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1.- La Ley espafiola de patentes de 1986,

como otras leyes en materia de propie-
dad industrial, requiere constancia for-
mal por escrito para que sean validos los
actos de transmision de la patente (o de
la solicitud), asi como los actos de cons-
titucion de derechos sobre las mismas.
En efecto, segun el articulo 74 LP, los
actos de cesidn y licencia, al igual que los
de constitucién de usufructo o constitu-
cién de una hipoteca mobiliaria sobre las
patentes (o las meras solicitudes) debe-
ran constar por escrito “para ser validos”.
De este modo, con la exigencia legal de
una forma escrita se busca conseguir
una mayor seguridad juridica, a la vez
que garantizar una mayor reflexién de
las partes antes de concluir el negocio
transmisivo o constitutivo de derechos.

.- Una cuestién distinta a la de los re-

quisitos de forma exigidos para la vali-
dez de los actos de transmisién o de
constituciéon de derechos sobre las pa-
tentes, es la de los requisitos necesarios
para poder oponer frente a terceros di-
chos actos juridicos. A este respecto, la
practica totalidad de la normativa regu-
ladora de los derechos de propiedad in-
dustrial, tanto nacionales como
comunitarios, hace depender la oponi-
bilidad de estos actos, de su inscripcién
en el correspondiente Registro de la
propiedad industrial. Y lo mismo sucede
en la Ley de patentes espafiola, en cuyo
articulo 79.2, se dispone que “la trans-
mision, las licencias y cualesquiera otros
actos, tanto voluntarios como necesa-
rios, que afecten a las solicitudes de pa-
tentes o a las patentes ya concedidas,
solo surtiran efectos frente a terceros de
buena fe desde que hubieren sido ins-
critos en el Registro de Patentes”.

Surge entonces el problema de deter-
minar los requisitos formales para que

estos actos transmisivos o constitutivos
de derechos tengan acceso al Registro.
A ese respecto, la redaccion original de
la Ley de patentes establecia el princi-
pio de titulacidon publica, al exigir la
constancia en documento publico de los
actos susceptibles de inscripcion. Asi lo
disponia la redaccioén original del arti-
culo 79.5 LP, al preceptuar que la OEPM
“calificara la legalidad, validez y efica-
cia de los actos que hayan de inscribirse
en el Registro de Patentes, los cuales
deberan aparecer en documento pu-
blico”. No obstante, esto no implicaba
negar la validez de los actos transmisi-
vos o constitutivos de derechos reali-
zada en documento privado, porque el
articulo 74.2 LP sélo sienta como condi-
cion de validez la forma escrita, sin exi-
gir documento publico. Asi pues, lo
Unico que sucedia en tal caso es que el
negocio realizado en documento pri-
vado era eficaz inter partes, pero al no
tener acceso al Registro de patentes
(que exigia forma publica) no podia ser
hecho valer frente a terceros de buena
fe que no tuviesen conocimiento del
mismo.

Esta situacion contrastaba con la exis-
tente en relacion con otros derechos de
propiedad industrial, donde no se esta-
blece el principio de titulacidon publica
[Asi sucede, por ejemplo, en el ambito
de las marcas (articulo 49.2 de la Ley
de marcas de 2001); los disefios comu-
nitarios (articulo 23.4 del Reglamento
de ejecucion del RDMC) y nacionales
(articulo 63, apartados 2 y 3), o las ob-
tenciones vegetales protegidas en el
ambito nacional (articulo 29.1 del Real
Decreto 1261/2005) y comunitario [ar-
ticulo 79.1 del Reglamento (CE) num.
874/2009 de la Comisién de 17 de sep-
tiembre de 2009, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicacién del
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Reglamento (CE) num. 2100/94 del
Consejo en lo relativo al procedimiento
ante la Oficina Comunitaria de Varieda-
des Vegetales].

3.- Pues bien, la reciente Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la
Ley sobre el libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio (mas co-
nocida como la Ley “6mnibus”) ha
modificado el articulo 79 de la Ley de
patentes para eliminar el principio de ti-
tulacién publica en el Registro de Pa-
tentes. En efecto, el articulo 79. 4.
dispone ahora que “La Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas calificara la lega-
lidad, validez y eficacia de los actos que
hayan de inscribirse en el Registro de
Patentes. Este Registro sera publico”

La eliminacién del principio de titulacion
publica estd en linea con lo dispuesto
en el Reglamento del Tratado de la
OMPI de Derecho de patentes, que
aboga por la superacion del principio de
titulacion publica. Quizas este hecho
haya influido en el legislador nacional,
aunque Espafia no ha ratificado el Tra-
tado de Derecho de Patentes. Sin em-
bargo, mas parece haber pesado el
deseo de superar una diferenciacion
bastante injustificada entre las paten-
tes y otros derechos de propiedad in-
dustrial (en especial las marcas).

En todo caso el cambio legal (que faci-
lita y simplifica los actos de transmision
de las patentes), requiere una inme-
diata reforma del Reglamento de la Ley
de patentes (Real Decreto 2245/1986,
de 10 de octubre), pues el articulo 79.2
LP dispone que “reglamentariamente se
establecera la forma y documentacion
necesaria para dichas inscripciones”, y
hasta el momento el articulo 56.3 del
Reglamento de Patentes, de conformi-
dad con la redaccién anterior del arti-
culo 79.5 LP exigia el documento
publico.
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