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PREAMBULO

Es criterio unénime en todos | os paises indugtriaizados, que lalegidacion en materiade
patentes influye decisvamente en la organizacion de la economia, ad condtituir un
eemento fundamenta paraimpulsar lainnovacion tecnolGgica, principio d que no
puede sustraerse nuestro pais, pues resultaimprescindible para éevar € nivel de
competitividad de nuestra industria.

Por otra parte, una Ley de Patentes, que proteja eficazmente |os resultados de nuestra
investigacion, congtituye un elemento necesario dentro de la politica espafiola de
fomento de lainvestigacion y d desarrollo tecnol égico.

Laactua legidacion de patentes, que data del afio 1929, no responde a los anteriores
objetivos, pues, por una parte, ha sufrido un proceso de obsolescenciaque lainvaida
pararegular € desarrollo de latecnologia que exige nuestro actud sistema productivo,
y por otra, la proteccion que otorgan las actuales patentes, concedidas mediante un
procedimiento "sin examen de la novedad de lainvenciéon®, dalugar a patentes
conocidas con € nombre de "déhiles’ que no congtituyen incentivos suficientes para
proteger los resultados de la investigacion.

Pero, gparte de los anteriores motivos, existen otros factores relevantes que exigen la
adopcion de unanueva Ley de Patentes, como son la existencia de un derecho
europeo de patentes, constituido por e Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973
sobre la Patente Europea, y € Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria
de 15 de diciembre de 1975, derecho que ha sdo recogido en la cas totdidad de las
legidaciones de patentes europeas y que nuestro pais no puede desconocer en
atencion, no solo ala creciente internacionaizacion de las patentes, Sno alas
exigencias de laarmonizacion de las legidaciones naciondes que impone laadhesidn a
la Comunidad Econdmica Europea.

Las caracteridticas principaes de lanueva Ley de Patentes son las siguientes.

En primer término, hay que destacar que € proyecto contempla dos categorias de
titulos de propiedad industrid: las patentes de invencion y los modd os de utilidad.

Se mantienen los modelos de utilidad por ser unaingtitucion que responde en muchos
casos a nivel de nuestra tecnologia, como lo demuestra e hecho de solicitarse esta
modalidad de proteccidn, en mas de un 80 por 100, por nacionales, pero se reduce su
duracion de veinte a diez afios, debido a que sdlo requieren novedad relativa o naciona
y un grado de actividad inventiva o menor que @ de las patentes de invencion.

Se suprimen las patentes de introduccion por considerarse una figura anacronica, que
no esta demostrado contribuyan eficazmente d desarrollo tecnol 6gico espafiol, y que
son totalmente incompatibles con la regulacion de patentes en € derecho europeo.

Con lafindidad de promover lainvestigacion en € seno de la empresa espafiola se
regulan las invenciones laboraes, tratando de conciliar los intereses del empresario y de
los inventores asdariados. Laincluson de laregulacion de las invenciones dentro de la
Ley de Patentes responde alaredlidad actual del propio proceso productivo, y hasido



el criterio seguido por lageneraidad de las leyes de patentes europess.

Se regulala patentabilidad de las invenciones siguiendo la ddl Derecho europeo,
introduciéndose en Espafia la patentabilidad de los productos quimicos, farmacéuticos
y dimentarios, S bien, en cuanto se refiere alos productos quimicos y farmaceuticos,

en atencidn alos problemas que su implantacion rapida pueda ocasionar alos
correspondientes sectores industriaes, se aplaza su implantacion hasta que  Gobierno
por Decreto |0 establezca, Sin que en ninglin caso pueda hacerse antes del 7 de octubre
de 1992.

LaLey otorga unamayor proteccion alas patentes, tanto en cuanto a contenido de los
derechos que conllevan, muy smilares alos establecidos en la patente comunitaria,
cuanto en € establecimiento de nuevas acciones, para sus titulares, muy especidmente
laaccion de cesacion del acto ilicito. Se incrementala proteccidn alas patentes de
procedimiento para la obtencion de productos nuevos, mediante laintroduccion del
principio de inverson de la carga de la prueba incumbe a quien afirma; se refuerzan
también los procedimientos judiciaes, reguldndose € aseguramiento de las pruebas de
reconocimiento judiciad mediante laingtauracion de diligencias previas de
comprobacién de hechos, y seingrumentan medidas cautelares para garantizar €
resultado del juicio, cuya obtencion esta condicionada a que los titulares de patentes
exploten las invenciones en nuestro pais.

Asmismo, y dentro de este orden de reforzar & Sstema de patentes, y conseguir que
las patentes que se concedan en nuestro pais sean patentes "fuertes', se establece un
nuevo sstema de concesion, mediante laintroduccidn en @ procedimiento de un
"informe sobre @ estado de latécnica’, que tiene ademas € carécter de un paso previo
paralainditucion de un sstema de concesion con "examen previo de novedad' como
el que rige en lamayor parte de los paisesindustridizados, y que también seregulaen
laLey, parae momento en que se decida su implantacion.

Todo lo anterior implicarala condtitucion en € Registro de la Propiedad Industria de
un gran Fondo de Documentos de Patentes de todo & mundo, poniéndose ademas un
especid énfasis en poder disponer de la literatura de patentes redactada en espafiol.
Una gran parte de |os documentos de patentes en espafiol no son tenidos en cuenta por
las Oficinas de Patentes extranjeras, cuando examinan la novedad de las invenciones.
Laformacion de este Fondo de documentos permitirg, ademas, la creacion, en su dia,
de un Centro Internacionad de Documentos de Patentes de habla espafiola

LaLey tiene en cuenta que una Ley espaiiola de Patentes, debe tender a promover €
desarrollo tecnoldgico de nuestro pais, partiendo de su Situacion industria, por [o que
ha prestado una especia atencion ala proteccion de los intereses nacionales,

especia mente mediante un reforzamiento de las obligaciones de lostitulares de
patentes a fin de que la explotacién de las patentes se produzca dentro ddl territorio
naciond y tenga lugar, en consecuencia, una verdadera transferencia de tecnologia,
pero sempre respetando & Convenio de la Union de Paris de 20 de mayo de 1883
texto revisado en Estocolmo € 14 dejulio de 1967 y en vigor en Espafia

Con dichafindidad se regulala explotacion de las patentes, y se pone especid cuidado
en laregulacion de las transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales.



Se establece un régimen adecuado de licencias obligatorias por falta de explotacion de
las patentes en Espafia, modificando la poco eficiente regulacion de las licencias de
explotacion en @ derecho actud. Y por primeravez se regulan en nuestro pais las
licencias obligatorias por dependencia de patentes'y por motivos de interés publico.

Laimportanciade las funciones que la Ley atribuye d Registro de la Propiedad
Industrial exigira un especid dinamismo en la actuacion futura de este Organismo, que
requerira nuevos medios materides, humanosy financieros para laimplantacion de
informe sobre € estado de latécnicay en su diadd examen previo.

En resumen, la Ley ingtaura un nuevo Derecho de patentes en Espafia, que implicaun
cambio sugtancid de laregulacion exigente, o que obliga alaincluson de numerosas
disposiciones trangitorias, dirigidas alaimplantacion de nuevo sstema de unaforma
progresiva, pero eficaz.



TITULOI

Disposiciones preiminares

Articulo 1.

Parala proteccion de las invenciones industrial es se concederan de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ley, los siguientes titulos de propiedad industrid:

a) Patentes de invencion, y

b) Certificados de proteccion de modelos de utilidad.

Articulo 2.

1. Podran obtener los titulos de propiedad industria regulados en la presente Ley las
personas naturales o juridicas de naciondidad espafiolay las personas naturaes o
juridicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento indudtria o
comercid efectivoy red en territorio espafiol, 0 que gocen de los beneficios del
Convenio dela Union de Paris parala proteccion de la Propiedad Industrial.

2. También podran obtener los titulos de propiedad industria regulados en la presente
Ley las personas naturales o juridicas extranjeras no comprendidas en  apartado
anterior, sempre que en & Estado del que sean nacionaes se permita alas personas
naturales o juridicas de nacionalidad espafiola la obtencion de titulos equivaentes.

3. Las personas naturales o juridicas de naciondidad espafiolay los extranjeros, que
sean nacionaes de dguno de los paises de la Union de Paris o que, sin serlo, estén
domiciliados o tengan un establecimiento industria 0 comercid efectivoy serioen d
territorio de dguno de |os paises de la Unidn, podréan invocar en su beneficio la
aplicacion de las digposiciones contenidas en € texto del Convenio delaUnién de
Paris para la proteccion de la propiedad industrial que esté vigente en Espafia, en todos
aquellos casos en que estas disposiciones |es sean més favorables que las normas
establecidas en la presente Ley.

Articulo 3.

LaLey de Procedimiento Administrativo se gplicara supletoriamente alos actos
adminigtrativos regulados en la presente Ley, y éstos podréan ser recurridos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Adminigrativa



TITULO I

Patentabilidad

Articulo 4.

1. Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventivay sean
susceptibles de gplicacion indudtridl.

2. No se consderardn invenciones en d sentido del gpartado anterior, en particular:
a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y 1os métodos mateméti cos.

b) Las obras literarias 0 artisticas 0 cuaquier otra creacion estética, asi
como las obras cientificas.

c) Los planes, reglasy métodos para d gercicio de actividades
intelectuales, para juegos o para actividades econdmico-comerciades, asi
como |os programas de ordenadores.

d) Lasformas de presentar informaciones.

3. Lo dispuesto en € gpartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones
mencionadas en é mismo solamente en lamedida en que € objeto parae quela
patente se solicita comprenda una de dlas.

4. No se consideraran como invenciones susceptibles de aplicacion industrid en €
sentido del apartado uno, los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del
cuerpo humano o anima, ni los métodos de diagndstico aplicados d cuerpo humano o
anima. Esta digposicion no sera gplicable alos productos, especidmente alas
Sustancias 0 compasiciones ni alas invenciones de aparatos o ingrumentos parala
puesta en préctica de tales métodos.

Articulo 5.

