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Dibujos y Modelos Comunitarios

Sentencia del TIUE: El derecho de prohibir la utilizacidn por terceros de un dibujo 0 modelo se extiende
a cualquier tercero incluido el titular de un dibujo 0 modelo comunitario registrado posterior.

El 16 de febrero se ha publicado la | ¢
Sentencia del TJUE respecto a una
cuestion prejudicial planteada por el
Juzgado Mercantil n? 1 de Alicante
sobre la infraccion de un modelo
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comercializacién de dicho
producto. El demandado no accedid
al requerimiento de CEGASA, sino
que inicié el registro en la OAMI, el
11 de abril de 2008, de su modelo

comunitario titularidad de CEGASA
contra la empresa Proyectos Integrales
de Balizamientos.

CEGASA, titular de un modelo
Comunitario, “sefializador de viales”,
presentdé una demanda contra

Proyectos Integrales de Balizamientos
que a finales de 2007 comercializé un
producto que, segiin CEGASA, violaba su
modelo registrado. CEGASA, con
caracter previo a la presentacion de la
demanda, requirid extrajudicialmente al
demandado para que pusiera fin a la

supuestamente infractor.
El demandado en su defensa alegd que
su modelo estaba debidamente
protegido y que CEGASA no podia
prohibir su comercializacion mientras
este no fuera declarado nulo.
Dadas las circunstancias, el Tribunal
espafiol plantea al TIUE si el
demandante puede ejercitar una accién
por infraccion de su modelo contra el
titular de un segundo modelo infractor
registrado posteriormente.
El Tribunal considera que el derecho de

prohibir la utilizaciéon por terceros de
dicho dibujo o modelo se extiende a
cualquier tercero que utilice un modelo

o dibujo que no produzca en los
usuarios informados una impresion
general distinta, incluido el tercero
titular de un dibujo o modelo

comunitario registrado posterior.

El Abogado General en sus conclusiones
expuso que la facilidad y rapidez en el
registro de los disefios, al contrario que
con las marcas, podria suponer un abuso
por parte de personas que de mala fe se
aprovecharian del sistema, registrando

dibujos o modelos defensivos para
dilatar el procedimiento judicial e
impedir la proteccion efectiva de

derechos de terceros.

Oficina Europea de Patentes

Aumentan las solicitudes en un 3%

La Oficina Europea de Patentes ha publicado las estadisticas de
solicitudes y concesiones de patentes europeas. En 2011, a
pesar de la crisis econdmica y financiera, la EPO recibié 243.000
solicitudes, un 3% mas que en 2010 y concedié 62.115 paten-
tes, un 7% mas que en 2010.

Geograficamente se ha producido un
aumento de las solicitudes de paten-

Estadisticas EPO
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tes europeas de solicitantes proce- 7%
dentes de paises no europeos consti- \
tuyendo un 62% del total un uno por
ciento mas que en 2010.

Se han producido aumentos de solici-
tudes respecto al 2010 procedentes
de China y de Japdn en torno a un 2%
de aumento, y por el contrario las procedentes de Estados Uni-
dos se han reducido en un 2% pasando a un 24% del total de
patentes.

Respecto a Europa, Alemania presentd la mayor cantidad
(14%), seguido de Francia (5%), luego Suiza, el Reino Unido y
los Paises Bajos (3% cada uno). Respecto a Espafia, se presenta-
ron un total de 2.486 patentes europeas, lo que supone un 1%.

