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L0230

A LA MESA DE LA COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Camara el Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta las siguientes enmiendas
parciales al Proyecto de Ley de Patentes (nimero de expediente 121/000122).

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 17 de marzo de 2015

Jose Luis Centella Gomez
Portavoz
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ENMIENDA

Al articulo 4

De adicion

Se afade un nuevo apartado 5 bis en el articulo 4 con la siguiente redaccion:

“Articulo 4. Invenciones patentables.

(...)

5 bis (nuevo). No se consideraran invenciones patentables las que supongan mejoras
triviales, formas cristalinas, isomeros 6pticos o procedimientos analogos.”

MOTIVACION:

Se propone una aplicacion estricta de los requisitos de patentabilidad, excluyendo de
la proteccion lo que son simplemente pequefias modificaciones de una invencién. Esto
es particularmente importante en lo que respecta a los medicamentos, ya que
establecer criterios estrictos de patentabilidad contribuiria a impedir que las companias
farmacéuticas propietarias de la patente originaria puedan obtener varias patentes
sobre la misma droga, manteniendo los precios de los medicamentos elevados e
impidiendo la entrada de genéricos competidores.
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ENMIENDA

Al articulo 5

De adicion

Se afiade un nuevo apartado 6 bis en el articulo 5 con la siguiente redaccion:

“Articulo 5. Excepciones a la patentabilidad.

(.)

6 bis (nuevo). La simple mezcla de dos 0 méas productos ya patentados anteriormente
y los segundos usos o indicaciones de un producto ya patentado o el mero
descubrimiento de una nueva propiedad.”

MOTIVACION:

Aplicacion estricta de los requisitos de patentabilidad, de tal forma que no sea materia
patentable aquella que no puede considerarse actividad inventiva. Al igual que en la
enmienda anterior, esto es particularmente importante en lo que respecta a los
medicamentos, ya que esta exclusion contribuiria también a impedir que las
compaiiias farmacéuticas propietarias de la patente originaria puedan obtener varias
patentes sobre la misma droga, manteniendo los precios de los medicamentos
elevados e impidiendo la entrada de genéricos competidores.
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ENMIENDA

Al articulo 15, apartado 2

De modificacion

El apartado 2 del articulo 15 queda redactado en los siguientes términos:

“Articulo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.

(...)

2. El empleado autor de la invencion tendra derecho a una remuneracién
suplementaria por su realizacion, que debera recogerse y determinarse
explicitamente en el contrato o relacion de empleo o de servicios con Ila
empresa.” .

MOTIVACION:

Se propone expresar en positivo que el empleado autor de la invencion tiene derecho
a una remuneracion suplementaria por su realizacién. El mecanismo para determinar
esa remuneracion suplementaria deberia recogerse explicitamente en el contrato de
trabajo, para dotar a este derecho de una adecuada seguridad juridica y evitar la
posible litigiosidad al respecto.
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ENMIENDA

Al articulo 15
Nuevo apartado
De adicién

Se afiade un nuevo apartado en el articulo 15, que queda redactado en los siguientes
términos:

3 (nuevo). Los convenios colectivos podran regular el mecanismo de remuneracién a
que se refiere el apartado 2 anterior.”

MOTIVACION:
Se propone recoger la posibilidad de que los convenios colectivos regulen el

mecanismo de remuneracion suplementaria del empleado autor de la invencion, con el
objetivo de otorgarle contenido sectorial.
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ENMIENDA

Al articulo 16

De modificacién

El articulo 16 queda redactado en los siguientes términos:
“Articulo 16. Invenciones pertenecientes al empleado.

Las invenciones en cuya realizacién no concurran las circunstancias previstas en el
articulo 15.1 pertenecen al empleado autor de las mismas.”

MOTIVACION:

Enmienda técnica.
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ENMIENDA

Al articulo 26, apartado 3

De modificaciéon

El apartado 3 del articulo 26 queda redactado en los siguientes términos:
“Articulo 26. Unidad de invencion.

(...)

3. Las solicitudes divisionales tendran la misma fecha de presentacion que la solicitud
inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en
aquella solicitud.”