1. No podrén ser objeto de patente:

a) Las invenciones cuya publicacion o explotacion sea contrariaa orden
publico o alas buenas costumbres.

b) Las variedades vegeta es que puedan acogerse alanormativade laLey
de 12 de marzo de 1975, sobre proteccion de |as obtenciones vegetales.

C) Lasrazas animdes.

d) Los procedimientos esencia mente biol 6gicos de obtencion de vegetales o
de animaes.



2. Lo dispuesto en los apartados b), €) y d) no serd, sin embargo, aplicable alos
procedimientos microbioldgicos ni alos productos obtenidos por dichos
procedimientos.

Articulo 6.

1. Se condgdera que unainvencion es nueva cuando no estd comprendida en € estado
de latécnica

2. El estado de latécnica esta constituido por todo |o que antes de lafecha de
presentacion de la solicitud de patente se ha hecho accesible a publico en Espaia o en
€l extranjero por una descripcidn escritau ord, por una utilizacion o por cuaquier otro
medio.

3. Se entiende igud mente comprendido en @ estado de latécnicad contenido de las
solicitudes espafiolas de patentes o de model os de utilidad, tal como hubieren sido
originariamente presentadas, cuya fecha de presentacion sea anterior alaque se
menciona en € gpartado precedente y que hubieren sdo publicadas en agudlafechao
lo sean en otra fecha posterior.

Articulo 7.

No se tomard en consideracion para determinar € estado de la técnica una divulgacion
delainvencién que, acaecida dentro de los seis meses anteriores ala presentacion de la
solicitud en & Registro de la Propiedad Industria haya sdo consecuencia directa o
indirecta

a) De un abuso evidente frente d solicitante 0 su causante.

b) De hecho de que d solicitante 0 su causante hubieren exhibido la
invencion en exposiciones oficides u oficia mente reconocides.

En este caso sera preciso que € solicitante, d presentar la solicitud, declare
gue lainvencion ha sido reslmente exhibiday que, en apoyo de su
declaracion, gporte € correspondiente certificado dentro del plazo y en las
condiciones que se determinen reglamentariamente.

c) Delos ensayos efectuados por € solicitante 0 por sus causantes, Sempre
gue no impliquen una explotacidn o un ofrecimiento comercid de invento.
Articulo 8.

1. Se congdera que unainvencion implica una actividad inventiva s aguélano resulta
del estado de |a técnica de una manera evidente para un experto en la materia.



2. S d estado de |a técnica comprende documentos de los mencionados en € articulo
6, gpartado 3, no serédn tomados en consideracion para decidir sobre la existenciade la
actividad inventiva

Articulo 9.

Se consdera que una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su objeto
puede ser fabricado o utilizado en cudquier clase de industria, incluida la agricola.



TITULO I

Derecho ala patentey designacion del inventor

Articulo 10.

1. El derecho ala patente pertenece d inventor o a sus causahabientes y es transmitible
por todos los medios que & Derecho reconoce.

2. S lainvencion hubiere sido redlizada por varias personas conjuntamente, € derecho
a obtener la patente pertenecera en comin atodas elas.

3. Cuando una misma invencion hubiere sdo redizada por ditintas personas de forma
independiente, € derecho a la patente perteneceraaaquél cuya solicitud tenga una
fecha anterior de presentacidn en Espafia, Ssempre que dicha solicitud se publique con
arreglo alo dispuesto en € articulo 32.

4. En d procedimiento ante & Registro de la Propiedad Industria se presume que d
solicitante esté legitimado para gjercer € derecho ala patente.

Articulo 11.

1. Cuando en base alo dispuesto en € gpartado primero dd articulo anterior una
sentencia firme hubiera reconocido € derecho ala obtencion de la patente a una
personadiginta a solicitante, y Sempre que la patente no hubierallegado a ser
concedida todavia, esa persona podra dentro del plazo de tres meses desde que la
sentencia adquirio fuerza de cosa juzgada

a) Continuar @ procedimiento relaivo ala solicitud, subrogandose en €
lugar dd solicitante;

b) Presentar una nueva solicitud de patente paralamismainvencion, que
gozard de lamisma prioridad, o

c) Pedir que la solicitud sea rechazada.

2. Lo dispuesto en € articulo 24, apartado 3, es gplicable a cuaquier nueva solicitud
presentada seguin lo establecido en € apartado anterior.

3. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere d apartado
1, no podra ser retiradala solicitud de patente sin @ consentimiento del demandante. El
Juez decretara la sugpension de procedimiento de concesion, unavez que la solicitud
hubiese sido publicada, hasta que la sentencia firme sea debidamente notificada, s ésta
es desestimatoria de la pretensidn del actor, 0 hasta tres meses después de dicha
notificacion, S es estimatoria.



Articulo 12.

1. S lapatente hubiere sdo concedida a una persona no legitimada para obtenerla
segun lo dispuesto en € articulo 10, gpartado 1, la persona legitimada en virtud de
dicho articulo podrarevindicar que le seatranderida latitularidad de la patente, Sn
perjuicio de cudesquiera otros derechos 0 acciones que puedan corresponderle.

2. Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente, podra reivindicar
que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme alo dispuesto en € gpartado
anterior.

3. Los derechos mencionados en |os apartados anteriores sdlo seran gercitables en un
plazo de dos afios desde la fecha en que se publicd lamencidn de la concesidon dela
patente en € "Boletin Oficia dela Propiedad Indudtrid”. Este plazo no seragplicable s
e tituar, en € momento de la concesidn o de la adquisicion de la patente, conocia que
no tenia derecho alamisma

4. Sera objeto de laanotacion en € Registro de patentes a efectos de publicidad frente
aterceros, la presentacion de una demandajudicia para€ gercicio de las acciones
mencionadas en d presente articulo, asi como la sentencia firme o cualquier otraforma
de terminacion del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, ainstancia de
parte interesada.

Articulo 13.

1. Cuando se produzca un cambio en latitularidad de una patente como consecuencia
de una sentencia de las previstas en d articulo anterior, laslicenciasy demas derechos
de terceros sobre la patente se extinguiran por lainscripcion en € Registro de patentes
de la persona legitimada

2. Tanto d titular de la patente como € titular de unalicencia obtenida antes de la
inscripcion de la presentacion de la demandajudicia que, con anteriorided a esamisma
inscripcion, hubieran explotado lainvencion o hubieran hecho preparativos efectivosy
redes con esafinaidad, podran continuar o comenzar la explotacion sempre que
soliciten unalicenciano exclusvad nuevo titular inscrito en € Registro de patentes, en
un plazo de dos meses s setratadel anterior titular de la patente o, en e caso del
licenciatario, de un plazo de cuatro meses desde que hubiere recibido la notificacion del
Registro de Propiedad Industrid por la que se le comunica lainscripcidn del nuevo
titular. Lalicencia hade ser concedida para un periodo adecuado y en unas
condiciones razonables, que sefijaran, en caso necesario, por € procedimiento
establecido en lapresente Ley paralaslicencias obligatorias.

3. No es gplicable lo dispuesto en € gpartado anterior S € titular de la patente o de la
licencia hubiera actuado de malafe en € momento en que comenzd la explotacion o
los preparativos paralamisma



Articulo 14.

El inventor tiene, frente d titular de la solicitud de patente o de la patente, & derecho a
Ser mencionado como ta inventor en la patente.



TITULO IV

I nvenciones laborales

Articulo 15.

1. Lasinvenciones, redizadas por € trabgador durante la vigencia de su contrato o
relacion de trabajo o de servicios con laempresa, que sean fruto de una actividad de
investigacion explicita o implicitamente congtitutiva del objeto de su contrato,
pertenecen al empresario.

2. El trabgjador, autor de lainvencion, no tendra derecho a una remuneracion
suplementaria por su redizacion, excepto S su gportacion persond alainvenciony la
importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido
explicito o implicito de su contrato o relacion de trabgjo.

Articulo 16.

Las invenciones en cuya redizacion no concurran las circunstancias previsasen €
articuo 15, punto 1, pertenecen a trabajador, autor de las mismeas.

Articulo 17.

1. No obstante lo dispuesto en € articulo 16, cuando € trabajador redlizase una
invencion en relacion con su actividad profesional en laempresay en su obtencion
hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de laempresa o
la utilizacion de medios proporcionados por ésta, € empresario tendra derecho a
asumir latitularidad de lainvencion o areservarse un derecho de utilizacion de la
misma

2. Cuando € empresario asumalatitularidad de unainvencion o se reserve un derecho
de utilizacion de lamisma, € trabgjador tendra derecho a una compensacion
econdmica justa, fijada en atencion alaimportanciaindugtria y comercid del invento
y teniendo en cuenta d vaor delos medios o conocimientos facilitados por laempresa
y las aportaciones propias ddl trabajador.

Articulo 18.

1. El trabgjador que redlice guna de las invenciones a que e refieren los articulos 15
y 17, deberainformar de dlo a empresario, mediante comunicacion ecrita, con los
datos e informes necesarios para que aquél pueda gercitar |os derechos que le
corresponden en d plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligacion llevara
consigo la pérdida de |os derechos que se reconocen a trabajador en este Titulo.



2. Tanto € empresario como € trabajador deberan prestar su colaboracion en la
medida necesaria para la efectividad de |os derechos reconocidos en € presente Titulo,
absteniéndose de cua quier actuacion que pueda redundar en detrimento de tales
derechos.

Articulo 19.

1. Lasinvenciones paralas que se presente una solicitud de patente o de otro titulo de
proteccion exclusiva dentro del afio siguiente ala extincion de larelacion de trabgjos o
de servicios podran ser reclamadas por € empresario.

2. Seréd nulatoda renuncia anticipada del trabgjador alos derechos quelaLey le otorga
en ete Titulo.

Articulo 20.

1. Lasnormas ddl presente titulo serén gplicables alos funcionarios, empleados y
trabgjadores del Estado, Comunidades Auténomeas, Provincias, Municipiosy demés
Entes Pablicos, sin perjuicio de lo previsto en los parrafos sguientes.

