INDICE

Nota preliminar-........

I. La propiedad industrial en el ecosistema digital ......

1. Premisas generales para medir el impacto de lo digital sobre los derechos de
propiedad industrial . .
2. Manifestaciones de la incidencia de lo digital en los derechos de propiedad
industrial............
2.1. El crecimiento de las invenciones en el campo de las tecnologlas 4R

y el cambio de jugadores en la partida por la innovacion ...,

2.2. El cambio de modelo de negocio

2.3. El riesgo de las patentes frente al propio dcsarrollo digital...crerrennee.

2.4. Las nuevas formas de defraudacién

2.5. La tramitacién de expedientes y la toma de decisiones por las autori-
dades administrativas........

3. Las posibles lineas de actuacion en aras a asegurar un impacto positivo de lo
digital sobre los derechos de propiedad industrial
3.1. La falta de un marco normativo y la voluntad exphc1tada por la
Unién Europea de tomar la iniciativa

3.2. La necesidad de apoyar la innovacion dirigida a la industria dlgltal
3.3. La necesidad de revisar el régimen sustantivo asociado a las inven-
ciones propias de la tecnologia digital...........
3.4.La necesidad de reforzar los instrumentos procesales frente a las
nuevas formas de defraudacién y de soslayar al mismo tiempo el uso
inadecuado de los derechos de propiedad industrial frente al desa-

rrollo digital

3.5. La reorientacién de las profesiones hberales asociadasala propledad
industrial

4. Conclusién.......

5. Bibliografia.......

10
12
12
13
14
15
16
17

17
18

19

22

23
25
26

II. Secretos empresariales y propiedad industrial e intelectual: afinidades y

divergencias

1. A modo de introduccién

211

27
27



Indice

2. La atipicidad como sefia de identidad del secreto empresarial ..
2.1. Un régimen normativo de adscripcidn disciplinar atipica...... .
2.2. Un régimen que recae sobre activos inmateriales de innegable atipi-

2.3. Un régimen sujeto a requisitos de proteccion atipicos ......merereennee.

2.4. Un régimen que confiere una defensa judicial atipica.......ccccouuervvvvuenenns

3. Complementariedad o subsidiariedad del secreto empresarial con respecto
alos derechos de patentes

4. Las exigencias que el secreto empresarial impone sobre los protocolos orga-
nizativos de las empresas
5. Conclusioén.......

IIL. La doctrina de los actos propios en su aplicacion a la propiedad industrial

1. Introduccién .....

2. La configuracién general de la doctnna de los actos propios.....
2.1. El origen de la regla “venire contra factum proprium nulli conceditur’...

2.2. Suvinculacidn jurisprudencial al principio de la buena fe ex articulo

7.1. del Cédigo civil......... .

2.3. Los requisitos que se exigen en orden a su aplicacion ........rveennnee.

3. Ladoctrina de los actos propios en el Derecho de Marcas ......ccecveeneceeeneces
3.1. Los actos propios en la via administrativa y el proceder de la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas

3.2. Los actos propios en la apreciacién del riesgo de confusién en via
CIVIL ottt anes

3.3. Los actos propios y el retardo malicioso en el ejercicio de la accién .
4. La doctrina de los actos propios en el Derecho de Patentes.....ceveecceerennee.
4.1. Los actos propios en la determinacion de la validez de la patente: la
tramitacién de la patente europea y su incidencia sobre la patente
nacional

4.2. Los actos propios en la determmacmn del alcance de la proteccidn:
la interpretacién de la infraccién por equivalencia y el “prosecution
history estoppel”

5. Conclusiones....

IV. Reflexiones en torno a la casacién civil en propiedad industrial...................

1. La casaci6n civil, un recurso en permanente estado de zozobra.........ennen.
2. La caracterizacién de la propiedad industrial, a efectos casacionales, como
un proceso “ratione materiae” y las limitaciones que entrafa ........oeeeeeveeceens
3. La preparacién del recurso y su admision a trémite por el Tribunal Supre-
mo, una fuente inagotable de pesadumbres y contratiempos

4. El “interés casacional” y la contraditio in terminis que implica, a la luz de su
interpretacion por el Tribunal Supremo
5. A modo de conclusién

212

28
28

30
32
33

37
39
40

43

43
44

45
45
46

46
49

54
56

56

60
63

65
65

69

72

77
82



V. Las disposiciones procesales de la nueva ley de patentes.......................

1. La reforma del régimen procesal en materia de patentes .
1.1. La evolucién de las normas procesales en los pleitos sobre patentes..

1.2. Las normas de la Ley de patentes como régimen procesal comin
para todos los derechos de propiedad industrial

1.3. La aplicacién en el tiempo de la nueva normativa procesal .................

2. Las novedades introducidas en los requisitos del proceso ..........coucveevnnecrennen.
2.1. La concurrencia de tres érdenes jurisdiccionales en la defensa del
derecho de patentes

2.2. La competencia en el orden civil y la espec1ahzac10n Jud1c1al .............

2.3. La legitimacién procesal en el ejercicio de la accidn.......ccvecccvvvvennnnas

2.4. El principio de confidencialidad

3. Las novedades introducidas en la tramitacion del proceso.......ccceeenneceens

3.1. La modificacién de los plazos relativos al juicio ordinario

3.2. La sustanciacién de la limitacién de la patente al hilo de una alega-
cién de nulidad

3.3. La resurreccién del informe de la OEPM en los pleitos de nuhdad
4. La accidn de jactancia 0 NEZALOIIA c..uuuuuueveveernereessssnssissessecsesssssessessssssessens
5. Las asignaturas pendientes en torno al proceso civil en propiedad industrial .

