de las caracteristicas estructurales del parche.

cualquier parche que libere 4.6 mg de rivastigmina cada 24 horas, inde-

ademas no estaria soportada en la descripcion. Es mas, si asi fuera, la
reivindicaciéon | carecerfa de actividad inventiva y de suficiencia descripti-
va.

Finalmente, el tribunal rechaza la interpretacién que Novartis hace de la
reivindicacion considerando que las caracteristicas estructurales del par-

che incluidas en la reivindicacion de la patente tienen un caracter Llimitan-
i terminael |5 de septiembre de 2015

Pincha en las bases de la convocatoria o en
el formulario de solicitud

te y no pueden ser ignoradas. Ademas, el tribunal considera que la inter-
pretacion que Novartis hace de la reivindicaciéon contraviene el protocolo
de interpretacion del articulo 69 del Convenio de Patente Europea.

www.abrilabogados.

¢ La Oficina Alemana de
) | Patentes
i (DPMA), y la Oficina
i de Patentes de Esto-

com

i Patent Prosecution Highway
i Alemania y Estonia en el PPH

Patent
Fr’.’ { P:)sgcunon
s Highway

y Marcas

nia (EPA) se han sumado al Patent Prosecu-

presente afio.

Con estas dos nuevas incorporaciones, su-
man un total de 24 oficinas de patentes na-
cionales, por lo que los objetivos de la PPH
Global se ven consolidados.

Seglin Novartis, la Unica reivindicacion de la patente europea protege AyUdaSy Subvenciones

. mg vas! de- i Ayudas del Fondo de Patrocinio
pgndlentemente de las caracterlstlcals .tecmcas del parche en cuestion, para la Ciencia y la Innovacién
mientras que los laboratorios de genéricos demandados, consideran que
la interpretacion que Novartis hace de esta reivindicacion es muy amplia y
i equipos de investigacion vinculados admi-
i nistrativamente con la UAM o con el CSIC,
éstos ultimos siempre que pertenezcan a un
centro del CEl UAM-CSIC (pincha aqui para

i méasinformacion)

Pueden participar en esta convocatoria Los

El plazo de presentacion de las solicitudes



http://www.abrilabogados.com/noticia/nombre/las-figuras-en-miniatura-de-lego-se-consolidan-como-marcas-tridimensionales/id/550/
http://fuam.es/wp-content/uploads/2015/06/Bases-convocatoria-Fondo-para-la-Ciencia.pdf
http://fuam.es/wp-content/uploads/2015/06/Bases-convocatoria-Fondo-para-la-Ciencia.pdf
http://fuam.es/wp-content/uploads/2015/06/Formulario-de-solicitud.doc
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Plazo para abonar la remuneracién compensatoria

ELl llamado privilegio del agricultor es un mecanismo
legal de compensacion entre el derecho de exclusiva
que otorga una variedad vegetal protegida y el dere-
cho a la produccion y desarrollo agricolas. De esta
manera el producto de la cosecha (en muchas ocasio-
nes apto para su reproduccién posterior) se grava eco-
némicamente en menor medida que el producto origi-
nal protegido (semilla de cultivo). Por esta razon Los
pequefios agricultores no estan obligados a pagar nin-
guna remuneracion al titular y el resto deberan hacer-
Lo pero en una cantidad justa que serd apreciablemente menor que la cantidad
que se cobre por la produccion bajo licencia de material de propagacion de la
misma variedad en la misma zona.

EL litigio que origina el asunto C-242/14 Saatgut vs. Vogel, trata de aclarar si
este privilegio esta sometido a restricciones temporales de modo que una vez
superado el plazo legal para remunerar esta compensacion, el uso de material
propagador sin permiso del titular debe calificarse de infractor, estando faculta-
do este Ultimo en consecuencia a reclamar no ya una compensacion razonable
sino una pura indemnizacion por dafios y perjuicios. EL Tribunal, en una interpre-
tacion teleologica del reglamento 2 100/94 llega a la conclusién de que el pago
ha de hacerse dentro de la campafia anual correspondiente que va desde el | de
julio al 30 de junio del afio siguiente al de la siembra. Transcurrido el plazo, el
uso se considera una infraccion de derechos.

Licencias FRAND

EL Tribunal de Justicia en su esperada sentencia de |6 de
julio en el asunto C-| 70/ 13 Huawei vs. ZTE ha sentado las
bases para valorar cudndo la negociacion de una licencia en
condiciones FRAND (Fair - responsable & non discrimina-
tory) de una patente esencial, puede constituir un abuso de
posicion dominante (art. 102 TFUE) por el titular del dere-
cho.

HUAWEI

condiciones FRAND (justas, razonables y no discriminatorias).

Huawe y ZTE negociaron durante un tiempo las condiciones y canon a abonar
por dicha licencia sin Llegar a un acuerdo. En 20 | | Huawei demandé por infrac- :
cion de patente y en su defensa alegd abuso de posicion dominante prohibida
por el articulo 102 TFUE a la vista de que ambas partes tenfan intencién de ne-

gociar.

Con estos antecedentes se pregunta al Tribunal — en resumen - si el titular de
una PEN incurre en abuso de posicién dominante (posicién que se le presume al
ser titular de un derecho de exclusiva) por el mero hecho de formular una de-
manda por infraccion y si la circunstancia de que exista disposicion de las partes

a negociar puede influir en tal calificacion.

EL Tribunal concluye - en Linea con las conclusiones del Abogado General — que
hay abuso cuando el titular de la PEN no avisa previamente al tercero de la exis-
tencia de la infraccion y una vez que este se ofrece a aceptar una licencia en i
condiciones FRAND no se le remite una propuesta concreta de acuerdo. No hay
abuso - sin embargo - si el hipotético licenciatario utiliza la negociacion como i

una tactica dilatoria o trata la oferta contraviniendo Los usos mercantiles.
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Prision por reproducir una VVP

El Juzgado de Lo,
Penal num. | de
Huelva ha condena-
do a una vecino de |
Moguer, Huelva, a 6
meses de prisidon
como  responsable
de un delito contra la propiedad in-
dustrial.

El delito se produjo cuando el acusa-
do reprodujo de forma masiva la varie-
dad de fresa conocida como “Sabrosa-
Candonga” cuya variedad vegetal se
encuentra protegida por la empresa
Plantas de Navarra S.A. (PLANASA).

El condenado pretendia comercializar
dicha variedad protegido entre los
agricultores para su uso en plantacio-
nes de fresas, con el consiguiente be-
neficio econémico, sin solicitar la ne-
cesaria licencia a la empresa titular de
Los derechos sobre la variedad vegetal
reproducida.

i EL 14 de julio la Aso-

i ciacion de Bioempre-

i sas (ASEBIO), presen-

i t6 como viene siendo costumbre su
i informe anual
§2014.

i Elinforme destaca la repercusion que
En 2009 Huawei - titular de una patente que podia ser infringida por el estandar ; || | R AR
de telecomunicaciones LTE (Long Term Evolution) — comunicé al ETSI (Instituto

Europeo de Standares de Telecomunicaciones) tal circunstancia a los efectos de |

que dicha patente se convirtiese en esencial (PEN). A cambio de adjudicarle ese

status, Huawei debfa comprometerse a ofrecer licencias sobre la patente en i

correspondiente al



http://www.abrilabogados.com/