Tratados Internacionales

Busquedas suplementarias

En los ultimos cambios legislativos en el reglamento de
ejecucion de la solicitud de patente internacional PCT se ha
introducido la figura del SISA, o Supplementary Internatio-
nal Search Authority. Determinadas oficinas, como la euro-
pea o estadounidense podran realizar busquedas suple-
mentarias a la busqueda realizada por el organismo encar-
gado de la busqueda internacional. Asi pues, un solicitante
de una PCT ante la Oficina Espafiola, podra antes de 19
meses contados desde la fecha de prioridad, solicitar una
busqueda suplementaria de la oficina europea, de la ofici-
na estadounidense o de otro organismo SISA, de tal forma
que pueda conocer en un Unico acto y en un plazo reduci-
do, la opinidn de varios organismos, permitiendo obtener
una vision mas clara de la futura tramitacion de la patente,
ya que los resultados de cada oficina suelen ser vinculantes
para la oficina encargada de la busqueda. Por tanto, el soli-
citante espafiol que tenga un informe positivo de la oficina
espafiola, y ademads, obtenga un informe suplementario
positivo de la oficina europea y norteamericana, tiene
practicamente asegurado el éxito en la tramitacién ante
dichas oficinas y otras que acepten sus resultados.
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Legislacion

Maoadificaciones en el PCT

U

A partir del 1 de Julio de 2012

WIPO = PCT
se incluirdan en el reglamento e

2’ he International Patent System

PCT las siguientes modificaciones:

Regla 17: Permite que el solicitante en un plazo de 16 meses
desde la fecha de prioridad, en lugar de enviar el documento
de prioridad, pueda solicitar a la Oficina Receptora (RO) o a la
Oficina Internacional (IB) que obtenga el documento de prio-
ridad directamente de la biblioteca digital

Regla 20: En el caso de existir partes omitidas en la solicitud
de PCT, si el solicitante las aporta después del plazo oficial de
dos meses desde la solicitud, pero antes de que la RO notifi-
que que la solicitud no serd considerada como tal, se consi-
derard que las partes omitidas han llegado en plazo.

Regla 34.1(C)(ii): Se consideraran como documentos naciona-
les de patentes, las concedidas por la Federacién de Rusia, la
Republica de Corea y la Republica Federal de Alemania;

Regla 34.1(e): Cualquier Administracion encargada de la
bldsqueda internacional con un idioma oficial, distinto al co-
reano, el espafol, el japonés o el ruso, estara facultada para
no incluir en su documentacién los documentos de patentes
de la Republica de Corea, los documentos de patentes en
espafiol, los documentos de patentes del Japdn, asi como los
documentos de patentes de la Federacién de Rusia y la anti-
gua Union Soviética, respectivamente, si los resiumenes en
inglés no han sido puestos a disposicién del publico.

Maodificaciones en el EPC

A partir del 1 de abril de 2012 se modifica la Regla 71(3) y se
afiade la nueva regla 71a, de la siguiente manera:

Cuando la Division de Examen (ED) decide conceder la paten-
te segun la R.71(3), informara al solicitante y le enviara el
texto que se va a conceder, invitandole en un plazo de 4 me-
ses desde la comunicacién, a pagar las tasas de concesién y
publicacién, e invitandole a presentar la traduccion de las

Medicamentos

Certificados Complementarios de Proteccion, revision de casos.22 parte.

Siguiendo con nuestro articulo de febrero |citud del CCP.

de 2011 en relacion a los CCPs, parece que |Ante esta situacion los demandantes inter-

reivindicaciones a los otros dos idiomas oficiales de la EPO.

En el caso de que existan mas de 15 reivindicaciones, la EPO

invitara al solicitante a pagar la tasa por exceso de reivindica-

ciones a partir de la 162 reivindicacion (R.71(4)).

Si el solicitante cumple con los actos requeridos en la R.71(3)

y R.71(4) (si aplica), el texto enviado segun la R.71(3) se con-

siderarad como aprobado: R.71(5).

Si el solicitante presenta modificaciones vy European
. . =0)) Pat_ent

correcciones R.71(6) al texto enviado por la Office

ED en la comunicacién de la R.71(3), la EPO

enviara una nueva comunicacién segun dicha regla.

Si el solicitante no cumple con los actos requeridos en la R.71

(3) y R.71(4) (si aplica), la solicitud serd considerada como

abandonada: R.71(7).

La decision de concesién sera emitida si todas las tasas han

sido pagadas, se ha presentado la traduccién de las reivindi-

caciones y se ha aprobado el texto que va a ser concedido

(R71a(1).