VI. Las Diligencias de comprobacién de hechos en la nueva ley de patentes...

1. Las diligencias preliminares en materia de propiedad industrial ....................
1.1. El procedimiento de Diligencias de comprobacién de hechos de la
Ley de patentes de 1986...
1.2. Las Diligencias preliminares en propledad industrial despues dela
Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil .
1.3. La subsistencia del régimen especial de las Diligencias de comproba-
cién de hechos en la nueva Ley 24/2015.....ccevnveceneccrenecennnne.
2. Ladelimitacién objetiva de las diligencias que pueden ser solicitadas parala
comprobacidn de los hechos conforma a la Ley de Patentes.....euecveeenecnens

3. Los presupuestos exigibles para la concesidn de las diligencias de compro-
bacién de hechos

3.1. Justa causa .
3.2. Inexistencia de medios alternatlvos de comprobacion ....ceeeeeceenens
3.3. Caucién
3.4. El informe sobre el estado de la técnica en los modelos de utlhdad
4. El procedimiento para la practica de las diligencias de comprobacién de
hechos
4.1. La competencia terntorlal
4.2. La intervencién de la parte afectada y el principio de contrad1cc1on
4.3. La intervencion de perito...rcerreccernense
4.4. La tramitacién de la solicitud

4.5. El deber de confidencialidad

213

Indice

87

87
87

88
89
91

91
91
94
96
97
97

98
101
103
104

107
107

107
109
111
112

114
114
116
116
118

119
119
120
122
123
124



Indice

5. Los efectos de las diligencias de comprobacién de hechos.......veeeccvienennee.
5.1. El nuevo plazo para la interposicién de la demanda
5.2. La negativa a colaborar......

5.3. La compensacién a la parte afectada............

VII. El abogado en los pleitos de patentes: la técnica al servicio del Derecho

1. A modo de introduccién

2. La prueba pericial en los pleitos de patentes, una fuente inagotable de con-
tratiempos.......... .

3. Los riesgos de recurrir a férmulas ajenas a nuestra tradicion ...,

4. La funcién del abogado en los pleitos de patentes como medio para paliar
las dificultades que entrafian las cuestiones téCniCas...vwwmemmrerresnnennns

5. Esbozo de conclusién

VIIL La nueva ley de patentes a los seis meses de su entrada en vigor ...............

1. Una larga espera, una corta puesta de largo
2. Frente a la voluntad del legislador, la estadistica....
3. De la falta de especializacién, a la hiperespecializacién
4. Un juicio ordinario, nada ordinario
5. De la reparacién del dafo, a las indemnizaciones punitivas............ee...
6. La aplicacion de la ley de patentes, también a las marcas y disefios

IX. La marca comercial en la poesia.

1. La marca comercial, entre el culto y la condena.....

2. Rafael Alberti ensalza a Pedro Domecq: la marca como objeto del poema..

3. De la venganza de Don Mendo a Luis Alberto de Cuenca: la marca como
elemento circunstancial en el poema . .

4. Garcfa Lorca y el chocolate Suchard: la marca como instrumento para la

metafora . .
S. La invasidn de las siglas: cuando los poetas reniegan de las marcas comerciales

X. La patente de invencion en la poesia

1. La contraposicidn aparente entre la ciencia y las letras
2. La imprenta como nexo de unidn entre poetas € INVENLOIES wovemmererreesmeeeseens
3. Ingenieros y poetas, ;una contraditio in terminis?..
4. Inventos ¢ inventores en la voz de los poctas.......... .
5. La poesia, un valor superior a la ciencia ... a juicio de los poetas......ccccouuucuuec

XI. La humanizacién de la marca comercial

214

126
127
127

129
129

131
132

134
135

137

137
138
141
144
150
154

157
157
159
164

173
179

185

185
188
191
197
202

207



Estelibro contiene unaseleccién delos trabajos publicados por su autor, Antonio
Castén Peréz-Goémez, en el dmbito de la propiedad industrial, a lo largo de treinta
afios de trayectoria profesional y docente. Su autor es socio de la firma ELZABURU
SLP y profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pontificia Comillas.

Los trabajos reflejan la evolucién constante que han venido experimentando los
derechos de patentes y marcas desde la promulgacién en 1986 de la Ley de patentes.
Como afirma su autor en el Prélogo, “/a experiencia de los arios demuestra que en pro-
piedad industrial, como en tantas otrvas esferas del Derecho y de la existencia humana,
siempre es mds lo que tienes que aprender que lo que puedes enseriar. La iinica verdad
irvefutable en ciertos ecosistemas juridicos expuestos a la erosion recurrente de los cam-
bios legislativos es que el jurista es siempre un nivio que se asoma con ojos de asombro al
Boletin Oficial del Estado de cada dia para descubrir que siempre hay algo nuevo a lo

que enfrentarse’.

El autor aborda en estos trabajos los retos més recientes a los que se enfrentan los
titulares de derechos (“La propiedad industrial en el nuevo ecosistema digital”, “Los
secretos empresariales”, “La nueva Ley de Patentes”) pero también algunos problemas
recurrentes con los que siempre hay que lidiar (“La doctrina de los actos propios en su
aplicacion a la propiedad industrial” o “La casacién en propiedad industrial”).

Por eso de ofrecer una imagen fiel tanto de sus inclinaciones intelectuales como
de sus limitaciones, el autor ha querido también incluir algun trabajo metajuridico
que entronca con la propiedad industrial (“La marca comercial en la poesia” o “La
patente de invencion en la poesia”).

En todo caso, el autor hace suyas la frase de Antonio Machado (“A separar me
paro los ecos de las voces”) para diferenciar estos trabajos carentes de ambiciones
doctrinales de la obra de los autores de cuyo magisterio ha bebido todos estos afios y
que son citados en la nota liminar.
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