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APLICACIÓN DEL REQUISITO DE NOVEDAD EN LA LEY ESPAÑOLA

I. Disposiciones legales:

La Ley Española de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo) regula el requisito de Novedad en el Artículo 6 según el cual: 

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Hay que reseñar que, aunque la Ley Española de Patentes entienda que forma parte de la técnica todo lo comprendido antes de la fecha de presentación de la solicitud, cuando se reivindique válidamente una prioridad unionista, se entiende que el estado de la técnica estará formado por todo lo comprendido antes de la fecha de prioridad.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.

A este respecto, hay que tener en cuenta a efectos de determinar el estado de la técnica en el ámbito de la Novedad, las solicitudes de patente europea y solicitudes PCT, siempre y cuando éstas designen a España. El Artículo 4 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre de 1986, de aplicación del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 prevé que “La solicitud de patente europea a la que se haya concedido una fecha de depósito y la patente europea, tienen respectivamente el valor de un depósito nacional efectuado regularmente ante el Registro de la propiedad industrial y de una patente nacional”. En este mismo sentido se expresa el artículo 13 del Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 junio 1970: “Una solicitud internacional que designe a España tendrá, desde el momento en que se le haya otorgado una fecha de depósito internacional en virtud del artículo 11 del Tratado de Cooperación en materia de patentes, los efectos de una solicitud nacional regularmente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas desde dicha fecha. Esta fecha se considerará como la de presentación efectiva en España”. Ello no obstante, el artículo 14.2 del Real Decreto 1123/1995, especifica: “Sin embargo, el contenido de una solicitud internacional no se considerará comprendido dentro del estado de la técnica en el sentido del apartado 3 del artículo 6 de la Ley de Patentes, si no se satisfacen las condiciones previstas en el apartado 2 del citado artículo” (esto es, que sea posteriormente publicada la solicitud).

Por lo tanto, para determinar el estado de la técnica a efectos de examinar la novedad de la invención cuya protección se solicita, se establece que estará formado por todo lo puesto a disposición del público, antes de la fecha de presentación o de prioridad, en cualquier lugar del mundo a través de cualquier medio.

Ahora bien, aquellas solicitudes de patentes o de modelos de utilidad, españolas, europeas o PCT, con fecha de presentación o de prioridad anterior a la solicitud objeto de examen, pero que todavía no han sido puestas a disposición del público, se tendrán en cuenta para determinar la novedad de la invención, siempre que designen a España y que posteriormente se publiquen.

II. Práctica de la OEPM:

En cuanto a la práctica seguida en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para examinar la novedad de una invención objeto de una solicitud de patente, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

· Se examina de novedad la invención tal y como está reivindicada, no las formas de realización.

· Una invención no es nueva cuando el estado de la técnica (1 sólo documento) tiene todas las características técnicas de la solicitud y es apto para resolver el mismo problema que la invención objeto de examen.

Resumiendo, la legislación y práctica españolas prevén el requisito de novedad como un requisito de carácter absoluto:

· A nivel mundial.

· A nivel de identidad: si un documento anterior contiene las mismas características que la invención reivindicada, ya sea de forma explícita o implícita, destruye la novedad. La mínima diferencia de las características técnicas entre ambos documentos implica que la invención reivindicada se considere nueva, salvo que estas mínimas diferencias técnicas sean irrelevantes, obvias o de detalle.
· Lo particular anula la novedad de lo general, pero no al contrario, principalmente en el caso de rangos o parámetros.

En todo caso, en la OEPM se siguen la práctica y directrices de la Oficina Europea de Patentes, principalmente a efectos armonizadores en Europa.
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