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“La tarea del escritor es
hacer preguntas, no dar
respuestas”

“La clase es una obra en
colaboracion, quien la
escucha no es menos
Importante que quien la

iImparte”




Requisitos procesales

Acclones judiclales

Procedimiento
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Articulo 118. Competencia.

2. Sera objetivamente competente el Juez
de lo Mercantil de la ciudad sede del
Tribunal Superior de Justicia de aquellas
Comunidades Autonomas en las que el
Consejo General del Poder Judicial haya
acordado  atribuir en exclusiva el
conocimiento de los asuntos de patentes.

5




6

ELZABURU 2016 ©



Acuerdo Comision Permanente CGPJ de 2 febrero 2017

Patentes Marcas Disenos

Ol 1,4y 5

6, 7,8, 6, 7, 8, 6, 7, 8,

Madrid 9,10y 11 19,10y 11 | 9,10y 11

Valencia 2 ly 3 1y 3




A CTA N°XX/[2014

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DEL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL DIA 15 DE

JULIO DE 2014.

1 - 1- 8.- Aprobar el “Protocolo de Estatuto del TRIBUNAL DE
PRIMERA INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA"
remitido por la Sala de Gobierno del TSJC en su reunidon de
10 de junio de 2014, dado su caracter de EXPERIENCIA
PILOTO y toda vez que las previsiones recogidas en él
mantienen la especialidad acordada por el Pleno del Consejo
ex articulo 98.1 de la LOPJ, facilitan las sustituciones
ordinarias ..., respetan el reparto de asuntos ..., y FOMENTAN
LA UNIFICACION DE CRITERIOS EN PRO DE LA SEGURIDAD
JURIDICA en los términos ... 8
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Bilbao
Granada
Albacete
Burgos
Murcila




=

3. En particular sera territorialmente competente
el Juez de |lo Mercantil especializado a que se
reflere el apartado anterior correspondiente al
domicilio del demandado o, EN SU DEFECTO, del
lJugar de residencia del representante autorizado

en Espana para actuar en nombre del titular, si en
la Comunidad Autonoma de su domicilio
existieran Juzgados de lo Mercantil
especializados en asuntos de patentes conforme
al apartado 2. 0




FACTORES, MANDATARIOS,
» REPRESENTANTES, AGENTES (CODIGO
COMERCIO/LEYES ESPECIALES)

» MANDATARIOS (CODIGO CIVIL)

FILIALES, SUCURSALES, OFICINAS DE
REPRESENTACION
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Articulo 176. Agentes de la Propiedad
Industrial.

1. Los Agentes de |la Propiedad Industrial son
las personas legalmente habilitadas que como
profesionales liberales ofrecen y prestan
habitualmente sus servicios para asesorar,
asistir y representar a terceros en la obtencion
de las diversas modalidades de Propiedad
Industrial y en la defensa ante la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas de oS
derechos derivados de las mismas.
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Disposicion final cuarta. Modificacion de la Ley 20/2003, de 7 de
lulio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial. (DA1)

2. Los JM que, conforme a la LOPJ, tienen atribuidas las
funciones de JMC en aplicacion del RDMC, seran
competentes para conocer de los litigios civiles que
deriven de |la presente Ley cuando se ejerciten de manera
ACUMULADA acciones fundadas en titulos comunitarios y
nacionales o internacionales sobre el mismo o similar
disefio, o si existiere cualquier otra CONEXION entre las
pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un
registro o solicitud de titulo comunitario. En estos casos la
competencia correspondera en exclusiva a los JMC.» y
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Articulo 73.1 1° LEC

“Para que sea admisible |la acumulacion de
acciones sera preciso que el Tribunal que deba
entender de la accion principal posea
jurisdiccion y competencia por razon de la

materia o por razon de la cuantia para conocer
de la acumulada.” y
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LICENCIATARIO EXCLUSIVO TITULO
INSCRITO, LEGITIMACION PLENA

LICENCIATARIO EXCLUSIVO TiTULO
BE) NO INSCRITO, SOLO CONTRA
TERCEROS DE MALA FE

LICENCIATARIOS NO EXCLUSIVO,
SOLO SI PACTO EXPRESO
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Articulo 79. Inscripcidn en el Registro de Patentes.

