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PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA
GENERAL DE ACCESO LIBRE EN LA ESCALA DE TITULADOS
SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINCOTUR, ESPECIALIDAD
PROPIEDAD INDUSTRIAL (BOE NUM. 304, DE 19 DE DICIEMBRE
DE 2025)

CASO PRACTICO RAMA JURIDICA — PATENTES

1. La sefiora Rodriguez, de nacionalidad espafolay residencia habitual en Estados Unidos,
presenta una solicitud de patente nacional ante la Oficina Espanola de Patentes y Marcas
(OEPM) en fecha 8 de marzo de 2021. La solicitud contiene la siguiente documentacioén: la
instancia de la solicitud debidamente cumplimentada, una descripcion en inglés y 10
reivindicaciones en castellano. Posteriormente, en fecha 15 de marzo de 2021, la Sra.
Rodriguez vuelve a presentar la misma solicitud de patente nacional a través de un Agente
de Propiedad Industrial (API). Junto con la solicitud se vuelven a presentar los mismos
documentos que el dia 8y la traduccidn al castellano de la descripcion. (4 puntos)

a) ¢Procede en este caso otorgar fecha de presentacion? Justifique su respuesta.

b) ¢Tiene alguin defecto de admisién a tramite la solicitud? En su caso, ¢qué
comunicacion deberia realizar la OEPM?

c) La OEPM detecta durante la realizacién del IET que la solicitud de patente carece
de unidad de invencién ¢ Cémo puede subsanar este defecto la solicitante? ;Qué
consecuencias tendrian cada una de las opciones?

d) Enelsupuestode que la Sra. Rodriguez estuviera interesada en unaresolucién mas
rapida de su expediente ¢ Existiria alguna forma de hacerlo? ; Qué requisitos habria
que cumplir? ; Qué ocurre si la solicitud presenta defectos?

2. El Sr. Garcia presentd la solicitud del modelo de utilidad 2021XXXXX en fecha
22/03/2021. En fecha 13/01/2022, habiendo superado el examen de Oficio se publica en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) la solicitud. (5 puntos)

Frente a esta solicitud se presentan las siguientes oposiciones:

— Enfecha 12/02/2022 la Empresa Q, S.A. presenta en papel ante la OEPM un escrito
de Oposicién alegando que el modelo de utilidad carece de novedad, acompana la
solicitud con la correspondiente documentacion.

— En fecha 14/02/2022 un agente de la propiedad industrial presenta mediante la
sede electrénica, en nombre de su cliente (Sra. Martinez), un escrito de oposicién
alegando que el modelo de utilidad es en realidad de su cliente. Junto con el
escrito, abona la tasa de oposicién y aporta documentacién probatoria en apoyo
de su pretension.
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Realice el examen de cada una de las oposiciones.

El Sr. Lopez esta interesado en presentar una oposicién por falta de novedad del
modelo de utilidad, no obstante, no tendra acceso a la documentacién probatoria
hasta abril de 2022 ;Cémo le recomendaria actuar?

¢ Qué actuaciones puede llevar a cabo el solicitante frente a las oposiciones?

Finalmente, se acaba concediendo el modelo de utilidad mediante resolucion de fecha
06/10/2023, publicandose en el BOPI en fecha 13/10/2023. Tras la resolucién de
concesioén, laempresa Q, S.A, insta a la OEPM para que lleve a cabo una revision de oficio
de la resolucién de concesién alegando que el modelo de utilidad es nulo debido a que se
ha ampliado el alcance de proteccién tras la concesién.

d)

¢ Coémo procedera la OEPM en este supuesto?

En fecha 04/06/2025 el titular recibe notificacion de caducidad del modelo de utilidad por
impago de la 32 anualidad. En fecha 14/06/2025 decide presentar una solicitud de
restablecimiento de derechos. Junto con la solicitud presenta:

e)

La instancia de solicitud del restablecimiento de derechos debidamente
cumplimentada.

Un escrito indicando que el motivo del impago fue que como consecuencia de un
ataque informatico se dafiaron los equipos informaticos de almacenamiento de
datos de propiedad industrial.

Aporta pruebas de los hechos alegados y de la existencia de un sistema
normalmente satisfactorio y eficaz.

Abona la 32 anualidad +50% de recargo y la tasa de restablecimiento de derechos
y aporta los respectivos justificantes.

Resuelva el restablecimiento de derechos como lo haria la OEPM.

3. El Laboratorio X, S.A ha sido absorbido por el Laboratorio Y, S.A mediante una fusién. El
Laboratorio X, S.A es: (3 puntos)

Titular de una Patente Europea 0000001 cuya concesién se publico en el Boletin
Europeo de Patentes (BEP), en fecha 31/01/2024, publicandose en el BOPI la
validacion de la patente europea en fecha 11/06/2024. Frente a esta patente se ha
presentado una oposiciéon ante la EPO (todavia no se ha finalizado el
procedimiento de oposicién)

El solicitante de la solicitud PCT/ES2025/0000X (en fase internacional).

a) ¢Qué actuaciones tienen que realizar para que se lleve a cabo el cambio de

titularidad?

b) Enrelacidon con las cesiones, si a un cedente se le hubiera concedido la reduccién
de tasas de conformidad con el art. 186.1 LP ¢ el nuevo titular puede beneficiarse de
esa reduccion de tasas? ;Podria solicitar la reduccion teniendo en cuenta que es una
PYME?
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4. En fecha 05/07/2024, el Sr. Russo, de nacionalidad italiana y residencia habitual en
Madrid, decide presentar una solicitud internacional de patente en la Oficina Italiana de
Patentes y Marcas ;Puede presentar la solicitud ante la Oficina Italiana de Patentes y
Marcas? ;Qué opciones tiene el solicitante? Justifique su respuesta (4 puntos)

5. La patente europea E0000000X (composicion quimica para la eliminacién del pulgén)
fue depositada el dia 30/04/2023 publicandose su concesion en el BEP en fecha
04/08/2024. Posteriormente, el titular procedié a validar la patente en Espana
publicandose en el BOPI la Mencidn de la Traduccién de la Patente Europea (Proteccién
Definitiva) el dia 12/11/2024.

Asimismo, tras obtener la autorizacién de comercializacién decide solicitar un Certificado
Complementario de Proteccion (CCP).

El competidor del titular interpone el dia 01/04/2025 un escrito de oposicion ante la EPO,
alegando que la invencion carece de actividad inventiva. Asimismo, el titular de la patente
decide formular una peticidn de limitacion de la patente ante la EPO el dia 30/04/2025
abonando la correspondiente tasa de limitacion.

Finalmente, se acaba publicando en el BEP el dia 15/12/2025 la patente europea
modificada como consecuencia del procedimiento de oposicién. (4 puntos)

a) ¢Se puede aceptar la peticidon de limitacion realizada por el propio titular?
b) ¢Quéactuacionestiene que llevar a cabo eltitular para que la patente tenga
efectos en Espana tras la modificacion de la misma?
c) ¢Cualseriaelalcance del derecho de patente tras la modificacion?
d) Teniendo en cuenta que la concesion del CCP fue publicada en el BOPI el
14/10/2025 ¢ Se vera afectado por las modificaciones de la patente?

Por favor, justifique adecuadamente todas sus respuestas.
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