2. Corresponde alaUniversidad latitularidad de |as invenciones redlizadas por €
profesor como consecuencia de su funcion de investigacion en launiversdad y que
pertenezcan d ambito de sus funciones docente e investigadora, Sin perjuicio delo
establecido en d articulo 11 de la Ley Organica de Reforma Univerdtaria

3. Todainvencion, alaque serefiere e punto 2, debe ser notificada inmediatamente a
laUniversidad por € profesor autor de lamisma

4. El profesor tendrd, en todo caso, derecho a participar en |os beneficios que obtenga
laUniversdad de la explotacion o de la cesion de sus derechos sobre las invenciones
mencionadas en € punto 2. Correspondera alos Estatutos de la Universidad
determinar las modalidades y cuantia de esta participacion.

5. LaUniversidad podra ceder latitularidad de las invenciones mencionadas en
punto 2 a profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso unallicencia
no exclusiva, intransferible y gratuita de explotacion.

6. Cuando € profesor obtenga beneficios de la explotacion de unainvencién
mencionadaen € punto 5, la Universdad tendra derecho a una participacion en los
mismos determinada por |os Estatutos de la Universidad.

7. Cuando € profesor realice unainvencion como consecuencia de un contrato con un
ente privado o publico, d contrato debera especificar acud de las partes contratantes
correspondera latitularidad de lamisma

8. El régimen establecido en los parrafos 2 a 7 de este articulo podra eplicarse alas
invenciones dd persond investigador de entes publicos de investigacion.



9. Lasmoddidades'y cuantia de la participacion del persona investigador de Entes
publicos de investigacion en los beneficios que se obtengan de la explotacion o cesidn
de sus derechos sobre |as invenciones mencionadas en € punto 8 de este articulo,
seran establecidas por e Gobierno, atendiendo a las caracteristicas concretas de cada
Ente de investigacion.



TITULOV
Concesion dela patente
CAPITULO I

PRESENTACION Y REQUISITOSDE LA SOLICITUD DE PATENTE

Articulo 21.

1. Parala obtencién de una patente sera preciso presentar una solicitud, que deberd
contener:

a) Unainganciadirigidad Director dd Registro de la Propiedad Industridl.

b) Una descripcion del invento para e que se solicita la patente.

¢) Unao varias reivindicaciones.

d) Los dibujos alos que se refiran la descripcion o las reivindicaciones, y

€) Un resumen de lainvencion.
2. En d caso de que se solicite una adicion, habra de declararse asi expresamente en la
ingtancia, indicando € nimero de la patente o de la solicitud ala que la adicidn deba

referirse.

3. Lapresentacion de la solicitud dara lugar a pago de | as tasas establecidas en la
presente Ley.

4, Tanto la solicitud como los restantes documentos que hayan de presentarse ante €
Registro de la Propiedad Industrial deberén estar redactados en castellano y habran de
cumplir con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

5. En las Comunidades Auténomeas, |os documentos indicados en d apartado cuarto
podran presentarse en las oficinas de la Administracion Autondémica, cuando tengan
reconocida la competencia correspondiente. Tales documentos podran redactarse en €
idiomadficia dela Comunidad Auténoma, debiendo ir acompafiados de la
correspondiente traduccion en castellano, que se considerara auténtica en caso de duda
entre ambas.

Articulo 22.
1. Lafecha de presentacion de la solicitud serala dd momento en que € solicitante
entregue a las Oficinas espafiolas autorizadas para la recepcidn de solicitudes de

patente |os siguientes documentos redactados en laformaexigida en d articulo 21:

a) Unadeclaracion por la que se solicite una patente.



b) Laidentificacion dd solicitante, y

¢) Unadescripcidn y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con
los requisitos formales establecidos en |la presente Ley.

2. S durante d procedimiento de concesion se modificatotal o parcidmente € objeto
de lasolicitud de patente, se considerara como fecha de presentacion lade
introduccion de la modificacion respecto ala parte afectada por ésta.

Articulo 23.

Lasolicitud de patente debera designar d inventor. En € caso de que @ solicitante no
sead inventor o no sead Unico inventor, la designacion deberd ir acompaliada de una
declaracion en la que se exprese como ha adquirido € solicitante € derecho ala
patente.

Articulo 24.

1. Lasolicitud de patente no podra comprender mas que una sola invencion o un grupo
de invenciones relacionadas entre i de tal manera que integren un Unico concepto
inventivo generd.

2. Las solicitudes que no cumplan con lo dispuesto en € apartado anterior habran de
ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

3. Las licitudes divisionarias tendran la misma fecha de presentacion de la solicitud
inicid de laque procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en
aqudla solicitud.

Articulo 25.

1. Lainvencion debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente
claray completa para que un experto sobre la materia pueda gecutarla.

2. Cuando lainvencion se refieraa un procedimiento microbiolégico en € qued
microorganismo no sea accesible d publico, sdlo se considerard que la descripcion
cumple con lo dispuesto en € gpartado anterior S concurren los siguientes requisitos:

a) Que ladescripcion contenga las informaciones de que disponga d
solicitante sobre las caracteristicas del microorganismo;

b) Que & solicitante hubiere depositado no mas tarde de lafecha de
presentacion de la solicitud un cultivo de microorganismos en una
Indtitucion autorizeda para €llo, conforme alos Convenios internacionaes,
sobre esta materia vigentes en Espaiia, y



¢) Que d publico tenga acceso d cultivo dd microorganismo en la
ingtitucion anteriormente mencionada, a partir dd dia de la publicacién dela
solicitud de patente, en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.

Articulo 26.

Las reivindicaciones definen € objeto por @ que se solicitala proteccidn. Deben ser
clarasy concisasy han de fundarse en la descripcion.

Articulo 27.

1. El resumen de lainvencion servira exclusivamente para unafindidad de informacion
técnica. No podra ser tomado en consideracion para ningun otro fin, y en particular no
podra ser utilizado ni paraladeterminacidn del ambito de la proteccion solicitada, ni
paraddimitar € estado de latécnica alos efectos de lo dispuesto en € articulo 6,
apartado 3.

2. El resumen de lainvencién podra ser modificado por € Registro de la Propiedad
Industrid cuando o estime necesario paralamejor informacion de los terceros. Esta
modificacion se notificard d solicitante,

Articulo 28.

1. Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de patente de invencion, de
modelo de utilidad, de certificado de utilidad o de certificado de inventor en aguno de
los paises de la Union parala Proteccion de la Propiedad Industrid o sus
causahabientes gozaran, para la presentacion de una solicitud de patente en Espafia
paralamismainvencion, del derecho de prioridad establecido en € Convenio dela
Unidn de Paris parala Proteccion de la Propiedad Indugtrial.

2. Tendra el mismo derecho de prioridad mencionado en € gpartado anterior quien
hubiere presentado una primera solicitud de proteccion en un pais que, Sin pertenecer a
la Union parala Proteccion de Propiedad Industria, reconozca alas solicitudes
presentadas en Espafia un derecho de prioridad con efectos equivaentes alos previstos
en e Convenio delaUnion.

3. Envirtud del gercicio del derecho de prioridad se consderara como fecha de
presentacion de la solicitud, alos efectos de lo dispuesto en los articulos 6, apartados 2
y 3; 10, gpartado 3; 109y 145, apartados 1 y 2, lafecha de presentacidn de la solicitud
anterior cuya prioridad hubiere sdo vaidamente reivindicada.



Articulo 29.

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior debera
presentar, en laformay plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaracion
de prioridad y una copia certificada por la Oficina de origen de la solicitud anterior
acompafiada de su traduccién a castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro
idioma

2. Parauna misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicacion podran
reivindicarse prioridades mitiples, aunque tengan su origen en Estados diversos. S se
reivindican prioridades multiples, los plazos que hayan de computarse a partir dela
fecha de prioridad se contardn desde la fecha de prioridad mas antigua.

3. Cuando sereivindiquen una o varias prioridades, € derecho de prioridad solo
amparara alos dementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o
solicitudes cuya prioridad hubiere Sdo relvindicada

4. Aun cuando determinados el ementos de lainvencidn paralos que se reivindique la
prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podra
otorgarse la prioridad paralos mismos S € conjunto de los documentos de aguella
solicitud anterior revela de manera suficientemente claray precisa tales eementos.

CAPITULOI

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCES ON

Articulo 30.

Dentro de los ocho dias siguientes alarecepcion en sus oficinas, € Regigtro dela
Propiedad Industrid rechazara de plano, haciendo la correspondiente notificacion a
interesado, las solicitudes que no redinan |os requisitos necesarios para obtener una
fecha de presentacion conforme d articulo 22, gpartado 1, o respecto de las cuales no
hubiera sido abonada |a tasa correspondiente.

Articulo 31.

1. Admitida atramite la solicitud, € Registro de la Propiedad Indudtrid examinara s
reline los requisitos formales establecidos en € capitulo anterior, tal como hubieren
sdo desarrollados reglamentariamente. No sera objeto de examen la suficienciade la
descripcion.

2. El Regigtro de la Propiedad Indugtrid examinaraiguamente s € objeto de la
solicitud reline los requisitos de patentabilidad establecidos en d titulo segundo de la
presente Ley, salvo los de novedad y actividad inventiva. ESto no obstante, & Regisiro
de la Propiedad Industrial denegara, previa audienciade interesado, la concesion de la
patente mediante resol ucion debidamente motivada cuando resulte que la invencion
objeto de la solicitud carezca de novedad de manera manifiestay notoria.



3. S como resultado del examen apareciera que la solicitud presenta defectos de forma
0 gue su objeto no es patentable, se declararala suspension del expedientey se
otorgard d solicitante € plazo reglamentariamente establecido para que subsane, en su
caso, los defectos que hubieren sido sefidados y para que formule las degaciones
pertinentes. A los efectos mencionados, € solicitante podra modificar las
relvindicaciones o dividir la solicitud.

4. El Regigtro dela Propiedad Industrid denegaratota o parcidmente lasolicitud s
estima que su objeto no es patentable o que subsisten en dla defectos que no hubieren
Sdo debidamente subsanados.

5. Cuando € examen del Registro de la Propiedad Industrid no resulten defectos que
impidan la concesion de la patente o cuando tales defectos hubieren sido debidamente
subsanados, € Registro de la Propiedad Industrial hara saber a solicitante que, para
que d procedimiento de concesion contintie, deberd pedir laredizacion del informe
sobre € estado de latécnica, dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, S no
lo hubiere hecho ya anteriormente.