“2. Salvo en el caso previsto en el articulo 13.1, la
transmision, las licencias y cualesquiera otros actos o
negocios juridicos, tanto voluntarios como necesarios,
gue afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes
ya concedidas, solo surtiran efectos frente a TERCEROS
DE BUENA FE desde que hubieren sido inscritos en el
Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecera
a forma y documentacion necesaria para dichas
Inscripciones.” 17
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Articulo 117. Legitimacidon para el ejercicio
de las acciones.

“2. SALVO PACTO EN_ CONTRARIO, el
titular de una licencia exclusiva podra
ejercitar en su propio nombre todas las
acciones que en la presente Ley se
reconocen al titular de la patente frente a
los terceros gque infrinjan su derecho, pero

no podra ejercitarlas el concesionario de
unalicencia no exclusiva.”
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Articulo 117. Leqitimacion para el ejercicio de
las acciones.

1. Estaran legitimados para el ejercicio de las
acciones a que se refiere el articulo 2.3 de esta
Ley, ademas de los titulares de los derechos
Inscritos en el Registro de Patentes, quienes
acrediten haber solicitado debidamente la
inscripcion en dicho registro del acto o
negocio del que traiga causa el derecho que se
pretenda hacer valer, siempre que dicha
inscripcion llegue a ser concedida.

19
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EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Capitulo I del Titulo XIlI se reconoce
la legitimacion para el ejercicio de las
acciones, ademas de a los titulares de
los derechos Inscritos, a quienes
acrediten haber solicitado debidamente
la inscripcion del acto o negocio juridico
del que traiga causa el derecho que se
pretende hacer valer, siempre que tal
Inscripcion llegue a ser concedida.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 4 de
febrero de 2016 (*) en el asunto C 163/15,

«Procedimiento prejudicial — Marca comunitaria —
Reglamento (CE) n° 207/2009 — Articulo 23 —
_icencia — Registro de marcas comunitarias —
Derecho del licenciatario a ejercitar una accion por
violacion pese a la falta de inscripcion de la licencia
en el Registro»

21




El articulo 23, apartado 1, primera %

frase, del Reglamento (CE) n° 207/2009
del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
sobre la marca comunitaria debe
Interpretarse en el sentido de gque el
licenciatario puede ejercitar acciones
en caso de violacion de l|la marca
comunitaria objeto de la licencia
aunque esta ultima no haya sido
Inscrita en el Registro.
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Por lo que se refiere a la finalidad de la regla enunciada
en el articulo 23, apartado 1, primera frase, del
Reglamento, debe considerarse que, habida cuenta de lo
sefalado en los apartados 20 y 21 de l|la presente
sentencia, el hecho de que no puedan oponerse frente a
terceros los actos juridicos contemplados en los articulos
17,19y 22 del Reglamento que no se hayan inscrito en el
Registro tiene por objeto proteger a quien tiene o puede
tener derechos sobre una marca comunitaria en cuanto
objeto de propiedad. De lo anterior se desprende que el
articulo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento no
se aplica a una situacion como la del litigio principal en la
gue un tercero, al falsificar la marca, vulnera los derechos
conferidos por la marca comunitaria.

23
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Articulo 74. Calculo de los danos v
perjuicios e iIndemnizaciones
coercitivas.

a) Las consecuencias economicas
negativas, entre ellas los beneficios que
el titular habria obtenido
previsiblemente de la explotacion de la
iInvencion patentada si no hubiera
existido la competencia del infractor O
ALTERNATIVAMENTE, los beneficios
gque este ultimo haya obtenido de la
explotacion del invento patentado. 28
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Dano moral y
regalia hipotetica

STJ
17 marzo 2016

asunto Liffers,
C-99/2015




Sentencia TJUE 17 de marzo de 2016, Liffers
C99/15, EU:C:2016:173

2. La indemnizacion por dafios y perjuicios se fijara, a
eleccion del perjudicado, conforme a alguno de los criterios
siguientes:

a) Las consecuencias economicas negativas, entre ellas la
pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicaday
los Dbeneficios que el infractor haya obtenido por Ia
utilizacion ilicita. En _el caso de dafio moral procedera su
iIndemnizacion, aun _no probada la existencia de perjuicio
economico.