The changing face of inno-

vation

Se ha publicado el informe de la

se van aclarando algunas cuestiones.
El 24/11/2011, el Tribunal de Justi-
cia de la Union Europea (TJUE)
dicté sentencia en el asunto C-
422/10 en relacion a las condicio-
nes de obtencidn del CCP. En concreto la
peticion de decisién prejudicial tenia por
objeto la interpretacion del articulo 3 del
Reglamento (CE) n? 469/2009, relativo al
certificado complementario de proteccidn
para los medicamentos (DO L152, p.1)

La cuestion fue planteada debido a los liti-
gios suscitados entre las universidades de
Georgetown, Rochester y la de Loyola en
Chicago (demandantes) y el Comptroller
General de la Oficina de Patentes de Reino
Unido, por la denegacién por parte de dicha
oficina de algunas de las solicitudes de CCPs
de los demandantes. El motivo de la dene-
gacion era que la solicitud no cumplia con el
articulo 3(b) Reglamento, ya que el medica-
mento cuya Autorizacion de Comercializa-
cion se aportaba, contenia mas de un princi-
pio activo que no estaba incluido en la soli-

pusieron distintos recursos a la High Court
of Justicie (HCJ), instando la anula-
cion de las resoluciones, de tal for-
ma que se suspendid el procedi-
miento y se le planted a la HCJ que
interpretara el articulo 3(b) del reglamento.
El TIUE declaré que el articulo 3(b), debe
interpretase en el sentido de que, siempre
que se cumplan los restantes requisitos
establecidos en dicho articulo, no se
opondra a que los servicios competentes de
propiedad industrial de un Estado miembro
concedan un CCP para un principio activo
que figure en el texto de las reivindicacio-
nes de la patente de base invocada, cuando
el medicamento cuya autorizacidon se pre-
senta en apoyo de la solicitud de certificado
complementario de proteccidon incluya no
solo ese principio activo, sino también otros
principios activos.

Parece ser que se van despejando distintas
dudas referentes a los CCPs, no obstante
seguiremos informando a medida que se
resuelvan mas casos.

WIPO “The changing face of inno-
vation”, del que se desprenden
las siguientes conclusiones:

Los paises de altos ingresos estan
a la cabeza del gasto mundial en
1+D, con el 70% del total mundial,
suponiendo el 2.5% de su PIB. No
obstante, las economias de ingre-
sos bajos y medios, han ido au-
mentado su gasto.

La innovacion estd adquiriendo un
cardcter cada vez mas internacio-
nal, por ejemplo, estan aumen-
tando las patentes en las que los
inventores proceden de mas de
un pais, y crece el nimero de em-
presas que sitlan sus instalacio-
nes de |+D en distintos paises.

Las empresas de comunicacion,
biotecnologia y quimica, son las
que con mayor frecuencia asocian
el proceso de innovacidon con un
beneficio para las empresas y la
sociedad.
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Disenos Industriales

El diseiio del Ipad es valido pero tiene escasa singularidad

La discusidn entre Apple y Samsung por la defensa de los dise-

fios de sus “tablets” (iPad y Galaxy Tab

llegado a su fin en los tribunales holandeses. En una reciente
decision del Gerechthof 's-Gravenhage (un Tribunal de Apela-
cion de La Haya) el disefio comunitario de Apple 000181607-
0001(forma de un iPad) ha sido declarado valido si bien con

una novedad y singularidad tan escasas

putar infraccidon del mismo a Samsung a consecuencia de su

modelo Galaxy Tab.

De esta manera el Tribunal holandés se aparta de la decisidon del Tribunal regional
de Dusseldorf que ya sentencidé en un asunto idéntico que el ambito de protec-

cion del disefio comunitario de Apple era

pios comunitarios de reconocimiento y ejecucién de sentencias (Reglamento de

Bruselas), el Tribunal holandés deberia
aleman, su decision esta justificada sobre

otros antecedentes no analizados por Dusseldorf (una patente estadounidense y

un disefio canadiense entre otros).
La relevancia de este asunto radica en |

nuevos documentos pueda tener en el ambito de proteccion del disefio a ojos del

Tribunal de apelacion de Dusseldorf cuya
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Abril Abogados en Cerdmica Innova

Salvador Diaz Pra- Ceramicam
des, socio de Abril

Abogados, parti- Innovam

cipé en la tercera edicion de Cerdamica
Innova que tuvo lugar en la feria CEVI-
SAMA 2012.