MOTIVACION:

Se propone sustituir “divisionarias” por “divisionales’, que es la denominacion
empleada mundialmente.
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ENMIENDA

Al articulo 32, apartado 2

De modificacion

El apartado 2 del articulo 32 queda redactado en los siguientes términos:

“Articulo 32. Recepcidn de la solicitud y remision a la OEPM.

(...)

2. Cuando el 6érgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad
Autonoma remitira a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la documentacion
presentada dentro de los 3 dias siguientes al de su recepcion. El incumplimiento de
este plazo en ningun caso perjudicara al solicitante.”

MOTIVACION:

El administrado no puede verse perjudicado por el incumplimiento de una obligacién
legal por parte de la Administracion.
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ENMIENDA
Al articulo 36, apartado 1
De modificacion

El primer inciso del apartado 1 del articulo 36 queda redactado en los siguientes
términos:

“Articulo 36. Emision del informe sobre el estado de la técnica y de la opinién escrita.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas emitird, tal como se establezca
reglamentariamente y en un plazo no superior a cuatro meses, un informe sobre el
estado de la técnica y una opinién escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la
solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo
debidamente en cuenta la descripcién y, en su caso los dibujos o secuencias
biolégicas.”

MOTIVACION:

Se propone establecer un plazo imperativo de cuatro meses para la OEPM a fin de
realizar el informe, considerando la importancia de que la realizacion del mismo se
produzca en el plazo méas breve posible.
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ENMIENDA

Al articulo 37, apartado 3

De modificacion

El apartado 3 del articulo 37 queda redactado en los siguientes términos:
“Articulo 37. Publicacién de la solicitud y del informe.

(...)

3. No tendrad lugar la publicacién cuando la solicitud haya sido denegada, o se
considere retirada, o haya sido retirada por el solicitante antes de su publicacién.”

MOTIVACION:
La publicacion indebida de una solicitud tiene importantes consecuencias para el

solicitante, y la expresién “antes de que concluyan los preparativos técnicos para su
publicacion” es excesivamente indeterminada.
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ENMIENDA

Al articulo 55, apartado 1

De modificacion

El apartado 1 del articulo 55 queda redactado en los siguientes términos:
“Articulo 55. Consulta de expedientes.

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente o de modelos de utilidad
todavia no publicados sélo podran ser consultados con el consentimiento del
solicitante. Después de su publicacién podran ser consultados con sujecion a las
condiciones que se establezcan reglamentariamente.”

MOTIVACION:

Se propone suprimir la mencion a los certificados complementarios de proteccion, ya
que son titulos que se otorgan sobre patentes ya concedidas y carece de justificacion
que se mantengan en secreto. Por el contrario, el conocimiento por parte de terceros
de la patente de base y de los documentos con los que se quiere justificar la
procedencia de su concesion, garantizan la seguridad en el trafico asi como el analisis
de la justificacion del derecho que se solicita. La denegacion del acceso a esta
informacién no se recoge en las legislaciones de nuestro entorno. En ellas, esta
informacién es de acceso publico para no entorpecer y retrasar la toma de decisiones
industriales.
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ENMIENDA

Al articulo 55, apartado 3

De modificacién

El apartado 3 del articulo 55 queda redactado en los siguientes términos:
“3. Cuando se publique una solicitud divisional, (...)."

MOTIVACION:

Se propone sustituir “divisionaria” por “divisional”, que es la denominacién empleada
mundialmente.
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ENMIENDA

Al articulo 61, apartado 1

De modificacion

La letra c) del apartado 1 del articulo 61 queda redactada en los siguientes términos:
“Articulo 61. Limites generales y agotamiento del derecho de patente.

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

(...)

c) A la realizacion de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorizacién
de comercializacién de medicamentos en Espafia o fuera de Espaiia, asi como los
requisitos practicos necesarios, incluida la preparacion, obtencién, suministro y
utilizacién del principio activo para estos fines.”

