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Cuarto ejercicio.
RAMA JURIDICA

PATENTES

Javier Gonzélez, con nacionalidad espafiolay con domicilio en Andorra, es
titular de una patente nacional concedida por la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas (en adelante, OEPM). Su representante actual, un agente
de lapropiedad industrial, desearetirar su representaciény, el titular quiere
solicitar que se anote como nuevo representante a una agencia de
propiedad industrial con sede en Reino Unido.

a) ¢ El titular de la Patente esta obligado a nombrar a un nuevo representante?
¢En el caso de que quisiera actuar por si mismo debe realizar algan tramite ante
la OEPM? Justifique su respuesta.

b) ¢Qué requisitos debe cumplir una solicitud de cambio de representante
presentada ante la OEPM para que se anote? ¢Quién debe presentarla?

c) En el caso de que la solicitud de cambio de representante cumpliese con todos
los requisitos formales para poder anotarse en la OEPM. ¢ElI nuevo
representante tendria capacidad para actuar ante la OEPM?

Laura Fernadndez, una investigadora con domicilio en Espafia, ha
desarrollado una nueva cepa de cianobacterias modificadas
genéticamente. Con el fin de proteger su invencién, decide presentar una
solicitud de patente ante la OEPM.

Para cumplir con los requisitos de solicitud, Maria necesita realizar un
depésito de la materia bioldégica (la nueva cepa de bacterias) en una
autoridad de depésito reconocida.

Tras la publicacion de la solicitud, un tercero interesado, Juan Martinez,
desea acceder ala muestra depositada para fines experimentales.

a) ¢Qué requisitos debe cumplir la solicitud para que esté correctamente
presentada?

b) ¢ Qué procedimiento debe seguir Juan Martinez para acceder a la invencion?
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c) La muestra de cianobacterias que depositdé Laura deja de ser viable. ¢ Cémo
debera actuar la Autoridad de Depdésito en la que la investigadora deposité la
muestra? ¢ Qué debe hacer la investigadora y, en qué plazo?

Fernando Garcia solicitdé una patente nacional ante la OEPM el dia
15/04/2019. Posteriormente, en fecha 14/02/2020, decide presentar una
solicitud PCT (contiene un formulario de solicitud PCT, una descripcién de
la Invencion, 17 reivindicaciones y un resumen) con la intencion de entrar
en fase regional en la Oficina Europea de Patentes (en adelante, EPO) y
obtener, asi, una patente europea.

El dia 29/10/2021 la solicitud PCT entra en fase regional en la EPO.
Responda las siguientes preguntas:

a) Tras presentar la solicitud PCT, cuatro dias después revisa la solicitud y
descubre que debido a un problema informatico ajeno a su voluntad, la casilla
para reivindicar prioridad de la solicitud nacional anterior no se marco ni relleno.
¢, Qué podria hacer el solicitante para no perder el derecho de prioridad? ¢En
qué plazo deberia hacerlo?

b) ¢ Si finalmente el solicitante no pierde el derecho de prioridad, habria realizado
correctamente la entrada en fase regional ante la EPO?

c) En el caso de que la entrada en fase regional ante la EPO se hubiera realizado
de forma correcta y el procedimiento de concesién hubiera finalizado con la
publicacién de la concesion de la patente europea el dia 24/05/2024.

El solicitante quiere conseguir la proteccion en Espafia. ¢ Qué debe realizar para
conseguir dicha proteccion? En el caso de conseguirla, ¢ qué tasas habra pagado
desde el 1/01/2021 hasta el 1/06/2025 y, ante qué autoridad? Justifique su
respuesta.

d) En fecha 29/11/2024 se presenta una oposicién ante la EPO. El procedimiento
de oposicion termina con la publicacion de la patente europea en forma
modificada el dia 24/2/2025, ¢(Cbémo deberia actuar el titular de la patente
europea tras la publicacion de la concesién de la patente en forma modificada?

e) Si la patente nacional original de fecha de presentacién 15/04/2019, fue
concedida en fecha 1/06/2022, ¢qué sucederd tras la concesion de la patente
europea?

Marta, es una inventora que ha desarrollado un dispositivo de sonido con
multiples funcionalidades. El dia 01/01/2023 presenta ante la OEPM una
solicitud de modelo de utilidad.
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En fecha 10/05/2023, se presenta una oposicion (el oponente no abona la
tasa en ese momento ni posteriormente). El proceso de oposicion se
resuelve por la OEPM el dia 19/05/2023.

En fecha 15/06/2023, Marta se da cuenta de que podria beneficiarse de una
proteccion mas amplia y decide solicitar ese dia un cambio de modalidad
ante la OEPM.

a) ¢Marta puede realizar el cambio de modalidad? ¢ Si la respuesta es positiva,
como debe solicitarlo?

b) El dia 8/09/2023, un amigo de Marta le comenta que su dispositivo tiene un
aspecto estético innovador. Marta se pregunta ¢ Podria proteger dicha estética?

c) Tras obtener la proteccion, Marta desea interponer acciones judiciales contra
una empresa que estd comercializando su dispositivo sin autorizacién. ¢ Cémo
deberia proceder?
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