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Jurisprudencia

El Tribunal Supremo condena a Spontex a indemnizar a Vileda

El Supremo ha condenado a Spon-
tex a indemnizar a la multinacio-
nal alemana Vileda por violacion
del sistema "click-clack" de aco-
plamiento de las piezas de una fregona.
Aungue el derecho se extendia tanto al
palo como al cabezal, la empresa ale-
mana solo comercializaba los cabezales
compatibles. La primera discusion se
centr6 en la existencia de infraccién
directa (art. 50.1 LP) o indirecta (art. 51
LP) ya que se producia una infraccion
"parcial” del modelo. ElI Supremo en-
tiende que ambas partes de la fregona
tienen sustantividad propia y por tanto
son merecedoras de proteccion total e
independiente. La fabricacion y comer-
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cializacién del cabezal "click
clack" debe pues considerarse
infraccion directa del modelo.
La segunda discurri6 por los
limites de la eleccién del criterio in-

tacion de la demanda o bien el de la
ejecucion de sentencia. ElI Tribunal se
muestra abierto a la interpretacion am-
plia siempre que las bases de liquida-
cion estén asentadas. De no hacerse asi,
podria limitarse el derecho a la tutela
judicial efectiva del demandante al ver-
se perjudicado por una eleccién que le
vincula antes de conocer el verdadero
monto indemnizatorio consecuencia de
la prueba practicada en el proceso.

Confirmacion de abuso de posicion dominante: Losec

En 2005 la Comision impuso a las sociedades Astra Zeneca AB y As-
tra Zeneca plc una multa de 60 millones de euros por abuso de posi-
cion dominante al haber recurrido a préacticas restrictivas de la com-

petencia con el propdsito de retrasar la salida al mercado de la especialidad far-
macéutica genérica de su producto Losec, cuya patente del principio activo estaba

proxima a expirar.

La Comision consider6 probado (y ahora acaba de confirmarlo el Tribunal de Jus-

informaciones engafiosas relativas a la fecha de la primera autorizacién para la
comercializaciéon del producto. Dicha fecha constituye la base para el calculo de
la duracion del certificado complementario de proteccion (el cual "alarga” la vida
de la patente hasta un maximo posible de cinco afios en relacioén con dicho medi-
camento). La simple diferencia de dias adicionales de vigencia de la patente puede
suponer pingues beneficios a las farmacéuticas. La estrategia ilegal de Astra Zene-
ca fue siempre realizada de forma consciente, como se demostré en el procedi-
miento con memoranda internos de las compafiias que sabian que la fecha que
estaban proporcionando a las oficinas no era la correcta.
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Crac kW La publicacion World Trademark
Review Review ha publicado su nuevo
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Abril Abogados ha patroci-
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. Uni6n Europea
La Patente Unitaria

i El pasado 31 de diciembre se publi-
i caron los Reglamentos 1257/12
iy 1260/2012 del Consejo de la
i U.E. por los que se aprueba la crea-
i cion de la llamada "Patente Unita-
demnizatorio: el momento de presen-
i que va aregular la misma en lo que
i respectaa las traducciones.

i Por medio de este nuevo titulo, del
que no forman parte ni Espafia ni
i Italia, se unificara la proteccion de
i los derechos de patente obtenidos
i através del Convenio de la Patente
i Europea. Con su entrada en vigor
i enEnero de 2014 no sera necesario
¢ validar las patentes una vez que
i sean concedidas en ninguno de los
i 25 estados de la UE que se han ad-
i herido al sistema. Tampoco sera
i preciso abonar
i mantenimiento en cada pais, ya que
i existira un unico pago anual, que se
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i El nuevo sistema pretende com-
i pletarse con el Tribunal Unificado
i de Patentes, que serd un 6rgano
i jurisdiccional con jurisdiccion ex-
i clusiva para todos los incidentes y
ticia) que ambas sociedades presentaron a diversas oficinas de patentes nacionales :

ria", asi como el régimen lingiistico

anualidades de

abonard a la EPO con efecto en
todos los paises.

litigio post-registrales relacionados

i con las patentes unitarias. Los idio-
i mas oficiales son el
i francésy el aleman, razones por las
i que Espafia e Italia han decidido no
i formar parte de este acuerdo. De
i esta forma para Italia y Espafia con-
i tintan vigentes los antiguos siste-
i mas de proteccion.

i Mas informacién en péagina 3

inglés, el

Colaboraciones

.., Abril Aboga-
$== Aciie dos ha parti-

entre los Institutos de Investigacion Sani-
taria de la Comunidad de Madrid pertene-
cientes a la Red ITEMAS (lIS Gregorio Ma-
rafién, IISRamoény Cajal, IIS La Paz e IIS San
Carlos) y la Universidad Carlos lIl.