MOTIVACION:

Se propone esta redaccion, mas ajustada a la Directiva 2004/27/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que madifica la Directiva 2001/83/CE

por la que se establece un cédigo comunitario sobre medicamentos de uso humano,
para ampliar la seguridad de la industria farmacéutica localizada en territorio espafiol.
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ENMIENDA

Al articulo 61, apartado 1

De modificacién

La letra e) del apartado 1 del articulo 61 queda redactada en los siguientes términos:
‘e) Al empleo del objeto de la invencidon patentada en la construcciéon o el
funcionamiento de buques que pertenezcan a paises miembros de la Unién de Paris
para la proteccién de la Propiedad Industrial o de los accesorios de los mismos,
cuando estos buques penetren temporal o accidentalmente en aguas espafiolas,
siempre que el objeto de la invencién sea utilizado exclusivamente para las
necesidades del buque.”

MOTIVACION:

Se propone esta redaccion, mas sencilla y en concordancia con la que se utiliza en la
letra f) de este mismo apartado.
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ENMIENDA

Al articulo 61, apartado 1

De modificacién

La letra f) del apartado 1 del articulo 61 queda redactada en los siguientes términos:

“f) Al empleo del objeto de la invencién patentada en la construccién o el
funcionamiento de medios de locomocién, aérea o terrestre, que pertenezcan a paises
miembros de la Unién de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial o de los
accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomocién penetren temporal o
accidentalmente en el territorio espaiol, siempre que el objeto de la invencién sea
utilizado exclusivamente para las necesidades del medio de locomocion.”

MOTIVACION:

Establecer el mismo criterio que en la letra e) de este mismo apartado.
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ENMIENDA

Al articulo 61
Nuevo apartado
De adicién

Se afade un nuevo apartado 2 bis en el articulo 61, que queda redactado en los
siguientes términos:

“2 bis (nuevo). Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos
previstos en el articulo 59 de esta Ley respecto a un producto fabricado para su
exportacién, siempre que la invencion objeto de la patente se encuentre en el dominio
publico en el mercado de exportacion.”

MOTIVACION:

Se propone esta excepcion para fomentar la competitividad de las empresas
industriales espafolas y su internacionalizacién, asi como para aumentar la posibilidad
de innovar de las empresas con intereses industriales en Espafia. Asi, se permitiria
que los productos fabricados en Espafia puedan entrar en otros paises en igualdad de
condiciones respecto de los de paises que actualmente anulan la capacidad
competitiva de nuestros fabricantes. Por otra parte, podria evitarse la deslocalizacion
industrial de aquellas empresas que, para ser competitivas a nivel internacional, se
ven obligadas a situarse en terceros paises, y podria atraerse industria de terceros
paises que veran la calidad de nuestra industria como un atractivo a la hora de invertir
recursos en Espania.

En suma, se trata de una clausula de exportacién, consistente en incorporar una
excepcion que permita producir productos con la unica finalidad de exportarlos en
mercados sin exclusividad.
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ENMIENDA

Al articulo 72, apartado 2

De modificacién

El apartado 2 del articulo 72 queda redactado en los siguientes términos:

“Articulo 72. Presupuestos de la indemnizacion de dafios y perjuicios.

(..))

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotacién del objeto protegido
por la patente sélo estaran obligados a indemnizar los dafios y perjuicios si hubieran
actuado mediando culpa o negligencia.”

MOTIVACION:

Se propone eliminar la expresion “a sabiendas”, que es un término indefinido respecto
de sus consecuencias juridicas, y el segundo inciso del apartado. La recepcioén de una
comunicacién del titular seria un elemento de prueba para calificar una infraccion
como culposa o negligente, pero no implicaria necesariamente esa consecuencia, que
dependera en cada caso de los hechos que concurran y de su calificacién por la
autoridad judicial.
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ENMIENDA
Al articulo 74, apartado 2
De modificacién

El primer inciso de la letra b) del apartado 2 del articulo 74 queda redactado en los
siguientes términos:

“Articulo 74. Calculo de los dafios y perjuicios € indemnizaciones coercitivas.

(..))
2.