b) La cantidad que como remuneracion hubiera percibido el
perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorizacion para

utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestion. 30



Utilizacion
» fragmentos obra

audiovisual

Infraccion D. moral /
D. explotacion

» Canon + 10.000 €
D. moral
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«El articulo 13, apartado 1, de la Directiva

2004/48/CE..., debe interpretarse en el sentido de
gque permite al perjudicado por la violacion de su
derecho de propiedad intelectual que reclama una
iIndemnizacion del dano patrimonial calculada, con
arreglo al parrafo segundo, letra b), del apartado 1
de este articulo, sobre la base del importe de los
canones o derechos que se le adeudarian si el
infractor le hubiese solicitado autorizacidon para
utilizar el derecho de propiedad intelectual de que
se trate, reclamar ADEMAS la indemnizacion del
dano moral tal como esta prevista en el apartado 1,
parrafo segundo, letra a), de dicho articulo.»
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Articulo 76. Indemnizacidon por desprestigio.

El titular de la patente podra exigir también la
iIndemnizacion del perjuicio que suponga el
desprestigio de la Invencion patentada
causado por el infractor por cualquier causa
Y, en_especial, como consecuencia de una
realizacion defectuosa 0 una presentacion
iInadecuada de aquélla en el mercado.

33
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“b) Una cantidad a tanto alzado que AL MENOS
comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido
pagar al titular de la patente por la concesion de una
licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su
explotacion conforme a derecho. Para su fijacion se
tendra en cuenta especialmente, entre otros factores, la
iImportancia econoOmica del invento patentado, el tiempo
de vigencia que le reste a la patente en el momento en
gue comenzd la infraccion y el numero y clase de
licencias concedidas en ese momento”. y
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Regalia  hipotética sobre una patente
farmacéutica:

» Informe actora (Dra.): 83.429.072 €

5 Informes demandadas (KPMG,
» Accuracy, Forest Partners ...):
maximo 244.208 €

» Auto 20.045.788 a 1.052.014 €
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EXPOSICION DE MOTIVOS

No obstante, se mejora en algunos
aspectos la adecuacion a la Directiva
2004/48/CE, del Parlamento Europeo vy
del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual, al establecer, para

fijar los danos y perjuicios, UN CANON

MINIMO y no un canon maximo como
ocurria hasta ahora.
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Asunto C-367/15, Stowarzyszenie
«Otawska Telewizja Kablowa

Entidad gestion polaca, derechos
remuneratorios relativos a emision
de programas tv por cable,
reclamacion del duplo de Ila
remuneracion tarifada.
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“El objetivo no es iInstaurar una

obligacion de establecer
Indemnizaciones punitivas, Sino
permitir una iIndemnizacion

basada en un criterio objetivo”

Cconsiderando 26 Directiva
2004/48/CE 29 de abril de 2004




DIRECTIVA DE MINIMOS.

MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS, RECURSOS
EFECTIVOS, PROPORCIONADOS Y
DISUASORIQOS.

CONTRARIAMENTE A LO QUE PARECE
CONSIDERAR EL ORGANO JURISDICCIONAL
REMITENTE, EL HECHO DE QUE LA DIRECTIVA
2004/48 NO CONLLEVE LA OBLIGACION, PARA
LOS ESTADOS MIEMBROS, DE PREVER
INDEMNIZACIONES LLAMADAS «PUNITIVAS»
NO PUEDE INTERPRETARSE COMO UNA
PROHIBICION DE ADOPTAR UNA MEDIDA DE
ESTA NATURALEZA.

