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CASO PRÁCTICO RAMA TÉCNICA 

 

1. En plena pandemia por COVID-19, llega a la Oficina Española de Patentes y 

Marcas la solicitud de patente P1, cuyo objeto es un virus nuevo que provoca un 

síndrome respiratorio agudo grave (SRAS):  

 

a) Dicha solicitud ¿puede registrarse como patente, como modelo de utilidad o no 

puede protegerse bajo ninguna de las dos modalidades? Justifique su respuesta. 

 

b) A lo largo de la descripción de P1 se especifica que el nuevo virus es utilizado 

en la creación de un medicamento eficaz como tratamiento contra todo tipo de 

coronavirus. ¿Sería protegible este medicamento? ¿Bajo qué modalidad de 

protección? Justifique su respuesta. 

 

 

2. Al tratarse de un medicamento que necesita ser manejado con gran cuidado, se 

diseña un método a seguir para su administración con pasos concretos y ordenados e 

instrucciones muy precisas. ¿Sería patentable este método? ¿Sería mejor protegerlo 

como modelo de utilidad? Justifique su respuesta. 

 

 

3. En caso de que la invención de P1 fuera patentable y se registrara como patente, 

se le asignaría como fecha de presentación el 04-04-2020 y su informe sobre el estado 

de la técnica anterior (en adelante IET) se realizó el 02-07-2020, sin que el examinador 

encargado encontrase documentos que afectaran a la novedad o a la actividad inventiva 

del objeto de la solicitud. Nadie presentó observaciones al IET. El examen sustantivo se 

llevó cabo el 03-01-2021. Al realizar la búsqueda complementaria, el examinador 

encontró el documento de patente I1, que fue presentado como solicitud internacional 

PCT (Patent Cooperation Treaty) el 03-04-2020, entró posteriormente en fase nacional 

y fue publicado en español el 30-12-2020 

 

a) De ser relevante para la novedad de P1, ¿debería el examinador tener en cuenta 

el documento I1? Justifique su respuesta. 

 

b) ¿Y si fuera relevante para la actividad inventiva? Justifique su respuesta. 

 

c) Un empresario sueco fabrica el mismo producto que desea proteger la solicitud 

P1. Si finalmente se concediera como patente, ¿puede este empresario 

presentar una oposición? En caso afirmativo, ¿Con qué plazo de tiempo cuenta? 

Justifique su respuesta 

 

d) Si la oposición contra la concesión de la patente fuera estimada por la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, ¿Puede el solicitante de P1 solicitar el cambio 

a modelo de utilidad? Justifique su respuesta. 
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e) ¿Podría el titular de la patente P1 solicitar un modelo de utilidad declarando 

como prioridad la patente P1? Justifique su respuesta. 

 

 

4. Antes de 12 meses desde la fecha de primer depósito el solicitante transmite la 

solicitud de patente a un tercero también español que solicita una patente europea el 

último día disponible para reivindicar la prioridad. ¿Qué deberá aportar el solicitante de 

la patente europea para que la prioridad sea válida ante la Oficina Europea de Patentes? 

 

 

5. El nuevo titular está fabricando y comercializando el medicamento contra el 

nuevo virus, pero su agente de la propiedad industrial le comunica la existencia de una 

publicación científica de fecha anterior a la de prioridad de la solicitud que divulga el 

procedimiento de obtención del medicamento tal como está definido en las 

reivindicaciones. El solicitante lamenta no haber reivindicado algunos detalles del 

procedimiento de fabricación que se encuentran en la descripción y no están divulgados 

en esa publicación científica relevante. No quiere correr el riesgo de que su patente sea 

anulada en los tribunales por falta de novedad ¿Qué puede hacer? 

 

6. Un laboratorio competidor presenta posteriormente una solicitud internacional 

PCT y recibe un informe de búsqueda internacional que le indica lo siguiente: 

Categorías Documentos citados Reivindicaciones 
afectadas 

X 
Y 
A 

DOCUMENTO 1 1-2 
3 
4 

X 
Y 
A 

DOCUMENTO 2 1 
3 

2,4 

X 
A 

DOCUMENTO 3 4 
1-3 

D,A DOCUMENTO 4  1-4 

 

¿Qué se puede deducir de este cuadro sobre las reivindicaciones y de cómo están 

afectadas su novedad y su actividad inventiva de acuerdo a los documentos citados?  
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