(...)

b) Una cantidad a tanto alzado que como precio el infractor hubiera debido pagar al
titular de la patente por la concesién de una licencia que le hubiera permitido llevar a
cabo su explotacién conforme a derecho.”

MOTIVACION:

En coherencia con lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE. Se propone evitar la duda
sobre la posibilidad de incluir elementos indemnizatorios ajenos a la propia
indemnizacién basada en la eventual concesiéon de una licencia que hubiera permitido
al infractor explotar la invencién planteada. La interpretacion de la expresion “al
menos” que contiene el texto del Gobierno puede llevar incluso a instaurar
indemnizaciones punitivas, lo que es contrario a la propia Directiva.
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ENMIENDA

Al articulo 76

De modificacién

El articulo 76 queda redactado en los siguientes términos:

“Articulo 76. Indemnizacion por desprestigio.

El titular de la patente podra exigir también la indemnizacién del perjuicio que suponga
el desprestigio de la invencion patentada causado por el infractor como consecuencia
de una realizacion defectuosa o una presentaciéon inadecuada de aquélla en el
mercado.”

MOTIVACION:

La expresion “por cualquier causa” utilizada en el texto del Gobierno es susceptible de
generar interpretaciones indeseadas que no responden a ninguna causa objetiva y que

pueden llevar a la instauracion del dafio punitivo, expresamente rechazado en la
Directiva 2004/48/CE.
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ENMIENDA

Al articulo 78
Nuevo apartado
De adicién

Se afade un nuevo apartado 1 bis en el articulo 78, que queda redactado en los
siguientes términos:

“Articulo 78. Prescripcion y limite al ejercicio de las acciones.

(..)

1 bis (nuevo). Sélo podra reclamarse indemnizacién de dafios y perjuicios por hechos
acaecidos durante los cinco afios inmediatamente anteriores a la fecha en que se
ejercite la correspondiente accion.”

MOTIVACION:

El texto del Gobierno no recoge el apartado 2 del articulo 71 de la actual Ley de
Patentes, en lo que respecta a la caducidad de la acciéon de indemnizacién de dafios y
perjuicios. Se propone recuperar esta prevision, que no ha sido cuestionada por la
doctrina y jurisprudencia, y que aporta seguridad juridica en el trafico mercantil.
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ENMIENDA

Al articulo 97, apartado 2

De modificacion

La letra c) del apartado 2 del articulo 97 queda redactada en los siguientes términos:
“c) En el supuesto previsto en la letra c) del articulo 91.”

MOTIVACION:

Enmienda técnica. El articulo 91 no tiene apartado 1.
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ENMIENDA

Al articulo 102, apartado 2

De modificacién

El apartado 2 del articulo 102 queda redactado en los siguientes términos:

“Articulo 102. Causas de nulidad.

(...)

2. Si las causas de nulidad sélo afectan a una parte de la patente ésta quedara
limitada mediante la modificacién de la o las reivindicaciones afectadas y se declarara
parcialmente nula.”

MOTIVACION:

Se propone suprimir el segundo inciso del apartado 2 del articulo 102 del Proyecto de
Ley para evitar contradicciones con el Convenio sobre la Patente Europea, que

establece que es la patente limitada la que servira de base al procedimiento. Es decir,
que s6lo una version de la patente puede servir de base al procedimiento judicial.
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ENMIENDA

Al articulo 103, apartado 1

De modificacion

El apartado 1 del articulo 103 queda redactado en los siguientes términos:

“Articulo 103. Ejercicio de la accién de nulidad.

1. Podran solicitar la declaracion de nulidad quienes se consideren
perjudicados, asi como la Administracién Pablica. Esto no obstante, en el caso
previsto en el apartado 1, parrafo e), del articulo precedente sélo podra solicitar la
declaracion de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.”

MOTIVACION:

Se propone identificar con claridad al legitimado activamente para instar la accién de
nulidad.
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ENMIENDA

Al articulo 103, apartado 2

De modificacién

El apartado 2 del articulo 103 queda redactado en los siguientes términos:

“2. La accion de nulidad podra ejercitarse durante toda la vida legal de la patente, asi
como cuando ésta hubiera caducado.”