=N
=
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El articulo 13 de la Directiva 2004/48/CE ... debe

Interpretarse en el sentido de que NO se opone a una
normativa nacional, como la controvertida en el litigio
principal, con arreglo a la cual el titular de un derecho
de propiedad intelectual vulnerado puede solicitar a la
persona que ha vulnerado dicho derecho, bien la
reparacion del perjuicio sufrido, tomando en
consideracion todos los aspectos pertinentes del
caso de que se trate, bien, sin que ese titular tenga
gue demostrar el perjuicio efectivo, el pago de una
cantidad correspondiente AL DOBLE DE LA
REMUNERACION adecuada que se habria debido

abonar por la autorizacion para utilizar la obra
afectada.
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“Estoy en un proceso
de transformacion
Intelectual de la
responsabilidad por
nexo causal a la
sancion punitiva”

SAP Barcelona
14 diciembre 2016

41
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STJUE 25 enero 2017

Ciertamente, no puede excluirse gque, en
casos excepcionales, la indemnizacidon de
un perjuicio calculado sobre la base del
doble del canon hipotéetico exceda de forma
tan clara vy considerable del perjuicio
realmente sufrido, de modo que una
solicitud en este sentido podria constituir
un ABUSO DE DERECHO, prohibido por el
articulo 3, apartado 2, de la Directiva
2004/48. .




1. Las acciones civiles derivadas de la
Infraccion del derecho de patente prescriben a
los cinco anos.

|I\

[ 4
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- wawaw

danosypeﬂu;ems_popheehm
durante—los—cinco—anos—inmediatamente

anteriores—alafecha—en—que—se—ejercite—la
: .’. 44
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@ Doctrina del ilicito continuado

45




. IMAGINARIOS SUENOS DE
FORTUNA?




33333

PREVIO (D. PRELIMINARES)

EN EL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL
EN EJECUCION DE SENTENCIA

POR LA VIA INCIDENTAL DEL 712 LEC

EL PROCESO DECLARATIVO ULTERIOR




EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley remite todo lo relacionado con el calculo vy
liguidacidon de la indemnizacidon a la fase de ejecucion
de la resolucidon sobre el fondo que haya apreciado la
existencia de infraccion, dado que en el momento de
la interposicion de la demanda el actor puede carecer
de la informacidon necesaria para concretar su
pretension indemnizatoria. Por otra parte, el
considerable ESFUERZO PROBATORIO y alegatorio
gue requiere, tanto del actor como del demandado, la
cuantificacion de los dafios y perjuicios, supone para
el proceso una COMPLEJIDAD y un SOBRECOSTE
anadidos que no se justifica si a la postre la sentencia
resulta ser absolutoria.

48
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Articulo 73. Exhibicion de documentos para el
calculo de laindemnizacion.

“2. En la ejecucion de esta medida se tomaran
en consideracion los legitimos intereses del
demandado para la proteccion de sus secretos
empresariales de fabricacion y negocios, sin
perjuicio del derecho del titular de la patente a
disponer de la informacidbn necesaria para
poder concretar el alcance de la indemnizacion
a su favor CUANDO LA INVESTIGACION A
ESTOS EFECTOS SE REALICE EN FASE DE
EJECUCION de la resolucién sobre el fondo que
haya apreciado la existencia de infraccion.”
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/4.5. Las diligencias relativas al
calculo o cuantificacion y liquidacion
de danos de acuerdo con los
criterios establecidos en este articulo
se llevaran a cabo a partir de las
bases fljjadas en la sentencia
conforme al procedimiento previsto
en el Capitulo IV del Titulo V del
Libro Il de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
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Articulo 712 LEC. Ambito de
aplicacion del procedimiento

Se procederd del modo que
ordenan los articulos siguientes
siempre que, conforme a esta
Ley, deba determinarse en la
ejecucion forzosa el equivalente
pecuniario de una prestacion no
dineraria o fijar la cantidad
debida en concepto de danos y
perjuicios.

o1
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RIESGO DE MEDIDAS INAUDITA
ALTERA PARTE

CREACION JURISPRUDENCIAL
JM BARCELONA

ACOGIMIENTO BAJO LA ORBITA
JURISDICCION VOLUNTARIA

# REGULACION EXPLICITA LP
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Articulo 132. Escritos preventivos.

1. La persona gque prevea la interposicion
de una solicitud de medidas cautelares
sin audiencia previa en su contra, podra
comparecer en legal forma ante el érgano
0 los organos judiciales gque considere
competentes para conocer de dichas
posibles medidas y justificar su posicidn
mediante un escrito preventivo.