Articulo 32.

1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentacion de la solicitud o

desde lafecha de prioridad que se hubierareivindicado, unavez superado € examen

de oficio y hechapor € solicitante la peticion del informe sobre € estado de latécnica
aque s refiere d articulo 33, @ Registro procederd a poner adisposicion del publico la
solicitud de patente, haciendo la correspondiente publicacion en € "Boletin Oficia de
laPropiedad Indudtrid” de los elementos de la misma que se determinen
reglamentariamente.

2. Al mismo tiempo se publicard un folleto de la solicitud de patente que contendréala
descripcion, lasrelvindicacionesy, en su caso, los dibujos y |os demas elementos que
Se determinen reglamentariamente.

3. A peticion del solicitante podra publicarse la solicitud de patente, en los términos
establecidos en € presente articulo, aun cuando no hubiera transcurrido € plazo de
dieciocho meses mencionado en € gpartado 1.

Articulo 33.

1. Dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentacion, d solicitante
deberd pedir d Regigtro laredizacion del informe sobre € estado de latécnica,
abonando latasa establecida d efecto. En € caso de que una prioridad hubiere sdo
reivindicada, 10s quince meses se computaran desde la fecha de prioridad.

2. Cuando € plazo establecido en € gpartado anterior hubiere transcurrido ya en €
momento de efectuarse la notificacion previstaen d articulo 31, apartado 5, €
solicitante podra pedir laredizacion del informe sobre € estado de la técnica dentro del
mes sguiente a dicha notificacion.



3. S d solicitante no cumple lo dispuesto en € presente articulo, se reputard que su
solicitud hasido retirada

4. No podra solicitarse laredizacion del informe sobre @ estado de la técnica con
referenciaaunaadicion s previao smultaneamente no se pide parala patente
principd y, en su caso, paralas anteriores adiciones.

5. Cuando d informe sobre e estado de la técnica pueda basarse parcia o totalmente
en d informe de busqueda internaciond realizado en aplicacion dd Tratado de
Cooperacidn en materia de Patentes, se reembolsard a solicitante € 25%, & 50%,
75% 0 & 100% de |latasa en funcion ddl alcance de dicho informe,

6. No seran objeto del informe sobre e estado de la técnicalas solicitudes cuyo
informe de blsgueda internaciona haya sido redlizado por la Administracion espaiola
encargada de la busgueda internacional.

Articulo 34.

1. Unavez superado € examen dela solicitud previsto en d articulo 31, y recibidala
peticion dd solicitante para que se redlice € informe sobre @ estado de latécnica,
Registro procederd ala elaboracidn de dicho informe con referenciad objeto dela
solicitud de patente, dentro del plazo que reglamentariamente se establezca

2. No podrainiciarse la eaboracion de informe hasta que quede definitivamente fijada,
dentro del procedimiento de concesion, la fecha de presentacion de la solicitud.

3. El informe sobre € estado de la técnica mencionara los dementos del estado de la
técnica que puedan ser tomados en consideracion para apreciar lanovedad y la
actividad inventiva de lainvencion objeto de la solicitud.

Se elaborard sobre la base de |as reivindicaciones de la solicitud y teniendo en cuentalla
descripcion y, en su caso, los dibujos que hubieren sido presentados.

4. Paralaredizacion dd informe, € Registro, ademés de efectuar la busqueda con la
documentacion de que disponga, podra utilizar 1os servicios de los organismos
nacionaes e internacionaes cuya colaboracion hubiera sido previamente gprobada con
carécter generd por medio de Real Decreto.

5. Unavez elaborado € informe sobre € estado de latécnica, € Registro daratradado
del mismo d solicitante de la patente y publicara un folleto con dicho informe,
haciendo € correspondiente anuncio en € "Boletin Oficid de la Propiedad Indugtrid”.

6. Al mismo tiempo que € informe sobre & estado de |a técnica, debera publicarse la
solicitud de patente s ésta no hubiera sido todavia publicada.



Articulo 35.

1. Cuando lafdtade claridad de la descripcion o de las reivindicaciones impida
proceder en todo o en parte ala elaboracion del informe sobre € estado de latécnica,
€ Registro denegara en la parte correspondiente la concesion de la patente.

2. Antes de adoptar la resolucidn definitiva denegatoria de la concesién de la patente, €
Regigtro efectuara la oportuna notificacion d solicitante, dandole € plazo que
reglamentariamente se establezca para que formule las degaciones que estime
oportunas.

Articulo 36.

1. Cualquier persona podra formular observaciones debidamente razonadas y
documentadas a informe sobre @ estado de latécnica, en laformay plazo que
reglamentariamente se establezcan.

2. Unavez findizado d plazo otorgado alos terceros parala presentacion de
observaciones a informe sobre € estado de la técnica, se daratradado de los escritos
presentados d solicitante para que en € plazo reglamentariamente establecido a efecto
formule las observaciones que estime pertinentes a informe sobre @ estado de la
técnica, hagalos comentarios que crea oportunos frente a las observaciones
presentadas por los tercerosy modifique, S 1o estima conveniente, |as reivindicaciones.

3. Enlos procedimientos de concesion de patentes relativos a aquellos sectores de la
técnica paralos que resulte gplicable @ procedimiento de concesion con examen previo
de acuerdo con € Red Decreto a que se refierala digposicion trangtoria quinta, una
vez tenga lugar la publicacion ddl informe sobre @ estado de latécnica, se abrirad
plazo previsto en € apartado 2 del articulo 39, que interrumpirad procedimiento y en
e que d solicitante podra redizar |a peticion de examen previo o manifestar su
voluntad de continuar con € procedimiento genera de concesion. Transcurrido dicho
plazo sn que d solicitante se manifieste a respecto, se reanudara e procedimiento de
acuerdo con lo dispuesto en |os gpartados anteriores, gplicandose las normas del
procedimiento general de concesion regulado en € presente capitulo. Dicha
reanudacion se publicara en d Boletin Oficid de la Propiedad Industrid.

Articulo 37.

1. Con independenciade contenido del informe sobre € estado de latécnicay delas
observaciones formuladas por terceras, unavez findizado € plazo paralas
observaciones dd solicitante, € Registro concedera la patente solicitada, anuncidndolo
asi en € "Boletin Oficia de la Propiedad Industrid™ y poniendo a disposicion del
publico los documentos de la patente concedida, junto con € informe sobre € estado
delatécnicay todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe. En €
caso de que se hubieren modificado las reivindicaciones, se pondran a digposicion del
publico las diversas redacciones de las mismas, con expresion de su fecha respectiva



2. Laconcesion de la patente se hard Sin perjuicio de tercero y Sin garantiadel Estado
en cuanto alavalidez delamismay alautilidad del objeto sobre & que recae.

3. El anuncio de laconcesion, que habra de publicarse en  "Boletin Oficid dela
Propiedad Indugtrid”, deberdincluir las menciones siguientes.

1°. El nimero de la patente concedida.
2°. Laclase 0 clases en que se hayaincluido la patente.
3. El enunciado conciso dd invento objeto de la patente concedida.

4°. El nombrey apellidos, o la denominacion socid, y lanaciondidad del
solicitante, asi como su domicilio.

5°. El resumen de lainvencion.
6°. Lareferenciad "Boletin” en que se hubiere hecho publicala solicitud de
patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus
reivindicaciones,
7°. Lafechade la concesion.
8°. Laposhbilidad de consultar 1os documentos de |a patente concedida, asi
como d informe sobre € estado de latécnicareferente adlay las
observaciones y comentarios formulados a dicho informe,
Articulo 38.
1. Se editara para su ventaal publico un folleto de cada patente concedida.
2. El folleto, ademéas de las menciones incluidas en d articulo 37, gpartado 3,
contendra e texto integro de la descripcion, con las reivindicaciones y |os dibujos, asi

como € texto integro ddl informe sobre € estado de la técnica. Mencionaratambién e
"Boletin Oficia de la Propiedad Industrid" en que se hubiera anunciado la concesion.

CAPITULO I

PROCEDIMIENTO DE CONCESION CON EXAMEN PREVIO

Articulo 39.

1. Enlos casos en que resulte gplicable, seglin lo dispuesto en la disposicion trangtoria
quinta, & procedimiento de concesion serd el mismo que se establece con carécter
generd en € capitulo anterior de la presente Ley hasta que se formule la peticion de
examen aque e refiere @ apartado Sguiente.



2. Dentro de los seis meses siguiertes ala publicacion ddl informe sobre @ estado dela
técnica, € solicitante podra pedir que se proceda a examinar lasufienciade la
descripcion, lanovedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente. La
peticion de examen previo 0lo se condderara vdidamente formuladatras € pago de la
tasa de examen, serairrevocable y se publicara en € Boletin Oficid de la Propiedad
Indugtrid.

3. Cuando & examen previo pueda basarse parcid o totalmente en @ informe de
examen preiminar interneciond redlizado por la Administracion encargadadel Examen
Preliminar internacional competente, se reembolsara d solicitante & 25%, € 50% o €
100% de dichatasa, en funcion del acance de dicho informe.

4. En los dos meses Sguientes ala publicacion de la peticion de examen, cuaquier
interesado podra oponerse ala concesion de la patente, degando lafatade los
requisitos exigidos para esa concesion. El escrito de oposicion habra de ir acompafiado
de los correspondientes documentos probatorios.

5. No podradegarse, sn embargo, que € peticionario carece de derecho para solicitar
lapatente, 1o cud debera hacerse valer ante los tribundes ordinarios.

6. Concluido & examen, d Regidro notificarad solicitante d resultado y le dara
tradado de las oposiciones presentadas.

7. Cuando no se hubieren presentado oposicionesy del examen redlizado no resulte la
fdta de ninglin requisito que lo impida, € Registro concedera la patente solicitada.

8. En los casos en que no sea gplicable lo establecido en € apartado anterior, €
solicitante podra subsanar |os defectos formales imputados a la solicitud, modificar las
reivindicaciones, s adi |0 estima oportuno, y contestar formulando |as degaciones que
estime pertinentes.