MOTIVACION:

La accién de nulidad deber poder ejercitarse durante toda la vida legal de la patente,
incluso aun cuando esta patente haya caducado, y fuera cual fuere la fecha de la
caducidad. Puede darse el caso en que el legitimado activamente para instar la accién
de nulidad tenga interés en que la patente se declare inexistente aunque hayan
pasado cinco afios desde la caducidad.
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ENMIENDA

Al articulo 103, apartado 4

De modificacién

El apartado 4 del articulo 103 queda redactado en los siguientes términos:

“4. Al contestar la demanda en el procedimiento de nulidad el titular de la patente
podré limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, asi
limitada, servira de base al procedimiento.”

MOTIVACION:

Se propone identificar el momento procesal en el que opera la limitacion del alcance
de la patente.
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ENMIENDA

Al articulo 105
Nuevo apartado
De adicién

Se afiade un nuevo apartado 4 en el articulo 105, que queda redactado en los
siguientes términos:

“Articulo 105. Peticion de revocacién o de limitacion.

(..))

4 (nuevo). La peticién de limitacién de la patente dirigida a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas no afectara a los procedimientos pendientes sobre la nulidad de la
patente.”

MOTIVACION:

Evitar que el titular de la patente haga uso del derecho de limitacién ante la OEPM de
manera fraudulenta, para vaciar de contenido el procedimiento judicial de validez o
para mutarlo durante su transcurso si se considerase que la limitacion realizada ante la
OEPM tiene efectos en el procedimiento de nulidad.
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ENMIENDA

Al articulo 108, apartado 2

De madificacion

El apartado 2 del articulo 108 queda redactado en los siguientes términos:

“Articulo 108. Causas de caducidad.

(..)

2. Sin perjuicio de su declaracion por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y su
publicacion en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial», la caducidad de una
patente incorpora el objeto patentado al dominio publico desde el momento en que se
produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que
ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente y siempre y
cuando se cumpla en ella el principio de unidad de invencidn. Sera aplicable a la
caducidad de la patente de base lo dispuesto en el articulo 104.2 respecto a la
nulidad.”

MOTIVACION:

En principio, un mismo objeto no puede ser amparado por varias patentes. No
obstante, la patente vigente puede ser valida porque cumpla el requisito de la unidad
de invencién, y quien no lo cumpla sea la patente que caduca, pero entonces esta
patente nunca habria tenido valor. Se propone, por tanto, afiadir una referencia a la
unidad de invencién.
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ENMIENDA

Al articulo 117, apartado 1

De supresion

Se suprime el apartado 1 del articulo 117.

MOTIVACION:

El derecho de patente nace con su inscripcion en el registro, pero el mero deposito en

el registro no puede condicionar la actuacién de terceros sino el efectivo registro del
derecho.
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ENMIENDA

Al articulo 118

De modificacién

El articulo 118 queda redactado en los siguientes términos:
“Articulo 118. Competencia.

1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolveran en
el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.

2. Sera objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del
Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Auténomas en las que el
Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el
conocimiento de los asuntos de patentes.

3. Sera territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se
refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado, si en la
Comunidad Auténoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil
especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

4. En caso de acciones por violacion del derecho de patente también sera competente,
a eleccion del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de
la Comunidad Auténoma donde se hubiera realizado la infraccidon o se hubieran
producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Auténoma existieran
Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado
2.

5. De no existir Juzgados de lo Mercantil en el lugar de domicilio del demandado
o en el lugar en el que se hubiera realizado la infraccion o se hubieran producido
sus efectos de acuerdo con los apartados anteriores, a elecciéon del actor, sera
competente cualquier Juez de lo Mercantii a quien correspondiera el
conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

6. Si el demandado no estuviera domiciliado en Espaiia y no fuera aplicable lo
dispuesto en el apartado 4, la competencia territorial se determinara de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 5.”

