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MAIN DEDICATED INTELLECTUAL PROPERTY LAWS AND REGULATIONS
NOTIFIED UNDER ARTICLE 63.2 OF THE AGREEMENT

SPAIN

By means of a communication dated 27 June 2000, Spain notified, under Article 63.2 of the
Agreement, the text' of Royal Decree No. 812/2000 of 19 May to establish application of the
procedure for the granting of patents subject to preliminary examination for applications relating to
the food sector (Official Journal of 8 June 2000). The text of the Decree is reproduced below.

Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce

PRINCIPALES LOIS ET REGLEMENTATIONS CONSACREES
A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE NOTIFIEES
AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD

ESPAGNE

Par une communication en date du 27 juin 2000, 1'Espagne a notifié, conformément a
l'article 63:2 de I'Accord, le texte' du Décret royal n® 812/2000, du 19 mai 2000, portant application
de la procédure d'octroi de brevets avec examen préalable pour les demandes de brevets dans le
secteur de 1'alimentation. Le texte de la Loi est reproduit ci-apres.

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD
DEL PARRAFO 63.2 DEL ACUERDO

ESPANA

Mediante una comunicacion, de fecha 27 de junio de 2000, Espafia ha notificado, de acuerdo
con el parrafo 2 del Articulo 63 del Acuerdo, €l texto' del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por
el que se establece la aplicacién del procedimiento de concesion con examen previo para las
solicitudes de patentes del sector de alimentacion, (BOE de 8 de junio de 2000). El texto del Decreto
se reproduce a continuacion.

'In Spanish only./En espagnol seulement./En espaiiol solamente.
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l.  Disposiciones generales

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

10783 REAL DECRETQ 812/2000, ds 19 do mayo,
por el que se sstableca la aplicacién del pro-
cadimienfo de concesién con examen previo
para las solicitudes de patentes del sector da
alimentacion.

De los diferertes criterios utilizados para clasificar
los procedimientos de concesidn de patentes el mas
ut! y extendido es el que atiende a la intensidad con
que en agudllos se analiza y pondera la novedad y acti-
vidad inventiva. De este maodo, puede distinguirse entre
ez madelos fundamentales de concesidn de pataentes,
a saber, ol de depdsito, ¢l de busqueda sin examen y
el de examen previo.

En el sistema de depdsito, la actividad inventiva del
solicitante de una patente era un dato desprovisto de
1oda relovancia, al no ser examinada en modo algunao,
ni sar sometida a un procedimiento contradictorio an
el que pudieran oponerse los terceros afectados.

El sistema de blsqueda supone un avancs extracr-
dinario en relacian con el do depdsita. En él, las oficinas
nacionales a las que se les encomienda la concasidn
da los tfwlos de propiedad industrial ne se limitan &
recibir y custodiar la descripcion detallada de un supues-
to invento sino que proceden a analizar cudl pueda ser
su impacto sobre el estado mundial de la técnica. En
particular, se realiza una busqueda cuyo objetiva es
detectar de. entre todos los documentos gue configuran
la litaratura relevanta, cudles afectan a la patante.

Finalmente, el sistema de examen previo es aquél
an el cual, después de efectuar una basqueds de los
documentos que puedan afectar a la novedad y actividad
inventiva de una patents, se realizan una serie de actos
complementariog tendentas a determinar el alcance de
aquéllos. Ya no se trata unicamants de detectar unas
posibles anterioridades sino de examinarias y de resoiver
en qué medida afectan a la validez de {a patente v jus-
tifican su concesidn o denegacion total a parcial.

La Ley 11/19886, de 20 de marzo, de Patentas, asta-
blecié un procedimiante de concesidn con informe sobre
ol estado de la técnica como paso previo para la implan-
tacién de un sistema de examen previa. A tales efectas,
{a disposicion transitaria quinta de dicha Ley de Patentas
faculta al Gobierno para ir establecieando por Rea! Decre-
1o los sectores de la técnica cuyas solicitudes de patente
de invancién quedarin sometidas al procadimienta de
concesian con examen previa establecido en el capitulo
i1l del Titula V de la Ley 11,/1886, teniendo en cuenta
las prioridades fijadas para el desarrallo tecnoidgica e
industnal del Estado.

Una vez cumplidos todos los requisitos que establece
la Ley.y teniendo sn cusnta la aspecializacidn y expe-
riencia adquirida por la Oficina Espafiola de Patentos
y Marcas en la realizacién de informes scbre ol estado
de la técnica, tanto en la aplicacién del procedimiento
de concesion previsto en la Loy de Patentes como en
su condicion de Administracion encargada de la bis-
gqueda internacional segun sl Tratado de Cooperacion
en Materia de Patentes, se considera aporiune iniciar
la aplicacion del procedimiento de concasion con exa-
men previo previsto en la Ley de Patentes. Este examen
previo serd no ohstante optativo para el solicitante, con-
forme a las modificaciones introducidas por el Real
Decretodoy 8/1898, de 31 do julio, de medidas urgentes
en materia de propiedad industrial, con e fin de ofrecer
a las empresas que utilizan el sistema de paterites un
instrumento mdis flexible y adecuado a sz nacasidades
Yy estrategias.