9. Cuando d solicitante no redlice ningln acto para obviar las objeciones formuladas
por € Registro o por los terceros, la patente debera ser denegadatotal o parcid mente.
En los demas casos, d Registro, mediante resolucion motivada, decidira sobre la
concesion tota o parcid, unavez recibida la contestacion del solicitante.

10. Cuando laresolucion declare que fata alguno de los requisitos de forma o que la
invencion no es patentable, @ Regigtro otorgarad solicitante un nuevo plazo para que
subsane @ defecto o formule las degaciones que estime pertinentes y resolvera con
carécter definitivo sobre la concesion de la patente.

11. Reglamentariamente se estableceran | os plazos correspondientes a procedimiento
establecido en € presente articulo.

Articulo 40.

1. Laconceson de la patente que hubiere sido tramitada por € procedimiento con

examen previo se hard sin perjuicio de tercero y sin garantia dd Etado en cuanto ala
vaidez delamismay alautilidad del objeto sobre d que recae.



2. En d anuncio de la concesion, que deberd publicarse en € "Boletin Oficid de la
Propiedad Industrid™ deberan incluirse las menciones siguientes:

1°. El nimero de la patente concedida.
2°. Laclase o clases en que se hayaincluido la patente.
3. El enunciado conciso del invento objeto de la patente concedida.

4°. El nombrey agpellidos, 0 la denominacion socid, y lanaciondidad del
solicitante, asi como su domicilio.

5°. El resumen de lainvencion.

6°. Lareferenciad boletin o boletines en que se hubiere hecho publicala
solicitud de patentes'y, en su caso, las modificaciones introducidas en ella.

7°. Lafecha de la concesién.

8°. Laposhilidad de consultar |os documentos de la patente concedida, asi
como d informe sobre & estado de latécnicareferente aella,  documento
en d que conste d resultado del examen de oficio redlizado por € Registro
sobre lanovedad, laactividad inventivay la suficienciade ladescripcion y
los escritos de oposicion presentados.

9. Lamencion, que deberdincluirse de forma destacada, de que la patente
ha sido concedida después de haberse redlizado un examen previo de
novedad y actividad inventiva de la invencién que congtituye su objeto.

3. Para cada patente concedida se imprimira un folleto para su venta a publico que,
ademés de las mencionesincluidas en € gpartado anterior, contendra d texto integro
de ladescripcion con las reivindicaciones y los dibujos, asi como d texto integro del
informe sobre & estado de latécnica. Mencionara también individualmente los escritos
de oposicidn presentadosy € "Boletin Oficid de la Propiedad Industrid” en que se
hubiere anunciado la concesion.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y LA
INFORMACION DE LOSTERCEROS

Articulo 41.

1. Salvo en los casos en que e trate de subsanar errores manifiestos, @ solicitante solo
podra modificar las reivindicaciones de su solicitud en aquellos tramites del
procedimiento de concesion en que asi se permita expresamente por la presente Ley.



2. El solicitante podra modificar las reivindicaciones conforme alo dispuesto en €
gpartado anterior, Sn necesdad de contar con & consentimiento de quienes tengan
derechos inscritos sobre su solicitud en @ Registro de patentes.

3. Lamodificacion de las reivindicaciones no podra suponer una ampliacion de
contenido de lasolicitud.

Articulo 42.

1. El solicitante podra pedir en cuadquier momento que se transforme su solicitud de
patente en una solicitud parala proteccion del objeto de aquéllabgjo otra moddidad de
lapropiedad industrid hasta que termine @ plazo que se e otorga para presentar
observaciones a informe sobre € estado de latécnica o, cuando € procedimiento sea
con examen previo, hasta que termine @ plazo para contestar alas oposicionesy alas
objeciones que resulten del examen previo redizado por € Registro.

2. El Registro, como consecuencia dd examen que debe redizar en virtud delo
dispuesto en d articulo 31, podra proponer d solicitante & cambio de moddidad dela
solicitud. El solicitante podra aceptar o rechazar |a propuesta, entendiéndose que la
rechaza s no pide expresamente & cambio de modalidad. S 1a propuesta es rechazada
continuara latramitacion del expediente en lamodalidad solicitada.

3. En d caso de que pidad cambio de modaidad, € Registro acordarad cambio, y
notificara d interesado |os documentos que ha de presentar dentro ddl plazo
reglamentariamente establecido, parala nueva tramitacion a que ha de someterse la
solicitud. Lafdta de presentacion oportuna de la nueva documentacion producirala
anulacion dd expediente.

4. Cuando laresolucion acordando € cambio de modalidad se produzca después de la
publicacion dela solicitud de |la patente, debera publicarse en d "Boletin Oficid dela
Propiedad Industrid”.

Articulo 43.

1. Lasolicitud de patente podra ser retirada por € solicitante en cualquier momento
antes de que la patente sea concedida.

2. Cuando figuren inscritos en € Registro de patentes derechos de terceros sobre la
solicitud, ésta sdlo podra ser retirada con € consentimiento de lostitulares de tales
derechos.

Articulo 44.

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente todavia no publicadas solo podran
ser consultados con @ consentimiento del solicitante.



2. Cudquiera que pruebe que d solicitante de una patente ha pretendido hacer valer
frente ad los derechos derivados de su solicitud, podra consultar € expediente antes
de la publicacion de aguélay sin @ consentimiento del solicitante.

3. Cuando e publique una solicitud divisonaria, una nueva solicitud de patente
presentada en virtud de lo dispuesto en d articulo 11, apartado 1, o lasolicitud
derivada de un cambio de modalidad de la proteccion a amparo de lo establecido en €
articulo 42, cudquier persona podra consultar € expediente de lasolicitud inicid antes
de su publicacion y sin € consentimiento ddl solicitante.

4. Después de la publicacion de la solicitud de patente podra ser consultado, previala
correpondiente peticion y con sujecion alas limitaciones reglamentariamente
establecidas, d expediente de la solicitud y de la patente ala que, en su caso, hubiere
dado lugar.

Articulo 45.

1. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hubieren sido denegadas o
retiradas antes de su publicacion no serén accesibles d publico.

2. En € caso de que se vudva a presentar una de las solicitudes mencionadas en €
gpartado anterior, se considerara como una solicitud nuevay no podra beneficiarse de
lafecha de presentacion de la solicitud anterior.

Articulo 46.

1. Cudquieraque pretenda hacer vaer frente a un tercero derechos derivados de una
solicitud de patente o de una patente ya concedida deberd darle a conocer € nimero
delamisma

2. Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o0 embages, 0 en cudquier clase de
anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir laimpreson de que
exigte la proteccion de una solicitud de patente o de una patente ya concedida debera
hacer congtar € nlmero de las mismas, Sin perjuicio de lo establecido en d articulo
44.2.

CAPITULOV

RECURSOS
Articulo 47.
1. Cudquier interesado, de acuerdo con lo dispuesto en laley reguladorade la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, estaré legitimado parainterponer recurso
contencioso-adminigtrativo contrala concesion de la patente Sin que Sea hecesario que

haya presentado observaciones d informe sobre € estado de latécnica, ni que haya
presentado oposicion dentro del procedimiento de concesion con examen previo.



2. El recurso contencioso-adminigrativo solo podra referirse ala omision de tramites
esencides del procedimiento o a aguellas cuestiones que puedan ser resueltas por la
Adminigtracion durante @ procedimiento de concesion, con excepcion alardativaala
unidad de invencion.

3. En ninguin caso podra recurrirse contra la concesion de una patente degando lafdta
de novedad o de actividad inventiva del objeto de la solicitud cuando ésta haya sido
tramitada por € procedimiento de concesion que se redliza Sin examen previo.

Articulo 48.

La sentencia que estime d recurso, fundada en que la concesion de la patente tuvo
lugar con incumplimiento de dguno de |os requisitos de forma objeto de examen por €
Registro de la Propiedad Industrial, excepto € requisito de unidad de invencion o con
omison de tramites esenciales del procedimiento, declararalanulidad delas
actuaciones adminigtrativas afectadas y retrotraera e expediente d momento en que se
hubieran producido |os defectos en que dicha sentencia se funde.

TITULO VI

Efectosdela patentey dela solicitud de la patente

Articulo 49.

La patente tiene una duracion de veinte afios improrrogables, contados a partir dela
fecha de presentacion de la solicitud y produce sus efectos desde € diaen que se
publica lamencion de que ha sido concedida.

Articulo 50.

La patente confiere a su titular & derecho aimpedir a cualquier tercero que no cuente
con su consentimiento:

a) Lafabricacion, d ofrecimiento, laintroduccion en e comercioo la
utilizacion de un producto objeto de la patente o laimportacion o posesion
del mismo para dguno de |os fines mencionados.

b) La utilizacion de un procedimiento objeto de la patente o @ ofrecimiento
de dicha utilizacion, cuando € tercero sabe o las circunstancias hacen
evidente que la utilizacion del procedimiento esta prohibidasin €
consentimiento de titular de la patente.

c) El ofrecimiento, laintroduccion en € comercio o la utilizacion del
producto directamente obtenido por & procedimiento objeto de la patente 0
laimportacion o posesion de dicho producto para alguno de losfines
mencionados.



Articulo 51.

1. Lapatente confiere igudmente a su titular € derecho aimpedir quesnsu
consentimiento cuaquier tercero entregue u ofrezca entregar medios parala puestaen
préctica de lainvencion patentada relativos a un emento esencia delamismaa
personas no habilitadas para explotarla, cuando € tercero sabe o las circunstancias
hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en practicade lainvencién y
estan dedtinados adla

2. Lo dispuesto en € apartado anterior no es aplicable cuando los medios aque €
mismo <e refiere sean productos que se encuentren corrientemente en € comercio, a
no ser que € tercero incite ala persona ala que redizala entrega a cometer actos
prohibidos en € articulo anterior.

3. No tienen la consideracion de personas habilitadas para explotar lainvencion
patentada, en € sentido del apartado 1, quienes redlicen los actos previstos en las | etras
a) ac) dd articulo siguiente.