MOTIVACION:

Se propone recoger en un nuevo apartado 5 lo dispuesto en este articulo de forma
repetitiva en los apartados 3 y 4 cuando no existen Juzgados de lo Mercantil en el
lugar de domicilio del demandado o en el lugar en el que se hubiera realizado la
infraccién.

Ademas, se propone suprimir en el apartado 3 la posibilidad de que el demandado lo
sea en el lugar de residencia del representante legal y se introduce un nuevo apartado
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6, para evitar la atraccién hacia los feudos sede de los Juzgados de lo Mercantil con
un mayor nimero de agentes de la propiedad industrial, instrumentalizando la eleccion
del representante local para condicionar la competencia territorial judicial de las
empresas titulares de derechos de patente domiciliadas fuera de Espaia.
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ENMIENDA
Al articulo 120, apartado 3
De modificacion

El primer inciso del apartado 3 del articulo 120 queda redactado en los siguientes
términos:

“Articulo 120. Nulidad de la patente del actor.

(..)

3. En el caso de que el titular de la patente optara por limitar la patente modificando
sus reivindicaciones, debera aportar el nuevo juego de reivindicaciones y su
justificaciéon en el tramite de contestacion a la demanda de nulidad, de contestacion a
la reconvencién o de contestacion a la excepcién de nulidad.”

MOTIVACION:

Se propone esta redaccién en coherencia con el régimen de las patentes europeas
previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, segun el cual la limitacion debe
realizarse con caracter principal.
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ENMIENDA

Al articulo 120, apartado 4

De supresién

Se suprime el apartado 4 del articulo 120.
MOTIVACION:

En coherencia con una enmienda anterior en la que se propone que la peticién de
limitacién de la patente dirigida a la OEPM no afecte a los procedimientos pendientes
sobre la nulidad de la patente. Es preciso evitar que el titular de la patente haga uso
del derecho de limitacion de manera fraudulenta, para vaciar de contenido el
procedimiento judicial de validez o para mutarlo durante su transcurso si se
considerase que la limitacién tiene efectos en el procedimiento de nulidad.
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ENMIENDA

Al articulo 120, apartado 6

De modificacion

El apartado 6 del articulo 120 queda redactado en los siguientes términos:

“6. Presentada la solicitud de limitacion, el Juez o Tribunal librara oficio a la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas para su inscripcion como anotaciéon preventiva. La
resolucion firme que resuelva sobre la limitacion de la patente se notificara de oficio a
dicha Oficina para su anotacion registral y, en su caso, modificacion de la patente.”
MOTIVACION:

Se propone esta redaccion en coherencia con el régimen de las patentes europeas

previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, seguin el cual, la limitacién debe
realizarse con caracter principal.
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32
ENMIENDA
Al articulo 120, apartado 7
De supresién
Se suprime el apartado 7 del articulo 120.
MOTIVACION:

Una previsién similar al contenido de este apartado se preveia en el antiguo articulo
128 de la actual Ley de Patentes, el cual fue derogado por la Ley 19/2006, de 5 de
junio, por la que se amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad
intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar ta aplicacion de
diversos reglamentos comunitarios. Todo ello en consonancia con la Directiva
2004/48/CE que tenia por objeto aproximar las legislaciones sobre los medios de
tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de proteccién
elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.
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ENMIENDA

Al articulo 127

De modificacién

El articulo 127 queda redactado en los siguientes términos:
“Articulo 127. Peticion de medidas cautelares.

Quien ejercite o vaya a ejercitar una accion de las previstas en la presente Ley podra
solicitar del érgano judicial que haya de entender de la misma la adopcién de medidas
cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo
previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
siempre que justifique la explotacion de la patente objeto de la accién en los
términos del articulo 90 de esta Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y
efectivos a tales efectos.”