En la elaccidén del sectar técnico se ha optado por
el de alimentacidn, incluide como programa nacional
dentra del lll Plan Nacional de | + D, con vigencia para
ol pericdo 1996-1998, y que, asimismo, se halla dentro
de las actuaciones comunitarias previstas en el quinto
programa marco de la Comunidad Europea para acciones
de investigacion y desarrollo 1ecnaldgico con vigencia
para el pariodo 1998-2002. Se trata, asimizmao, del sec-
tor de mayoer peso en la economia de nuestro pais, como
se sefiala en el preambulo de presentacién dgrprograma
nacional del Ili Plan Nacional de | + [} Esparial.

Junto a la dolimitacién del sector técnico y la apii-
cacion del nuevo sistema, se hace necesaria completar
el desarrollo reglamentaric de la Ley en algunos aspectos
que no fuaran contemplados en al Real Decreto
224571986, de 10 de octubrs, por sl que se aprobd
ol Reglamento de sjecucidn da la Ley 11/1986, de
Patentas, del que se omitié toda referancia al proce-
dimientc de concesidn con examen previo.

_En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia
y Tecnologia, previa aprobacion del Minigtro de Admi-
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta-
do vy provia deliberacidn del Consejo de Ministras en
su rgunidn del dia 19 de maya de 2000,

DISPONGO:

Articulo 1.  Ambite de aplicacién.

En cumplimienta de la disposicion transitoria quinta
de la ley 11/19886, de 20 de marzo, de Patentes, seran
aplicables ias normas relativas al procedimiernto de con-
casion con examsen previo previsto en el capitulo |l del
Titulo V de la mencionada Ley, modificado por el Real
Decreto-lay 8/19388, de 31 de julia, 8 las solicitudes
do patentes de invencion cuyo informe sobre el estadc
de la técnica se publique a partir de la entrada en vigor
del presente Real Decreto pertenecientes al secter de

suyo primer simbolo de clasificacién estg



incluido en alguna de las subclases de la clasificacion
internacional de& patentes adoptada por el Arregle de
Estrasburgo de 24 dea marzo de 1971, relacionadas an
ol anexo.

Artlculo 2. Peticidn opoional da examen. Reanudacidn
del procedimiento,

1. Dentro de los seis meses siguientes a la publi-
cacién. dol informe sobre el estado de la técnica al sali-
citante podrd pedir que se pracsda a examinar 1a sufi-
ciencia de la dascripcidn, 12 novedad v la actividad inven-
tiva de! objeto de la salicitud da patente. La peticién
de examen previo 26lo se consideraréd validamente for-
mulada tras el pego de ia tasa de examan. serd irre-
vocable y se publicara en el «Boletin Oficial de la Pro-
piedad Industrial»,

2. El solicitante que no desee pedir ol axamen previo
podra comunicario irrevocablamente y por escritc a la
Oficina Espaficla de Patantes y Marcas 1an pronto quede
abisrto el plazo de seis meses mencionado en el aparta-
do 1. en cuyo caso, sin mas dilacion se publicara la
reanudacién del procadimiento general de concesion.

. Cuando el solicitante no pida examen previo. el
plazo para formular observacianes al informe sobre el
estado de la técnica se contard a partit de la publicacisn
de la reanudacian del procedimiento.

Articulo 3. Modificacion de las reivindicaciones.

1. Cuandoe el solicitanta formule la peticiSn de exa-
men, mantendrd la posibilidad prevista en el aparta-
do 2 del articulo 36 de la Ley de Patentes de modificar
las refvindicaciones, presentando, jurmta con el escrito
da peticidn de examen, un nusvo juego de raivindica-
ciones modificadas. Las reivindicacionas modificadas ho
deberdn referirze a elomentos que no hayan sido objeto
cde biisqueda.

2. Junto con la publicacidn de [a peticion de examen
se hard una mencién, en su caso, a [a modificacion de
las reivindicaciones y se pondrd a disposicién del publico
ol juego de reivindicaciones modificado.

Articulo 4.  Oposicién a la concesion.

1. En los dos meses siguientes a la publicacién de
la peticidn da exatmen, cualquier intaresado podrd opo-
nerse a la concasidn de la patente, alegando la falta
de cualguiara de los requisitos exigidos para su con-
cesion, inclusc la falta de novedad o de actividad inven-
tva o la insuficiencia de la descripcion.