Articulo 52.
L os derechos conferidos por |a patente no se extienden:
a) A los actos redlizados en un ambito privado y con fines no comerciaes.

b) A los actos redizados con fines experimentales que se refieran d objeto
de lainvencion patentada.

c) A la preparacion de medicamentos redizada en las farmacias
extemporaneamente y por unidad en gecucion de unareceta médicani a
los actos relativos alos medicamentos asi preparados.

d) Al empleo del objeto de lainvencidn patentada a bordo de buques de
paises de la Union de Paris parala proteccion de la propiedad industrial, en
el cuerpo del buque, en las magquinas, en los apargjos, en los aparatosy en
los restantes accesorios, cuando esos buques penetren tempora o
accidentalmente en las aguas espaiiolas, Sempre que € objeto de la
invencion sea utilizado exdusivamente para las necesidades del buque.

€) Al empleo del objeto de lainvencidn patentada en la congtruccion o en e
funcionamiento de medios de locomocidn, aérea o terrestre, que
pertenezcan a paises miembros de la Union de Paris parala proteccion de
la propiedad industrial o de los accesorios de los mismas, cuando esos
medios de locomocion penetren tempord o accidentalmente en € territorio

espanol.

f) A los actos previstos por d articulo 27 ddl Convenio de 7 de diciembre
de 1944 relativo ala aviacion civil internaciona, cuando tales actos se
refieran a aeronaves de un Estado a cua sean gplicables las digposiciones
del mencionado articulo.



Articulo 53.

L os derechos conferidos por |a patente no se extienden alos actos redlizados en
Espafia con relacion a un producto protegido por ella después de que ese producto
haya sido puesto en € comercio en Espafiapor d titular de la patente o con su
consentimiento expreso.

Articulo 54.

1. El titular de una patente no tiene derecho aimpedir que quienes de buenafey con
anterioridad alafecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en € pais
lo que resulte condtituir € objeto de lamisma, o hubiesen hecho preparativos seriosy
efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotacion en lamisma
forma en que la venian redizando hasta entonces o parala que habian hecho los
preparativos y en la medida adecuada para atender alas necesidades razonables de su
empresa. Este derecho de explotacion sdlo es transmisible juntamente con las
empresss.

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden alos actos relativos a un
producto amparado por €la después de que ese producto haya sido puesto en €
comercio por la persona que disfruta del derecho de explotacion establecido en
apartado anterior.

Articulo 55.

El titular de una patente no podra invocarla para defenderse frente alas acciones
dirigidas contraé por violacion de otras patentes que tengan una fecha de prioridad
anterior aladelasuya

Articulo 56.

El hecho de que d invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la
invencion protegida por una patente anterior perteneciente a digtinto titular no serd
obstaculo paralavalidez de aguélla. En este caso ni d titular de la patente anterior
podra explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta Sin consentimiento de su
titular, ni € titular de la patente posterior podra explotar ninguna de las dos patentes
durante la vigencia de la patente anterior, ano ser que cuente con € consentimiento del
titular de lamisma o haya tenido una licencia obligatoria

Articulo 57.

Laexplotacion del objeto de una patente no podra llevarse a cabo en forma contrariaa
laLey, lamord, € orden publico o lasalud publica, y estara supeditada, en todo caso,
alas prohibiciones o limitaciones, temporaes o indefinidas, establecidas 0 que s2
establezcan por las disposiciones legaes.



Articulo 58.

1. Cuando se conceda una patente para unainvencion cuyo objeto se encuentraen
régimen de monopoalio lega, € monopolista solo podra utilizar lainvencion con €
consentimiento del titular de la patente, pero estard obligado a aplicar en suindustria,
obteniendo € correspondiente derecho de explotacion, aqudlas invenciones que
supongan un progreso técnico notable paralamisma

2. El monopolista tendra derecho a pedir que se le autorice la explotacion de la
invencion patentada, pudiendo exigir € titular de la patente, en caso de gercicio de ese
derecho, que € monopolista adquiera la patente. El precio que habra de pagar €
monopolista por € derecho a explotar lainvencion patentada o por la adquisicion de la
patente seré fijado por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolucion
judicial.

3. Sin perjuicio de laaplicacion de o dispuesto en los apartados anteriores, cuando €
monopolio fuera establecido con posterioridad ala concesidn de la patente,  titular de
lamismatendré ademés derecho aexigir que é monopolista adquieralaempresao las
ingtaaciones con las que hubiera venido explotando lainvencion patentada, abonando
un precio que e fijara por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolucion
judicd.

4. Las patentes cuyo objeto no sea explotado por impedirlo laexistenciade un
monopolio lega no devengaran anudidades.

Articulo 59.

1. A patir delafechade su publicacion, la solicitud de patente confiere a su titular una
proteccion provisond condstente en € derecho aexigir unaindemnizacion, razonable
y adecuada a las circungtancias, de cuaquier tercero que, entre aquellafechay lafecha
de publicacién de lamencion de que la patente ha sido concedida hubierallevado a
cabo una utilizacion de lainvencion que después de ese periodo estaria prohibida en
virtud de la patente.

2. Esamisma proteccion provisiona sera aplicable aun antes de la publicacion dela
solicitud frente ala persona a quien se hubiera notificado la presentacion y € contenido
de ésta.

3. Cuando € objeto dela solicitud de patente esté congtituido por un procedimiento
relativo a un microorganismo, la proteccion provisional comenzara solamente desde
gue & microorganismo haya sido hecho accesible a publico.

4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en
los apartados anteriores cuando hubiera Sido o se considere retirada, o cuando hubiere
Sido rechazada en virtud de una resolucion firme,



Articulo 60.

1. Laextension dela proteccion conferida por la patente o por la solicitud de patente se
determina por d contenido de las reivindicaciones. La descripcion y los dibujos sirven,
sn embargo, paralainterpretacion de las reivindicaciones.

2. Para e periodo anterior ala concesidn de la patente, la extenson de la proteccion se
determina por las reivindicaciones de la solicitud, tal como ésta hubiera sido hecha
publica. Eto no obstante, la patente, tal como hubiere sido concedida, determinard con
caracter retroactivo la proteccién mencionada, sempre que ésta no hubiere resultado
ampliada.

Articulo 61.

1. Cuando e introduzca en Espafia un producto con relacion d cud exista una patente
de procedimiento parala fabricacion de dicho producto, € titular de la patente tendra
con respecto a producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le
concede en relacion con los productos fabricados en Espaia

2. S una patente tiene por objeto un procedimiento parala fabricacion de productos o
sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o
sustancia de las mismas caracteristicas ha sido obtenido por @ procedimiento
patentado.

3. Enlapractica de las diligencias parala prueba en contrario prevista en € apartado
anterior setomarén en consideracion los legitimos intereses del demandado parala
proteccion de sus secretos de fabricacion o de negocios.



TITULO VII
Acciones por violacion del derecho de patente
Articulo 62.

El titular de una patente podra gjercitar ante los 6rganos de la Jurisdiccion ordinaria, las
acciones que correspondan, cua quiera que sea su clase y naturaeza, contra quienes
lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su sdvaguardia.

Articulo 63.

El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podra, en especid, solicitar:
a) La cesacidn de los actos que violen su derecho.
b) Laindemnizacion de los dafios y perjuicios sufridos.

¢) El embargo de los objetos producidos o importados con violacion de su
derecho y de los medios exclusivamente destinados ata produccion o ala
redlizacion del procedimiento patentado.

d) Laatribucion en propiedad de |os objetos 0 medios embargados en
virtud de lo dispuesto en € gpartado anterior cuando sea posible, en cuyo
caso seimputara e valor de los bienes afectados a importe de la
indemnizacion de dafios y perjuicios. S @ vaor mencionado excedieradel
importe de laindemnizacion concedida, d titular de la patente debera
compensar alaotraparte por € exceso.

€) La adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosigala
violacion de la patente y, en particular, la transformacion de los objetos o
medios embargados en virtud de lo dispuesto en € gpartado ¢), o su
destruccion cuando dlo fueraindispensable paraimpedir laviolacion dela
patente.

f) La publicacion de la sentencia condenatoria ddl infractor de la patente, a
costadd condenado, mediante anuncios y notificaciones alas personas
interesadas. Esta medida sdlo serd aplicable cuando la sentenciaasi 1o
aprecie expresamente.

Articulo 64.
1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos
protegidos por dlao utilice @ procedimiento patentado, estara obligado en todo caso a

responder de los dafios y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que redicen cualquier otro acto de explotacion del objeto protegido
por la patente sdlo estardn obligados aindemnizar los dafios y perjuicios causados s



hubieran sido advertidos por d titular de la patente acerca de la existencia de ésta,
convenientemente identificaday, de su violacién, con € requerimiento de que cesen en
lamisma, 0 en su actuacion hubiera mediado culpa o negligencia

Articulo 65.

A fin defijar la cuantia de los dafios y perjuicios sufridos por la explotacion no
autorizada dd invento, d titular de la patente podra exigir la exhibiciéon de los
documentos ddl responsable que puedan servir para aquella finalidad.

Articulo 66.

1. Laindemnizacion de dafios y perjuicios debidad titular de la patente comprendera
no slo € vaor de la pérdida que haya sufrido, sSino también € de la ganancia que haya
dgjado de obtener € titular a causa de laviolacion de su derecho.

2. Laganancia dgjada de obtener sefijara, a eeccion dd perjudicado, conforme a
aguno de los criterios Sguientes:

a) Por los beneficios que € titular habria obtenido previsblemente de la
explotacion de lainvencion patentada s no hubiera existido la competencia
del infractor.

b) Por los beneficios que este Ultimo haya obtenido de la explotacion ddl
invento patentado.

c) Por € precio que d infractor hubiera debido pagar d 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 tendrén en cuenta especidmente, entre otros factores, la
importancia econdmicadel invento patentado, la duracidn de la patente en € momento
en que comenzod laviolacion'y € nimero y clase de licencias concedidas en ese
momento.

3. Cuando € Juez estime que € titular no cumple con la obligacion de explotar la
patente establecida en € articulo 83 de la presente Ley, la ganancia dg ada de obtener
sefijard de acuerdo con lo establecido en laletra c) del gpartado anterior.

Articulo 67.

1. Cuando € perjudicado escoja, parafijar la ganancia degjada de obtener, uno de los
criterios enunciados en las letras @) 0 b) del apartado 2 dd articulo anterior, podran
incluirse en e cdculo de los beneficios en la proporcion que € Juez estime razonable,
los producidos por la explotacion de aquellas cosas de las que € objeto inventado
condtituya parte esencid desde € punto de vista comercid.