MOTIVACION:

En coherencia con el requisito de peligro en la demora. Toda medida cautelar se halla
condicionada a la circunstancia de que exista un peligro en la demora, es decir a la
posibilidad de que, en caso de no adoptarse, sobrevenga un perjuicio o dafio
inminente que transformara en tardio el eventual reconocimiento del derecho invocado
como fundamento de la pretension. Evidentemente, no sufre ningin dafo irreparable
derivado del procedimiento ordinario el titular de una patente que no se explota.
Responde a la jurisprudencia existente en esta materia tal y como la han entendido los
tribunales espafoles y a la necesidad de que no pueda construirse la actividad
industrial de las empresas espafolas con base en derechos que no estén siendo
objeto de una explotacion industrial real y efectiva.

Carrera de San Jerénimo 40 52
28071 Madrid



Grupo Parlamentario IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL

34

ENMIENDA

Al articulo 128, apartado 1

De modificacién

La letra a) del apartado 1 del articulo 128 queda redactada en los siguientes términos:
“Articulo 128. Posibles medidas cautelares.

(...)

a) La cesacién de los actos que violen el derecho del peticionario o su prohibicién,
cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.”

MOTIVACION:

Establecer que la medida de cesacion se refiere a actos que violen el derecho del
peticionario.
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ENMIENDA

Al articulo 128, apartado 1

De modificacién

La letra b) del apartado 1 del articulo 128 queda redactada en los siguientes términos:

“‘b) La retencién y depésito de los objetos producidos o importados con violacién
del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal
produccién o a la realizacién del procedimiento patentado.”

MOTIVACION:

Se propone esta redaccion por el caracter excepcional y accesorio de las medidas
cautelares, que no pueden suponer la extensién de sus efectos a lo que resulte
sospechoso de infringir el derecho de exclusiva; por la imposibilidad de que mediante
una medida cautelar se obtenga una medida mas gravosa que la resultante del
procedimiento ordinario; por el principio de seguridad juridica que no viene respetado
por el término “sospechoso”; y porque el derecho de patentes es una excepcion al
principio general de libertad de mercado.
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ENMIENDA

Al articulo 131, apartado 3

De modificacion

El apartado 3 del articulo 131 queda redactado en los siguientes términos:

“Articulo 131. Levantamiento de las medidas cautelares.

(..)

3. El Secretario Judicial procedera a devolver las garantias al solicitante de las
medidas cautelares transcurridos dos meses desde su levantamiento, sin
perjuicio del plazo al que tenga derecho el perjudicado por las medidas
cautelares para solicitar la indemnizacion por dafos y perjuicios que aquéllas le
hubieran ocasionado.”

MOTIVACION:

Si bien el solicitante de las medidas cautelares puede recuperar en un plazo razonable
el importe de la fianza, el derecho a solicitar los dafios y perjuicios del que ha sufrido
dichas medidas cautelares no puede estar sometido al mismo plazo, ya que supondria
una limitacién de su derecho de defensa, pues la presentacion de la solicitud de dafios
y perjuicios pude suponer realizar un estudio del mercado, recabar datos econémicos
y contables, realizar estimaciones de ventas o preparar informes periciales.
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ENMIENDA

Al articulo 131, apartado 4

De modificacién

El apartado 4 del articulo 131 queda redactado en los siguientes términos:

‘4. La indemnizacién podra solicitarse en el plazo de cinco afos desde la
notificacion de la resolucion que acuerde el levantamiento de las medidas
cautelares y debera determinarse de conformidad con lo establecido en el articulo
712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la fianza no fuera suficiente
para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguira la via de apremio
contra el responsable.”

MOTIVACION:

En coherencia con la enmienda anterior y con el articulo 518 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. La limitacibn que contiene el Proyecto de Ley de un mes es
desconocida en el sistema de plazos judiciales espafol e impone una restriccion
excesiva en perjuicio del afectado por la adopcion de unas medidas cautelares
injustificadas.
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ENMIENDA

Al articulo 132

De modificacién

El articulo 132 queda redactado en los siguientes términos:
“Articulo 132. Escritos preventivos.

La persona que prevea la interposicion de una solicitud de medidas cautelares sin
audiencia previa en su contra, podra comparecer en legal forma ante el érgano o los
organos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles
medidas y justificar su posicion mediante un escrito preventivo. De este escrito no se
dara traslado al titular de la patente ni a su licenciatario en exclusiva, salvo en el
supuesto de que en el plazo de tres meses desde su presentacion el titular de la
patente o su licenciatario en exclusiva presenten la correspondiente solicitud de
medidas cautelares contra la parte que hubiera formulado el escrito preventivo.”