2. La oposicién. que habra do presentarse por escri-
1o y por duplicado, solo se considerara validamente far-
mitlada tras el pago de la tasa correspondiente. El escrito
de oposicidn debera contener:

a} Nombre, nacionalidad v direccién del oponente.
b} El namero de la solicilud de patente contra la
que se formula oposicion, asi como la designacion dei
solicitants vy al titulo de [a invencidn,

¢) Una declaracion que espscifique en qué medida
la oposicidn planteada afecta a la patente solicitada. los
motivas en que se funda diche oposicion vy los heches
y pruebas invocadas an apoyo de estas motives.

d) Si el oponente ha designado un representants,
su nambre y direccion profesianal.

Articulo 5. Examen.

Una vez publicada la peticidn de examen en sl «Bo-
letin Oficial de la Propiedad Industrials, la Oficina Espa-
fola de Patantss y Marcas examinata la patentabilidad
de la nvancion, incluyendo la suficiercia de la descrip-
cién, la novedad y la actividad inventiva del objeta de
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la solicitud de paterte. Cuando no se hubileren prosen-
tado oposiciones y del examen realizado na resulte la
falta de ningun requisita que lo impida, ke oficina con-
caderd la patente solicitada.

Articulo €. Traslado de los resultados del examen y
de los oposiciones presenfadas. Opciones del sof-
citants.

Si se presentaran opasiciones, o del examen realizado
resultare la falta de algun requisito que impida la con-
cesidn de la patente, la Oficina notificara al solicitante
ol resultado del oxamen y Ie dard traslado de las apo-
siciones presentadas para que en el plazo de dos meses
a partir de la recapcidén de la notificacidn conteste a
las objeciones saftaladas por la oficina v a las oposiciones
de los terceras o medifique, si lo estima oportuna, la
descripcidn y las reivindicecionss. Si el soliciante pide
al cambio de modalidad segin lo previsto en el articulo
42 de la Ley de Patentes, la oficina acordara el cambio,
comunicandeoselo al interesado con indicacidon de la
documentacion que debe presentar para la nueva moda-
lidad, sefalandole que posaee para ello un plazo de dos
masas.

Articule 7. Subsanacion de defectos y alegacionss.

Cuando la resalucion motivada 2 que alude el articu-
lo 39, apartado 10, de la Lay da Patentes declare que
falta alguno de los requisitos de forma o que la invencién
no es patentable, se otorgara al solicitanta, mediante
notificacion escrita, un nuevo plazo de un mes a partir
de la recepcion de dicha natificacion, pare gue proceda
a subaanar los defectos o formule las alegaciones que
estime pertinentes, antes de resclver can caracter defi-
nitivo sobre Ja concesién de la patenta.

Disposicion derogatoria unica. Derogacicn normativa,

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferiar rango se opongan a lo establecido por el presente
Real Decreta.

Disposicion final Gnica.  Entrada en vigor.

El prosente Real Decreto entrard en vigor el dia
siguiente al de su publicacidn en el «Boletin Oficial del
Estadon.

Dada en Madrid a 19 de mays de 2000.
JUAN CARLOSR.

Lu Ministrn do Clencia y Tucnulogla,
ANNA M, BIRULES { BERTRAN

ANEXO

A23B. Conservacion, por ejemplo, par enlatado, de
carne, pescado, huevos, frutas. vegetasles o semillas
comestibles; maduracién quimica de frutas u hortalizas;
productas conservados, madurados © enlatados.

A23C. Productas lacteos, por ejsmpla leche, man-
tequilla. quesn; suceddneos dg la leche o del quosno; su
fabricacion,

A23D. Aceitas o grasas comastibles, por ejempio
margarinas, aceites para coccién.

A23F. Café; 16, sucedaneos del caté o del 14, fabri-
cacion, preparacion o infusion,

A23G. Cacao; chocolate; confiteria, helados,

A23J. Composiciones a base de protalnas para la
alimentacion; tratamienta de protefnas para la alimen-
tacidn; compasicionas a base de fosfatidos para la ali-
mentacién.

AZ3K., Alimentos para animales.
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A23L. Alimentoes, productos alimenticios o bebidas
no alcohdlicas no cubiertas por las subclases A238B a J;
su preparacion o tratamienta, potr ejsmplo, coccion,
modificacién de las cualidades nutritivas, tratamiento fisi-
co; conservacion de alimentos o praductos alimenticios
en general.

A23P_ Preparacién o tratamiento de las preductes
alimenticios no cubiarto intagramente por una sola do
las otras subclazes.

A21D. Tratamiento, por ejemplo, consarvacién, de
la harina o de la pasta. por sjemplo por adicién da ingre-
dientes: caccion, productos de panaderia; conservacion.

AZ22C. Tratamiento de la carne. de las aves de corral
o del pescado.




	
	
	
	