54
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132. El Juez o Tribunal acordara la formacion
de un procedimiento de medidas cautelares
QUE NOTIFICARA AL TITULAR DE LA
PATENTE vy, si en el plazo de tres meses las
medidas cautelares fueran presentadas,
aquéel podra dar al procedimiento el curso
previsto en los articulos 733.1 y 734.3 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. )




JM5 Barcelona - Auto 5 enero 2017

6.5 En quinto lugar, a la potencial
demandante solo se le permitira
acceder al expediente y al contenido de
la solicitud de escrito preventivo
presentada asi como de la
documentacion acompanada por
, una vez presentada la medida
cautelar inaudita parte.

57




AUTO JM 5 Barcelona 11 mayo 2017

6.2. Seguimos el criterio de otros paises, en
general, y del art. 207.9° del Reglamento de
procedimiento del TUP, en particular, que
admite las prorrogas en estos escritos. En
consecuencia, se prorrogan los efectos del
escrito preventivo tres meses mas, a computar
desde ....

58
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1. El demandado por
cualquier accion civil
regulada en la presente
Ley dispondra de un
plazo de dos meses
para contestar a la
demanday, en su caso,
formular reconvencidn.
(119)

61
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119.2.

La prevision contenida en el articulo 337 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil no_operara,
salvo que la demandada justifique
cumplidamente la imposibilidad de aportar
el o los informes de que pretenda valerse al
contestar a la demanda o, en su caso, a la
reconvencion.

62




Articulo 337 LEC. Anuncio de dictamenes cuando no
se puedan aportar con l|la demanda o con la
contestacion. Aportacion posterior.

1. SI no les fuese posible a las partes aportar
dictamenes elaborados por peritos por ellas
designados, junto con la demanda o contestacion,
expresaran en una u otra los dictamenes de que, en
sSu caso, pretendan valerse, que habran de aportar,
para su traslado a la parte contraria, en cuanto
dispongan de ellos, y en todo caso cinco dias antes
de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de
la vista en el verbal.

63
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LIMITACION CON CARACTER
PRINCIPAL O SUBSIDIARIO

APORTACION DE UNO O VARIOS
JUEGOS DE REIVINDICACIONES

EN CONTESTACION A LA DEMANDA O
A LA RECONVENCION

PLAZO DE DOS MESES PARA
CONTESTAR

» EFECTOS (OBJETO / OEPM)
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Articulo 120. Nulidad de |la patente del actor.

2. SI la nulidad se planteara mediante
excepcion, el titular de la patente dispondra
de 8 dias, desde l|a recepcion de la
contestacion a la demanda, para solicitar del

Juez o Tribunal que la excepcidn sea tratada
como reconvencion.

66




EXPOSICION DE MOTIVOS

“En lo que se refiere a la nulidad del titulo
planteada, como excepcion, SE PERMITE que
el titular de la patente solicite en su caso su
tratamiento como reconvencion o limite sus
reivindicaciones, con caracter principal o

subsidiario, SIEMPRE EN TRAMITE ESCRITO vy
con tiempo suficiente para que el solicitante de
la nulidad modifigue o0 mantenga sus
pretensiones a la vista de la Ilimitacion
propuesta.”

67




Sin perjuicio de lo establecido en el apartado
anterior, cuando POR _ CIRCUNSTANCIAS
SOBREVENIDAS la patente resulte
modificada FUERA DEL PROCESOQO, el titular
de la misma podra solicitar que la patente asi
modificada sirva de base al proceso. En
estos casos el Juez o Tribunal debera
conceder tramite de alegaciones a las demas
partes del proceso. o




Disposicion adicional novena. Ejercicio de
acciones basadas en titulos cuya concesion no

es firme en via administrativa.