MOTIVACION:

El traslado al titular de la patente del escrito preventivo y el inicio de un procedimiento
de medidas cautelares por un tercero que no sabe si va a ser demandado, tal y como
prevé el Proyecto de Ley, vacia de contenido este precepto, ya que convertiria al
afectado en promotor de las medidas cautelares.
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ENMIENDA

Al articulo 140

De modificacién

El articulo 140 queda redactado en los siguientes términos:
“Articulo 140. Actividad inventiva.

Para su proteccion como modelo de utilidad, se considera que una invencién implica
una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente
para un experto en la materia.”

MOTIVACION:

Durante los afios de vigencia de la actual Ley de Patentes, ni los tribunales ni la
doctrina han podido determinar lo que deba entenderse por “muy evidente” en
comparacion con el régimen general previsto para las patentes. En todo caso, la
propia exposicion de motivos de este Proyecto de Ley proclama la necesidad de
adecuar el marco legal a la necesidad de conferir titulos solidos y realmente
innovadores.
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ENMIENDA

Al articulo 157, apartado 1

De modificacion

El apartado 1 del articulo 157 queda redactado en los siguientes términos:

‘Articulo 157. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente
europea.

1. La traduccién al espariol de la solicitud de patente europea y de la patente europea,
cumpliendo los requisitos establecidos en los articulos precedentes, se considerara
como fehaciente si el texto traducido confiere una proteccion menor que la que es
concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue
depositada. En este caso, la traduccion se considerara fehaciente en los
procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los
Estados contratantes, salvo en el caso de ejercicio de acciones de nulidad.”

MOTIVACION:

Tal y como propone el Consejo de Estado en su dictamen, deberia sefialarse, como
hace el Convenio sobre la Patente Europea, a qué efectos se considera fehaciente la
traduccioén espafiola. Asi, se considerara fehaciente en los procedimientos que se
tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados contratantes,
excepto en los casos de acciones de nulidad.
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ENMIENDA

Nueva disposicion adicional

De adicion

Se afiade una nueva disposicién adicional con la siguiente redaccién:

“Disposicion adicional (nueva). Impulso de la investigacién, el desarrollo y la
innovacion.

Al objeto de reforzar las politicas de investigacion, desarrollo e innovacion y el sistema
de ciencia y tecnologia espariol, el Gobierno llevara a cabo las siguientes medidas:

1. Realizar una planificacién plurianual para recuperar los niveles de financiacion
publica del ejercicio presupuestario de 2009 en investigacioén, desarrollo e innovacion
en los capitulos del gasto no financiero, garantizando una financiacién sostenida que
represente un porcentaje del Presupuesto del Estado similar a la media europea.

2. Eliminar cualquier limite de la tasa de reposicion de empleo publico en el sector de
investigacién y desarrollo, incorporando nuevos recursos humanos de acuerdo con las
necesidades reales del sistema y con la necesaria convergencia con Europa en el
numero de personal de investigacion por habitante.

3. Establecer un compromiso plurianual que garantice la normalizaciéon y el
cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los correspondientes Planes
Estatales de Investigacion, tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como
de resolucién de las mismas.

4. Creacion de la Agencia Estatal de Investigacién que, mediante el contrato programa
y los presupuestos correspondientes, debera desarrollar la gestion de los Planes
Estatales de Investigacién con criterios estrictamente cientificos y la autonomia
necesaria para ello, sometida al consiguiente control parlamentario.”

MOTIVACION:

La capacidad de invencion de Espafia no depende especialmente de las
caracteristicas y condiciones del sistema de patentes, sino principalmente de las
politicas de investigacion y desarrollo tecnolégico, tanto del sector publico como del
sector privado. Se propone, por tanto, establecer un compromiso para impulsar la
investigacion, el desarrollo y la innovacion.
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