2. Se entiende que € objeto inventado condtituye parte esencia de un bien desde e
punto de vista comercid cuando la consderacion del invento incorporado suponga un
factor determinante para la demanda de dicho bien.

Articulo 68.

El titular de la patente podra exigir también laindemnizacion del perjuicio que suponga
e despregtigio de lainvencidn patentada causado por € infractor mediante una
redlizacion defectuosa o una presentacion inadecuada de aquéllad mercado.

Articulo 69.

De laindemnizacién debida por quien hubiera producido o importado sin
consentimiento dd titular de la patente € objeto inventado, se deduciréan las
indemnizaciones que éste haya percibido por € mismo concepto de quienes explotaron
de cuaquier otra manerae mismo objeto.

Articulo 70.

El titular de la patente no podré gercitar las acciones establecidas en estetitulo frentea
quienes exploten |os objetos que hayan sido introducidos en € comercio por personas
gue le hayan indemnizado en forma adecuada los dafios y perjuicios causados.
Articulo 71.

1. Las acciones civiles derivadas de la violacion del derecho de patente prescriben alos
cinco afos, contados desde € momento en que pudieron gercitarse.

2. S6lo podra reclamarse indemnizacion de dafios y perjuicios por hechos acaecidos
durante los cinco afios inmediatamente anteriores alafechaen que se gercitela
correspondiente accion.



TITULO VIII

Lasolicitud de patentey la patente como objetos del Derecho de propiedad

CAPITULO |
COTITULARIDAD Y EXPROPIACION
Articulo 72.

1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a
varias personas, la comunidad resultante se regira por |o acordado entre |as partes, en
su defecto por o dispuesto en este articulo y en Ultimo término por las normas del
Derecho comun sobre la comunidad de bienes.

2. Sin embargo, cada uno de los participes por si solo podra:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificandolo alos demas
comuneros que podran gercitar [os derechos de tanteo y retracto. El plazo
para e gercicio del derecho de tanteo sera de dos meses, contados a partir
desde € envio delanctificacion, y € dd retracto, de un mes a partir de la
inscripcion de la cesion en @ Registro de Patentes.

b) Explotar lainvencion previa notificacion alos demas cotitulares.

C) Redlizar |os actos necesarios parala conservacion de la solicitud o de la
patente.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de
cuaquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente
comunes. El participe que gercite tales acciones queda obligado a notificar
alos deméas comuneros la accion emprendida, afin de que étos puedan
sumarse alaaccion.

3. Laconcesion de licenciaa un tercero para explotar lainvencion deberd ser otorgeda
conjuntamente por todos los participes, ano ser que € Juez por razones de equidad
dadas las circungtancias del caso, faculte aaguno de dlos para otorgar la concesion
mencionada.

Articulo 73.

1. Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podra ser expropiada por
causa de utilidad publica o de interés socid, mediante la justa indemnizacion.

2. Laexpropiacion podra hacerse con € fin de que lainvencion caigaen € dominio
publico y pueda ser libremente explotada por cuaquiera, Sn necesidad de solicitar
licencias, o con d fin de que sea explotada en exclusivapor € Estado, € cud adquirira,
en este caso, latitularidad de |la patente.



3. Lautilidad pablica o € interés socia serd declarado por laLey que ordenela
expropiacion, lacua dispondra s lainvencion hade caer en € dominio publico o s ha
de adquirir € Estado latitularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que
haya de ingtruirse se gustara en todo, incluida lafijacion dd judtiprecio,
procedimiento genera establecido en la Ley de Expropiacion Forzosa.

CAPITULO 11
TRANSMISION Y LICENCIASCONTRACTUALES
Articulo 74.

1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto
delicencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantiamediante la
congtitucion de una hipoteca mohiliaria que se regira por sus digpos ciones especificas
y cuya condtitucion se notificard d Registro de la Propiedad Industridl.

2. Los actos a que serefiere e gpartado anterior, cuando se realicen entre vivos,
deberan constar por escrito para que sean validos.

3. A los efectos de su cesidn o gravamen, lasolicitud de patente o la patente ya
concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en comun a varias personas.

Articulo 75.

1. Tanto lasolicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licenciasen su
totalidad 0 en dguna de las facultades que integran € derecho de exclusiva, paratodo
e territorio naciond o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusvas o
no exclusvas.

2. Podrén ser gercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente
aun licenciaario que viole dguno de los limites de su licencia establecidos en virtud de
lo dispuesto en € gpartado anterior.

3. Lostitulares de licencias contractua es no podran cederlas aterceros, ni conceder
sublicencias, ano ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, d titular de unalicencia contractud tendra derecho a
redlizar todos |os actos que integran la explotacion de lainvencidn patentada, en todas
sus gplicaciones, en todo d territorio naciond y durante toda la duracion de la patente.

5. Se entenderd, salvo pacto en contrario, que lalicenciano es exclusvay que
licenciante podréa conceder licencias a otras personas 'y explotar por si mismo la
invencion.



6. Lalicenciaexclusvaimpide d otorgamiento de otras licenciasy € licenciante slo
podra explotar lainvencion s en € contrato se hubiera reservado expresamente ese
derecho.

Articulo 76.

1. Savo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente 0 una patente o
conceda una licencia sobre las mismas, esta obligado a poner a disposicion ddl
adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que poseay que resulten
necesarios para poder proceder a una adecuada explotacion de lainvencion.

2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniguen conocimientos secretos estara
obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgacion.

Articulo 77.

1. Quien trangmita atitulo oneroso una solicitud de patente 0 una patente ya concedida
y otorgue una licencia sobre las mismas responderd, salvo pacto en contrario, S
posteriormente se declarara que carecia de latitularidad o de las facultades necesarias
paralaredizacion del negocio de que setrate. Cuando <e retire o se deniegue la
solicitud o se declare la nulidad de la patente se aplicara en todo caso lo dispuesto en €
articulo 114, apartado 2, ano ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor
parad trangmitente o € licenciante,

2. El transmitente o licenciante respondera siempre cuando hubiere actuado de maafe.
Lamaafe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer
a otro contratante, haciéndolo constar en € contrato con mencion individuaizada de
tales documentos, los informes o resoluciones, esparioles o extranjeros, de que
disponga o le conste su existencia, referente ala patentabilidad de la invencion objeto
delasolicitud o de la patente.

3. Las acciones a que se refieren |os gpartados anteriores prescribiran alos seis meses,
contados desde la fecha de la resolucion definitiva o de la sentencia firme que les sirva
de fundamento. Serén de gplicacion alas mismas las normas del Codigo Civil sobre
Saneamierto por eviccion.

Articulo 78.

1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una
licencia sobre las mismas, responderd solidariamente con € adquirente o con €
licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuenciade los
dafios y perjuicios ocas onados aterceras personas por defectos inherentes ala
invencién objeto de la solicitud o de la patente.

2. El trangmitente o licenciante que hubiera debido hacer frente ala responsabilidad
mencionadaen € apartado anterior podrareclamar d adquirente o licenciatario las
cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere



procedido de maafe o que, dadas |as circunstancias del caso y por razones de
equidad, deba ser @ quien soporte en todo o en parte laindemnizacion establecidaa
favor de los terceros.

Articulo 79.

1. En € Registro de patentes se inscribiran, en laforma que se disponga
reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas.

2. Savo en d caso previsto en d articulo 13, gpartado 1, latransmision, laslicenciasy
cualesguiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten alas
solicitudes de patentes o alas patentes ya concedidas, solo surtirdn efectos frente a
terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en e Registro de Patentes.

3. No podran invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre
patentes que no estén debidamente inscritos en @ Registro. Tampoco podra mencionar
en sus productos una solicitud de patente o una patente, quien no tenga inscrito un
derecho suficiente para hacer esa mencidn. Los actos redizados en violacion delo
dispuesto en este apartado seran sancionados como actos de competencia deded.

4. No se autorizard ningin pago en divisas en cumplimiento de obligaciones asumidas
en contratos que, debiendo inscribirse en @ Registro de Patentes, no hubieren sido
inscritos.

5. El Regigtro delaPropiedad Industrid cdificardlalegdidead, vaidez y eficaciade los
actos que hayan de inscribirse en @ Registro de Patentes, |os cuaes deberan aparecer
en documento publico. Este Registro sera pulblico.

Articulo 80.

En e caso de que d titular de una patente fuera condenado por violar gravemente las
normas de laLey 110/1963, de 20 de julio, sobre represion de las précticas redtrictivas
de la competencia, la sentencia condenatoria podra someter la patente con carécter
forzoso a régimen de licencias de pleno derecho. No procedera en este supuesto la
reduccion en € importe de |as tasas anuaes que debe abonar € titular de la patente.

CAPITULO I

LICENCIASDE PLENO DERECHO
Articulo 81.
1. S d titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho,
declarando por escrito d Registro de la Propiedad Industrid que esta dispuesto a
autorizar lautilizacion de lainvencion acuaquier interesado, en cdidad de

licenciatario, se reducirdalamitad € importe de las tasas anuaes que devengue la
patente después de recibida la declaracién. Cuando se produzca un cambio total dela



titularidad de la patente como consecuenciadel gercicio delaaccion judicid prevista
en d aticulo 12, d ofrecimiento se consderara que ha sido retirado a inscribirse d
nuevo titular en & Regigtro de Patentes.

El Regigtro inscribiraen € Registro de Patentes y darala adecuada publicidad alos
ofrecimientos de licencias de pleno derecho.

2. El ofrecimiento podra ser retirado en cuaquier momento por medio de una
notificacion exritadirigida d Registro de la Propiedad Industrial, sempre que nadie
haya comunicado todavia d titular de la patente su intencion de utilizar lainvencion.
Laretirada dd ofrecimiento sera efectiva a partir ded momento de su natificacion. El
importe de la reduccion de tasas que hubiere tenido lugar debera abonarse dentro del
mes sguiente alaretiradadel ofrecimiento; serd aplicable a este caso lo dispuesto en €
articulo 161, apartado 3, computandose € plazo de seismesesqueen € seprevéa
partir de laterminacion dd plazo anteriormente mencionado.