Ranking mundial de despachos y abogados de
Propiedad Industrial e Intelectual del afio
2013. Nuestro despacho fue nuevamente se-
leccionado, mejorando ademas su posicién en
dichas clasificaciones. Accede a la publicacion

cipado en las Jornadas
sobre la Nueva Patente
Unica Europea celebradas
en Aliter Escuela Interna-
cional de Negocios.
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Capacidad de la Oficina de Variedades Vegetales para flexibilizar el procedimiento de concesion

El Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de
pronunciarse en su sentencia de 19 de diciembre de
2012 sobre un poco frecuente asunto relacionado
con la tramitacion de una solicitud de inscripcion de
una Variedad Vegetal Comunitaria. Se reconoce a la
Oficina capacidad para flexibilizar el procedimiento de tra-
mitacion de concesion de una Variedad, o que no suele
ocurrir en otro tipo de procedimientos administrativos de
propiedad industrial.

Como parte del procedimiento de tramitacién de determi-
nada Variedad Vegetal (de manzana), el solicitante pre-
sentd a peticion de la Oficina de Variedades Vegetales
muestras para poder realizar los ensayos técnicos proce-
dentes. Sin embargo, el material remitido inicialmente con-
tenia virus, por lo que la oficina estimé que siendo una inci-
dencia de la que no podia hacerse responsable al solicitan-
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Gasto en [+D+i

Segun los datos publicados por el

te, le autorizo para presentar nuevo material vege-
tal libre de virus. Concluido el examen de dicho
material acab6 concediéndose la Variedad solicita-
da. Contra esta concesion se formulé una oposiciéon
y entre otras alegaciones se cuestionaba el derecho
del solicitante a presentar nuevo material libre virus, consi-
derando que la oficina debia haber denegado la solicitud
inicial. La Division de oposicion la desestim, pero la Sala de
Recursos anulé la resolucién y acordd la denegacion de la
Variedad. El Tribunal General anul6 esta ultima decisiéon y
el asunto llegé ante el Tribunal de Justicia (recurso de casa-
cién) que reconocio a la oficina un amplio margen de actua-
cién habida cuenta la complejidad técnica y cientifica de su
actividad y merced a dicho margen de actuacion y en base al
principio de buena administracion, el Tribunal respaldé la
actuacion de la oficina.

Nuevo plan para el [+D+i

El pasado 1 de febrero, el Consejo

16,000 000

Instituto Nacional de Estadistica en
el estudio anual de Actividades de
[+D, en el 2011 el gasto en I+D fue
de 14.184 millones de euros, lo que
supone un descenso del 2.8 % con
respecto al 2010. El gasto en [+D
quedo distribuido por sectores de

14.000.000
12.000.000
10,000.000
1,000,000
£6.000.000

4,000,000

ejecucion de la siguiente manera: Empresas 52.1%, Administracién Publica 19.5%,

Ensefianza 28.2% e instituciones Privadas 0.2%.

Espafia al no superar el 1.33% en gasto de I+D, en Europa ocupa el puesto 16 de 27
siendo Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania los paises que superaran la media

del 2.03% de gastoen I+D .

Como dato importante cabe destacar que el nUmero de investigadores (-3.3%) y
de personas dedicadas a actividades de 1+D (-3.1%) descendi6 considerablemente,
situandose en el 7.2y 11.9% respectivamente, de la poblacion ocupada.

Semillas Transgénicas

Mosanto contra los agricultores

Después de que Monsanto abandonara la
tecnologia "terminator, entre otras cosas
por la problematica suscitada, debido a
que las semillas producidas por esta tec-
nologia, son estériles. Ahora, cuando

Monsanto vende sus semillas, hace firmar a los agricultores un contrato por
el cual se comprometen a no replantar la produccion. Pues bien, Vernon
Hugh Bowman, un pequefio agricultor, replantaba parte de las semillas :
transgénicas obtenidas a partir de la primera cosecha obtenida de las semi-
llas compradas a Monsanto. Este motivo ha hecho que Monsanto demande

al agricultor.

