POSICION CEFI

La Fundación CEFI en el año 1998 presentó una Posición sobre la conveniencia de que en nuestro Ordenamiento se cumplieran las previsiones de la Disposición Transitoria 5ª de la Ley de Patentes en el sentido de que, una vez instaurado en todos los sectores el procedimiento de concesión de patentes con Informe sobre el Estado de la Técnica, se fuera estableciendo de un modo paulatino el procedimiento de concesión con examen previo de los requisitos de patentabilidad. En este sentido, el Real Decreto Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial representó en el ámbito de las patentes un hito importante al modificar los artículos 36, 39, 155 y 157 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes. Dichas modificaciones establecían una regulación específica del procedimiento de concesión con examen previo de los requisitos de patentabilidad partiendo del carácter potestativo del examen.

En el contexto señalado el Real Decreto 812/2000 supuso la primera extensión del procedimiento de examen, en concreto, a las patentes en el sector de la alimentación. La propuesta de Decreto que se somete a información pública supone la extensión gradual del procedimiento de examen a todos los sectores de la técnica. Desde esta perspectiva no puede merecer sino parabienes la prontitud con la que el Ordenamiento español va a poder realizar un examen de fondo en todos los sectores técnicos. Ello es congruente con la aspiración de que la OEPM constituya una Autoridad encargada del Examen Preliminar Internacional dentro del PCT, con lo cual se pondría fin a la paradoja de que España sea la única Administración  de Búsqueda Internacional que no realiza Exámenes Preliminares Internacionales.

Existen dos cuestiones  pendientes de aclaración en opinión de la Fundación CEFI.

En primer lugar, respecto de la validez de las normas que regulan el procedimiento de concesión con examen previo de los requisitos de patentabilidad. Como se ha expuesto anteriormente, dichas normas se hallan reguladas fundamentalmente por el RDL 8/1998. Como es bien sabido, el artículo 86 de la Constitución exige que los Decretos Leyes sean dictados por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Podría, sin embargo, dudarse de la validez de la reforma, cuando no es hasta el RD 812/2000 (publicado en el BOE de 8 de junio) cuando se introduce el examen en un sector concreto de la técnica, es decir, casi dos años después de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. En opinión de la Fundación CEFI, habría que clarificar cuanto antes esta situación con el objeto de que no se planteen posteriormente dudas sobre la validez de las normas que regulan el examen previo.

Una segunda cuestión se refiere a la interpretación de la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Patentes. Una interpretación literal de dicha Disposición ha llevado a consagrar en la práctica la validez de solicitudes de realización de Informes sobre el Estado de la Técnica al margen de una regulación específica en el Reglamento de la Ley de Patentes. Ello ha planteado dudas sobre si determinadas demandas de violación de patentes que omitían el requisito de solicitud del IET previsto en la Disposicion Adicional 10ª de la Ley de Patentes adolecían de la falta de una condición de procedibilidad. Con el objeto de aclarar estas cuestiones podría plantearse la posibilidad de regular específicamente el desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional 10ª.