Expertos de distintos sectores debatie-
ron sobre la situacién actual y la pro-
blematica de las empresas del sector
ceramico, analizando posibles solucio-
nes para emprender nuevos retos, te-
niendo siempre como hilo conductor de
la charla a la “INNOVACION”.

Nuestro compafiero analizé juridica-
mente la importancia de la proteccién
de los resultados de [+D+i como medio
de diferenciacidn, exclusividad y defen-
sa de los derechos de exclusividad fren-
te a terceras empresas competidoras.
Mas info en www.abrilabogados.com

respectivamente) ha

que no se puede im-

“amplio”. Si bien de acuerdo los princi-

haber aceptado las conclusiones del
la base de que habia tomado en cuenta
as consecuencias que la “aparicion” de

decisidn esta préxima a publicarse.

Patente Comunitaria

Continuan las negociaciones

Continuan en el seno de
la UE las negociaciones
para establecer una pa-
tente comunitaria. La nueva patente,
a juicio de sus promotores, serd mas
barata y efectiva que la actual via
europea. El nuevo sistema propor-
cionara un ahorro econémico impor-
tante en la tramitacion, frente a
otros sistemas equivalentes, como el
estadounidense, ya que su concesién
significard la validez automatica de la
patente en todos los paises de la
Unién y, de hecho, incrementarad la
competitividad de las compafiias
europeas. Del mismo modo, se esta
negociando un Tribunal Unico de
patentes, asi como unas medidas
especificas para las PYMES. Las soli-
citudes de patente comunitaria uni-
camente podran ser tramitadas en
inglés, francés o alemdn, aunque se
estdn buscando medidas compensa-
torias para las traducciones de las
solicitudes en otros idiomas, como el
espafiol.

Investigacion & Desarrollo

Casilla de apoyo al I+D+l en la renta

Los promotores de la iniciativa para crear una nueva casilla para apoyar a la Ciencia
en la declaracion de la renta han presentado 300.000 firmas viendo asi materializada
su peticidn en una proposicién no de ley en el Congreso.

La proposicion pide al Gobierno que dote de presupuestos al Plan de Ciencia y que la
inversidn en |+D+i al menos igual a lo que crezca el gasto medio en esta materia en
los paises de la Unidn Europea. Dicha medida nos igualaria con el entorno de los pai-
ses de la Unidon, donde no se ha dejado de invertir en investigacion de la forma
dramatica que se ha hecho en Espaiia.

La iniciativa presentada hoy en la cdmara baja denuncia que entre el recorte de 600
millones de euros del actual gobierno y los recortes del anterior, la investigacion
cientifica espafiola ha perdido en torno a un 30% de presupuesto. Con estas medidas
se pretende evitar la fuga de cerebros, destacando que mas de 300.000 espaiioles
cualificados han abandonado Espafia desde el afio 2008.

La Universidad de Sevilla colabora con mas de 1000 empresas

La Universidad de Sevilla ha prestado apoyo casi mil entidades durante el afio 2011 a
través de la Asociaciéon de Investigacion y Cooperacidon Industrial de Andalucia
(Aicia), la Fundacion para la Investigacion y el Desarrollo de las Tecnologias de la In-
formacién en Andalucia (Fidetia), y la Fundacion de Investigaciéon de la Universidad
de Sevilla (FIUS) .

Aicia ha permitido que el pasado afio 2011 mas de 250 empresas, tanto publicas co-
mo privadas, hayan desarrollado investigaciones en colaboracién con ella. Fidetia ha
dado servicio, sélo en temas de investigacion, a 124 empresas. FIUS, ha colaborado
con mas de 300 empresas con el objetivo de consolidar y optimizar el servicio que se
ofrece a los investigadores de la Universidad asi como para poner en marcha nuevas
acciones.
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