Lo que se esta juzgando es la proteccién de los sistemas que se pueden re-
plicar solos. ElI Circuito Federal de Estados Unidos, ha reafirmado los dere-
chos de Monsanto y ahora es el Tribunal Supremo el que debe confirmar
dicha decisién. Mientras tanto, la problematica esta en la calle, mientras que
el Tribunal de Justicia o el grupo BSA (que representa empresas dedicadas al
desarrollo del software) estan a favor de Monsanto, el Center for Food Sa-
fety o Save Our Seeds consideran que las empresas biotecnolégicas se be-

nefician y aprovechan de la situacion.
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MONSANTO

de Ministros aprob6 la Estrategia
Espafiola de Ciencia y Tecnologia y
de Innovacion y el Plan Estatal de
Investigacion Cientifica y Técnica y
de Innovacion. Los objetivos a alcan-
zar son, entre otros, promover y
reconocer el talento; impulsar el
liderazgo empresarial en +D+l y
fomentar la investigacion cientifica y
técnica para resolver retos de la so-
ciedad actual. Todo ello, con el
compromiso de asegurar los Dere-
chos de Propiedad Intelectual e In-
dustrial .

Més informacién www.oepm.es

. Estadisticas
Patentes 2012

i El afio 2012 ha supuesto un descenso de

i un 5,4% respecto al 2011. Se solicitaron

i un total de 3.338 patentes, estando en
i i niveles del afo 2006,
i Por el contrario, la Oficina Europea de
Patentes ha aumentado el numero de
i solicitudes de Patentes Europeas en un
i 5,7%, con un total de 258.000 en 2012.
Respecto al numero de patentes en el
i mundo, destaca sobre todas las oficinas
¢ lade China que ha concedido 1,26 millo-
i nesde patentes en el afio 2012 aumen-
i tando en un 31.25% los datos del 2011,
dentro de los cuales se cuentan inven-
ciones, disefios y modelos de utilidad.
Respecto a las empresas, IBM marcé un
record histérico registrando 6478 en
i 2012 seguida de Samsung con 5081 vy
i Canon con 3174.
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Nueva Clasificacion

La Oficina
Europea de

Patentes (EPO) y la Oficina de
Patentes y Marcas de Estados
Unidos (USPTO) acaban de ‘i
poner en marcha el nuevo
esquema de clasificacion CPC
(Cooperative Patent Classifi- :
cation), para los documentos

de patentes.

Basado en el sistema de clasi- :
ficacion europea (ECLA), este
esquema incorpora las mejo-
res practicas de clasificacion
de la EPO y la USPTO, y per- :
mite a los examinadores vy
usuarios de patentes de todo :
el mundo realizar bdsquedas

accediendo a las mismas co-

lecciones de documentos de '

patentes clasificados.

Patente Europea
"Gift Order" denegada

amazon La Oficina Euro-

pea de Patentes

ha revocado la concesion ini-
cial de la patente de Amazon
"Gift Order" que consiste en
un "Método y sistema para la
colocacién de una orden de
compra a través de una red
comunicaciones".

La patente europea (927945)

se le concedi® a Amazon en

abril del 2003 pero posterior-
mente se opusieron la empre-

sa suiza Fleurop-Interflora
European Business Company,
y las alemanas Gesellschaft
fur Informatik e.V. y Forderve-
rein fur eine Freie Informatio-
nalle Infrastruktur e.V.

La Division de Oposiciéon re-
voco la patente en el 2008 y
en el 2009 Amazon apel6 y
modificod las reivindicaciones,

motivo por el que la Sala de

Recursos remitié de nuevo el
caso a la primera instancia pa-

ra que realizara un examen, :
decidiendo finalmente que la :
patente carecia de actividad :
inventiva, decision que nueva- :

mente podra ser apelada.
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. La opinion del experto

Patente Unitaria

@ La Patente Unitaria es una realidad

A la vista de escasa longitud del Reglamento 1257/12 publicado el
pasado 31 de Diciembre, y que regula la nueva Patente Unitaria, cual-
quiera diria que se trata de una norma sencilla y de tramitacion pacifi-
ca. Sin embargo, tras esas pocas paginas y articulos se esconde un
proyecto legislativo de més de treinta afios, que a pesar de su aproba-
cion, ha causado profundos conflictos y discrepancias entre los Esta-
dos miembros de la Unién Europea.