1. El articulo 120.4 se aplicara, en todo caso, a
Instancia de cualquiera de las partes en el
proceso que tenga por objeto el ejercicio de
acciones ya sean de nulidad o de infraccidon de
la patente, cuando el titulo resulte modificado
fuera del proceso COMO CONSECUENCIA de
una resolucion definitiva en via administrativa
sobre la concesion del titulo en que se funde la
accion. "



70
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120.7. En los procesos en que se ejerciten acciones por las
gue se cuestione la validez de una patente, el Juez o
Tribunal podrd acordar, de acuerdo con lo previsto en la
LEC y previo pago de la tasa correspondiente cuando se
solicite a instancia de parte, la emision de un informe
PERICIAL de la OEPM para que dictamine por escrito sobre
aquellos extremos concretos en los que los informes
periciales aportados por las partes resulten
CONTRADICTORIOS. El autor del informe podra ser llamado
a declarar sobre el contenido del informe cuando sea
requerido para ello por el Juez o Tribunal que conozca del
asunto. En ningln caso se entendera que esta disposicion
limita la discrecionalidad del Juez o Tribunal para recabar
este dictamen del centro o institucion que considere mas
conveniente dadas las circunstancias del caso. .
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DE OFICIO / INSTANCIA DE
PARTE

m) CARACTER DIRIMENTE

» NATURALEZA PERICIAL




“Al carecer el juez de esta formacion cientifica el dictamen de los
peritos ha de ser especialmente claro y en una situacion ideal un
solo dictamen debiera ser determinante para establecer esos
conocimientos. Sin embargo en materia de patentes vy
especialmente en las farmacéuticas es _imposible que las partes
acepten una autoridad de prestigio a quien se la permita
dictaminar.

Lejos de la existencia de esa autoridad de “confort” lo cierto es que
este tipo de procedimientos van acompanados de una prolija
actividad pericial de resultados diametralmente opuestos en la que
lejos de obtenerse la claridad se introduce el procedimiento en un
ambito de oscuridad y de confusion acompanado de asperos
Interrogatorios y agrias disquisiciones sobre la objetividad de los
peritos.”

74
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- ¢En la audiencia previa?

Articulo 427. Posicion de las partes ante los
documentos y dictamenes presentados.

“4. En el mismo caso del apartado anterior, las
partes que asistieren a la audiencia, en vez de
aportar dictamen del perito que libremente
designen, podran solicitar, en la misma audiencia,

la designacion por el tribunal de un perito que
dictamine.” 75




Articulo 429. Proposicion y admision de la prueba.
Senalamiento del juicio

“Cuando el tribunal considere que las pruebas
oropuestas por las partes pudieran resultar
NSUFICIENTES PARA EL ESCLARECIMIENTO DE
_OS HECHOS CONTROVERTIDOS Ilo pondra de
manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos
gue, a Ssu juicio, podrian verse afectados por la
Insuficiencia probatoria. Al efectuar esta
manifestacion, el tribunal, cinéndose a los elementos
probatorios cuya existencia resulte de los autos,
PODRA SENALAR TAMBIEN LA PRUEBA O PRUEBAS
CUYA PRACTICA CONSIDERE CONVENIENTE.”

76




» ¢ Como Diligencias finales?

Articulo 435. Diligencias finales. Procedencia.

“2. Excepcionalmente, el tribunal podra acordar, de
oficio o a instancia de parte, que se practiguen de
nuevo pruebas sobre hechos relevantes,
oportunamente alegados, si_los actos de prueba
anteriores no hubieran resultado conducentes a causa
de circunstancias ya desaparecidas e independientes
de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que
existan motivos fundados para creer que las nuevas
actuaciones permitiran adquirir certeza sobre aquellos
hechos. 7
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FEAR ~
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Articulo 148. Contenido del derecho vy ejercicio de acciones.

3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad
a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de
utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley sera preciso que se haya obtenido o solicitado
previamente, abonando la tasa correspondiente, EL INFORME
SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA previsto en el articulo
36.1 para las patentes, referido al objeto de titulo en el que se
funde la accion.

