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OPINION 

 

Las novedades del Proyecto de Ley de 
Patentes
MADRID, 03 de DICIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS

Por Diego Solana, Abogado en Cremades & Calvo-Sotelo 

Tras casi tres décadas en vigor, la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes inicia su etapa final de vigencia con el 
inicio de la tramitación del Proyecto de Ley de Patentes, cuyo 
texto fue publicado en el Boletín Oficinal del Congreso de los 
Diputados del pasado 28 de noviembre.  

El calado e importancia de las modificaciones al sistema de 
patentes desde el año 1986 para adaptarlo a la evolución 
comunitaria e internacional y la experiencia acumulada desde 
su aprobación ha determinado que el legislador considere que 
no basta con una nueva reforma sino que es necesario la aprobación de una nueva ley. 
Como simple muestra del desfase de la Ley de 1986 en relación con el contexto actual 
adviértase que  la norma no pudo prever la creación de los certificados complementarios 
de protección para los medicamentes (CCP) o que más del 90 % de las patentes con 
efectos en España lo son por vía de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y no a través 
de la vía nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).  

Los cambios materiales y procedimentales en el ámbito de las invenciones, que incluye 
tanto a las patentes como a los modelos industriales, son varios y de gran trascendencia. 
Sin perjuicio de las modificaciones que puedan introducir los Grupos Parlamentarios 
durante su tramitación en el Congreso y el Senado las a mi juicio novedades más 
trascendentes del Proyecto de Ley son las siguientes:  

-           La eliminación de las patentes concedidas sin examen previo en línea con 
nuestro Derecho comparado y principalmente con el Convenio de Munich sobre 
Patente Europea (CPE). La imposición del examen previo en el procedimiento de 
concesión de las patentes es posiblemente el cambio más relevante del Proyecto de 
Ley. De hecho la implantación gradual del sistema de concesión con examen previo 
era el realmente previsto por el legislador del año 1986. El que las patentes sean 
concedidas tras un examen sobre su novedad y actividad inventiva garantiza 
patentes fuertes. Generalmente los solicitantes optan por el procedimiento general 
de concesión que, como es sabido, no incluye un examen de la novedad o la 
actividad inventiva. Así se da la paradoja que el Informe sobre el Estado de la 
Técnica fije con claridad que no concurren los requisitos de patentabilidad pero a 
pesar de ello la patente sea concedida con los mismos efectos que una invención en 
la que tanto la novedad como la actividad inventiva han sido objeto de un examen 
previo a su concesión. Las denominadas patentes débiles, que dejaran de 
concederse tras la aprobación de este Proyecto de Ley, trasladan al competidor la 
carga y el coste de anularlas ante la jurisdicción civil. No cabe duda que el actual 
sistema propicia burbujas tecnológicas, monopolios injustificados y el falseamiento 
de la competencia causados por patentes presuntamente válidas pero claramente 
nulas de pleno derecho a la vista del Informe sobre el Estado de la Técnica. 
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-          La introducción de un sistema de oposición post-concesión, que es el aplicado 
por la OEP y por la propia OEPM en otras modalidades, como el diseño industrial. 
La peculiaridad de este sistema es el permitir que los terceros intervengan en el 
procedimiento de concesión de la patente nacional una vez ha recaído la resolución 
de concesión por la OEPM. Sin duda, el instituto de la oposición diferida o aplazada 
facilita que el número de oposiciones sea sensiblemente más reducido que en el 
actual, que únicamente prevé el trámite de oposición tras la elaboración del Informe 
del Estado de la Técnica y antes del examen previo de la OEPM. 

-          El paso de una novedad relativa a una novedad mundial en el modelo industrial. 
Esta invención menor frente a la patente es una modalidad industrial que no existe 
en otros ordenamientos de nuestro entorno pero de enorme importancia en la 
economía española (entre enero y octubre de 2014 la OEPM ha concedido 2.249 
modelos de utilidad). Tradicionalmente la protección del modelo industrial exige que 
no se haya divulgado el mismo en España, sin que esté afectado por su divulgación 
previa en terceros países. Sin embargo en el sistema que viene el concepto de 
novedad relativa limitado a las divulgaciones que hayan tenido lugar en España 
desaparece y se equipara con la novedad mundial de las patentes. El legislador da 
también por superada la controversia sobre si las invenciones extranjeras accesibles 
a través de los fondos documentales de la OEPM afectan a la novedad relativa o 
limitada a España. 

-          Un aspecto procesal novedoso del Proyecto de Ley es la ampliación hasta dos 
meses del plazo tradicional de los 20 días para contestar a la demanda. Esta 
ampliación extraordinariamente singular en nuestro sistema procesal tiene su 
justificación en la complejidad propia de los litigios de patentes y en la garantía del 
derecho de defensa. En contrapartida, el legislador limita la posibilidad de anunciar 
los dictámenes en la contestación para su aportación posterior.  

A modo de conclusión, el Proyecto de Ley de Patentes merece una opinión positiva por su 
adecuación a los sistemas de patentes de nuestro entorno, en particular a la patente 
europea. Es una apuesta decidida por un sistema de patentes fuertes que compita con las 
patentes europeas y que otorgue seguridad jurídica tanto a los titulares de las patentes 
como a otros operadores del mercado.  
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