El Reglamento aprobado va acompafiado de otro (1260/12) que es el
que regula la cuestion linguistica del nuevo titulo, entrando en vigor
ambos en Enero de 2014. En paralelo, continua su propio camino
: legislativo el proyecto de Tratado Internacional para la creacion de
¢ un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que esta previsto que sea el depositario de la

Carlos Gonzalez
Abogado Socio
Propiedad Industrial

i jurisdiccion exclusiva que conozca de cualquier litigio relacionado con la validez
¢ (nulidad, caducidad, limitacién), y con la infraccidn por terceros (demandas por viola-
i cion, dafios y perjuicios y acciones negatorias).

¢ El motivo de la creacion del TUP por via de Tratado Internacional y no de normativa
i comunitaria persigue principalmente salvar las objeciones lanzadas por el Tribunal de
i Justicia de la UE (TJUE), que en Marzo de 2011 mostro su rechazo al nuevo sistema
i jurisdiccional que se proponia. En caso de aprobarse el TUP como se encuentra pro-
¢ yectado en la actualidad, el TIUE quedaréa relegado a una funcion de interpretacion de
i las normas comunitarias, pero no tendra potestad alguna de decision sobre los casos y
i disputas que Ileguen al TUP como tal. Esto, en definitiva es lo que se perseguia desde
¢ los lobbies promotores de la norma, ante la inexperiencia del TJUE en asuntos de pa-
i tentes.

Espafia e Italia votaron en contra de la Patente Unitaria, sin embargo
: el proyecto fue finalmente aprobado gracias el uso de la Illamada
¢ "cooperacion reforzada", mecanismo legislativo que permite sortear
i el veto de algin pais miembro. Italia sin embargo, anuncié tiempo
i atras su apoyo al TUP, de suerte que Espafia sera el Gnico pais que
i quede fuera del nuevo régimen jurisdiccional anunciado.

i LaPatente Unitaria presenta ventajas significativas sobre el sistema actual de la Paten-
i te Europea, que cualquier lego en la materia puede apreciar. Los costes y la burocracia
i se reduciran de manera muy significativa, puesto que no seré preciso traducir ni validar
la Patente Europea una vez concedida; el territorio de la UE (menos Espafia e Italia),
i cual si fuese una Marca o Disefio Comunitario, se considerara un "(nico pais", donde
las patentes podran ser solicitadas y concedidas en Inglés, Francés o Aleman. Al tratar-
i se de un titulo nuevo y dnico, para su mantenimiento solo sera preciso pagar una tasa
i anual que recaudara la Oficina Europea de Patentes.

i Las discriminaciones e incertidumbres de la eliminacion de las traducciones pretenden
i salvarse ofreciendo traducciones automaticas de alta calidad (que no seran vinculan-
i tes), estableciendo un periodo transitorio (12 afios) donde el Inglés sera lengua obli-
i gatoria en todo caso, y obligando a traducir a la lengua local del supuesto infractor en
i caso de litigio por violacion.

i En definitiva, se crea un titulo uniforme, con las ventajas apreciables que ello supone
i encuanto acostes y aseguridad juridica. A cambio, puede que se estén creando otras
i desventajas e incertidumbres nuevas, que el tiempo nos ird desvelando.

i Es evidente que hay una discriminacion hacia los paises cuyas lenguas oficiales no son
i parte del nuevo sistema, sin embargo paises como Holanda, que presenta casi el triple
¢ de patentes europeas que Espafia, a pesar de la discriminacion, han apoyado ferviente-
i mente el proyecto. Y ello porque puesto todo en una balanza, puede que al finy a la
postre, sean mayores los problemas actuales, endémicos del sistema de Patente Euro-
pea, que las nuevas desventajas que nazcan de la Patente Unitaria. Solo el tiempo nos
lo dira. Por ahora, la pregunta que los espafioles debemos hacernos, es si no es peor
i quedar fuera del nuevo sistema, que estar dentro del mismo con la discriminacion
i idiométicay los otros "peros” que encontramos al nuevo marco legislativo.
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