4. El informe, una vez elaborado, sera notificado al peticionario
y puesto a disposicion del publico unido al expediente del
modelo. En el supuesto de que se presente la demanda antes
de aportar dicho informe el demandado podra pedir la
suspension _del plazo para contestarla hasta que se aporte
dicho informe a los autos. 80
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REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD:
SUSPENSION PLAZO
CONTESTACION A LA DEMANDA.

PRESUPUESTO MATERIAL PARA
LA ADOPCION DE MEDIDAS
CAUTELARES DE CESACION.
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5. Una vez solicitado el informe sobre el
estado de la técnica, y aunque éste no se
hubiera aportado todavia, podra instarse,
de conformidad con lo previsto en esta Ley
y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la

adopcion de medidas provisionales vy
cautelares, siempre gue é€stas no consistan

en l|la paralizacibn o cesacion de la
actividad Industrial o comercial del

demandado en relacion con el objeto
protegido. .




» DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

A los titulos solicitados bajo la Ley 1986
le serd de aplicacion las disposiciones
contenidas en los titulos y capitulos ...
capitulo Ill del titulo Xlll (efectos de la
concesion de modelos de utilidad, art. 148

a 150. "




Articulo 148. Contenido del derecho vy

ejercicio de accliones.

3. Para el ejercicio de acciones
encaminadas a dar efectividad a los
derechos de exclusiva derivados de un
modelo de utilidad SOLICITADO CON
POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN
VIGOR DE LA PRESENTE LEY sera preciso

gue se haya obtenido o solicitado
previamente.
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DISPOSICION TRANSITORIA DECIMA LP
BE) 1986 + ARTICULO 154 MODELOS DE

UTILIDAD
1. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar
efectividad a derechos de exclusiva derivados de
una patente de Invencion solicitada con
posterioridad a la entrada en vigor de |la presente Ley
sera preciso gue se haya obtenido o solicitado
previamente el informe sobre el estado de la técnica,
siempre que dicho informe hubiera sido puesto en
vigor para el sector técnico que pertenezca la
patente, conforme a lo dispuesto en la disposicion
transitoria cuarta. 2
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Disposicion final tercera. Modificacion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
(Disposicion adicional primera).

1. Las normas vigentes contenidas en el Titulo XII
de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes seran
de aplicacion a las distintas modalidades de
signos distintivos de la presente Ley en todo
aguello que no _sea incompatible con su propia
naturaleza, sin perjuicio de |lo dispuesto en el

siguiente apartado.” -




TITULO XII: Art. 116 a 136
e Jurisdiccion
e Legitimacion
« Competencia
 Plazos en litigios en materia de patentes
 Nulidad de la patente del actor
« AcciOn negatoria
 Tratamiento de la informacion confidencial
e Diligencias comprobacion de hechos
 Medidas cautelares
« Solucion extrajudicial

88
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Articulo 4 Cédigo Civil

1. Procedera la aplicacion analégica de
las normas cuando  éstas no
contemplen un supuesto especifico,
pero regulen otro semejante entre los
que se aprecie identidad de razon. -




Articulo 3.

1. Las normas se interpretaran segun
el sentido propio de sus palabras, en
relacion con el contexto, los
antecedentes historicos y legislativos,
vy la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espiritu vy
finalidad de aquellas.
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cAnteproyecto Ley
de Marcas?




Juzgado de lo Mercantil n° 02 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corns Catalanas, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 0B075

TEL.: 935549462
FAX: 935543562

M.LG.: 0801947120158007641
Procedimiento Ordinario (materia mercantil - 249.1.4) - 300/2017 -P

Materia: Demandas propiedad industrial

DECRETO

Letrada de la Administracion de Justicia que lo dicta: Margarita Marquina Castells
Lugar: Barcelona
Fecha: veintiséis de abril de dos mil diecisiete
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Disposicion final cuarta. Modificacion de la Ley
20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del
Diseno Industrial. (DA 1)

“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las
normas vigentes contenidas en el Titulo Xll de la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes seran de
aplicacion en_lo relativo al ejercicio _de acciones
derivadas de la presente Ley y a la adopcion de
medidas provisionales v cautelares, en todo aquello
gue no seaincompatible con lo previsto en la misma.”

93
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