3. No podra hacerse € ofrecimiento de licencias cuando figure inscritaen € Registro
de Patentes una licencia exclusiva o cuando hubiere sdo presentada una solicitud de
inscripcion de unalicenciade esaclase.

4. En virtud del ofrecimiento de licencias de pleno derecho cuaquier personaesta
legitimada para utilizar lainvencion en caidad de licenciatario no excdlusivo. Una
licencia obtenida conforme alo dispuesto en € presente articulo se consdera que es
una licencia contractud.

5. Unavez presentado € ofrecimiento de licencias, no podra admitirse ninguna
solicitud de inscripcion de unalicenciaexclusiva en € Registro de Patentes, a menos
gue s retire 0 se consdere retirado € ofrecimiento.

Articulo 82.

1. Cuadquieraque desee utilizar lainvencion sobre la base dd ofrecimiento de licencias
de pleno derecho debera notificarselo por triplicado d Registro de la Propiedad
Indugtrid, indicando la utilizacion que vaya a hacerse de lainvencion. El Registro
enviara por correo certificado d titular de la patente un gemplar de lanatificacion y €
otro selo remitirdd solicitante. Ambos gemplares deberan llevar € sdlo dd Registroy
lamismafechade sdida

2. Bl solicitante de lalicencia estara legitimado para utilizar lainvencion en laforma
indicada por € una semana después de la fecha de sdlida de la notificacion remitida por
e Regigtro.

3. A falta de pacto entre las partes, € Registro de la Propiedad Industrial, apeticion
ecrita de cudquierade dlasy previaaudienciade las mismas, fijarad importe
adecuado de la compensacion que haya de pagar d licenciatario o lamodificaras
hubieren acaecido o se hubieren conocido hechos que hagan aparecer como
manifiestamente inadecuado d importe establecido. Sélo podra pedirse que sea
modificada la compensacion establecida por € Registro de la Propiedad Industria
después de transcurrido un afio desde que aquélla hubiere sido fijada por Ultima vez.



Para que la peticion de fijar o modificar la compensacion se considere presentada sera
preciso que haya sido abonada la tasa correspondiente.

4. Al término de cada trimestre del afio natura € licenciatario deberainformar d titular
de la patente sobre la utilizacion que hubiere hecho de lainvencion y debera abonarle
la correspondiente compensacion. Si no cumpliere las obligaciones mencionadas, €
titular de la patente podra otorgarle un plazo suplementario que sea razonable para que
las cumpla. Transcurrido € plazo infructuosamente, se extinguiralalicencia



TITULOIX

Obligacion de explotar y licencias obligatorias

CAPITULO |
OBLIGACION DE EXPLOTAR
Articulo 83.

El titular de la patente est& obligado a explotar lainvencion patentada, bien por si 0 por
persona autorizeda por €, mediante su gecucion en Espafiao en € territorio de un
Miembro de la Organizacion Mundia de Comercio de forma que dicha explotacion
resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional. La explotacion
deberaredizarse dentro del plazo de cuatro afios desde la fecha de presentacion de la
solicitud de patente, o de tres afios desde la fecha en que se publique la concesion de
édaen d "Boletin Oficid de laPropiedad Industrid™, aplicandose autométicamente €
plazo que expire mas tarde.

Articulo 84.

1. El titular de la patente podra justificar la explotacion de la misma ante € Registro de
la Propiedad Industrid por medio de un certificado oficia, que se expedira por €
organismo que en cada caso corresponday debera gustarse alos criterios y normas
generaes que se establezcan reglamentariamente.

2. El certificado de explotacion deberd basarse en laingpeccion del proceso de
fabricacidn en las ingdaciones industrides donde lainvencion esté siendo explotaday
en la comprobacion de que € objeto de lainvencidn patentada esta sendo
efectivamente comercidizado.

3. Dicho certificado debera ser expedido dentro de los tres meses Sguientes alafecha
en que se hubiere solicitado y habra de declarar expresamente que lainvencion
patentada estd siendo explotada, resefiando |os datos que justifiquen esa declaracion.

4. El certificado de explotacion debera ser inscrito en € Registro de la Propiedad
Indugtrid.

Articulo 85.

Justificada la explotacion ante € Registro de la Propiedad Indudtrid, mediante €
correspondiente certificado, se presume que, salvo prueba en contrario, lainvencién
patentada esta siendo explotada en laforma exigida por d articulo 84 de la presente

Ley.



CAPITULOI

REQUISITOS PARA LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

Articulo 86.

Procederala concesion de licencias obligatorias sobre una determinada patente,
cuando, no estando sujeta d ofrecimiento de licencias de pleno derecho, concurra
alguno de los supuestos Sguientes:

a) Fdtao insuficiencia de explotacion de lainvencion patentada
b) Necesidad de la exportacion.
¢) Dependencia entre las patentes.

d) Existencia de motivos de interés publico parala concesion.

Articulo 87.

1. Unavez findizado € plazo establecido en @ articuo 83 parainiciar la explotacion de
lainvencion protegida por la patente, cualquier persona podra solicitar la concesion de
una licencia obligatoria sobre la patente, S en € momento de la solicitud, y savo
excusss legitimas, no se hainiciado laexplotacion de la patente o no se han redlizado
preparativos efectivos y serios para explotar lainvencidn objeto de la patente, o
cuando la explotacion de ésta ha sido interrumpida durante més de tres afios.

2. Se congderaran como excusas | egitimas | as dificutades objetivas de caracter técnico
legdl, genasalavoluntad y alas circunstancias del titular de la patente, que hagan
imposible la explotacion del invento o que impidan que esa explotacion sea mayor delo
quees.

Articulo 88.

Cuando un mercado de exportacion no pueda ser adecuadamente abastecido por la
insuficiencia de la produccion del objeto de una patente, originando con €llo un grave
perjuicio parad desarrollo econdmico o tecnoldgico dedl pais, € Gobierno, mediante
Red Decreto, podra someter dicha patente a régimen de licencias obligatorias, cuya
findidad serd exclusvamente atender alas necesidades no cubiertas de la exportacion.

Articulo 89.

1. Cuando no sea posible la explotacion del invento protegido por una patente Sin
menoscabo de |os derechos conferidos por una patente anterior, € titular de la patente
posterior podra exigir en cuaquier momento la concesion de unalicencia obligatoria
sobre la patente anterior, Sempre que su invencion sirva afines indudtrides distintos o



represente un progreso técnico notable en relacion con e objeto de la primera patente.

2. Cuando los inventos protegidos por |as patentes entre |as que existe la dependencia
drvan alos mismos fines indudtriales y proceda la concesion de una licencia obligetoria
afavor dd titular de la patente dependiente, también d titular de la patente anterior
podra solicitar € otorgamiento de una licencia sobre la patente posterior.

3. S una patente tuviera por objeto un procedimiento para obtencion de una sustancia
guimica o farmacéutica protegida por una patente en vigor y sempre que dicha patente
de procedimiento represente un progreso técnico notable respecto ala patente anterior,
tanto d titular de la patente de procedimiento como € de |a patente de producto
tendran derecho ala obtencion de unalicencia obligatoria sobre la patente del otro
titular.

4. Lalicencia obligatoria por dependencia entre las patentes se otorgara solamente con
e contenido necesario para permitir la explotacion de lainvencidn protegida por la
patente de que setrate y quedara sin efecto a declararse la nulidad o por la caducidad
de cuaquiera de las patentes con respecto ala cud se dé la dependencia.

Articulo 90.

1. Por motivo de interés pablico, € gobierno podra someter en cudquier momento una
solicitud de patente o una patente ya otorgada a la concesion de licencias obligatorias,
disponiéndolo asi por Red Decreto.

2. Se consderara que existen motivos de interés publico cuando lainiciacion, €
incremento o la generdizacion de la explotacion dd invento, o lamejorade las
condiciones en que td explotacion se rediza, sean de primordia importanciaparala
sdud publica o paraladefensanaciond.

Se congderara, aamismo, que existen motivos de interés publico cuando lafatade
explotacion o lainsuficienciaen cdidad o en cantidad de la explotacion redlizada
implique grave perjuicio parad desarrollo econdmico o tecnologico del pais.

3. El Red Decreto que disponga la concesidn de licencias obligatorias debera ser
acordado a propuesta de Minigterio de Industriay Energia. En los casos en quela
importancia de laexplotacion dd invento se relacione con lasalud publicao con la
defensa naciona, la propuesta debera formularse conjuntamente con € Ministro
competente en materia de sanidad o de defensa, respectivamente.

4. El Red Decreto que someta una patente a la concesion de licencias obligatorias por
su importancia parala defensa naciond podrareservar la posibilidad de soliciter tales
licencias a una o varias empresas determinadas.

5. Cuando € interés publico puede satisfacerse sin necesidad de generdizar la
explotacion dd invento, ni de encomendar esa explotacion a una persona distinta del
titular de la patente, & Rea Decreto podra disponer  sometimiento condiciond dela
patente ala concesidn de licencias obligatorias, autorizando d Ministro de Industriay
Energia para que otorgue d titular un plazo no superior aun afio parainiciar, aumentar



o mgorar laexplotacion dd invento en la medida necesaria para satisfacer € interés
publico. Enta caso, d Minigtro de Indudtriay Energia, unavez oido d titular dela
patente, podré concederle € plazo que estime oportuno o someter |a patente de forma
inmediata ala conceson de las licencias. Una vez transcurrido € plazo que, en su
caso, hubiere sdo fijado, d Ministro de Industriay Energia determinard s ha quedado
satisfecho d interés publico, y, S no fuera asi, sometera la patente ala concesion de
licencias obligatorias.

CAPITULO I

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LASLICENCIASOBLIGATORIAS

Articulo 91.

1. Antes de solicitar una licencia obligatoria, € interesado podra pedir la mediacion del
Registro de la Propiedad Industrid parala consecucién de unalicencia contractua
sobre lamisma patente.

2. Lasolicitud de mediacion previaestara sujetaa pago de unatasay debera contener:

a) Laidentificacion completa dd solicitante.

b) La patente ala que se refiere la solicitud, asi como la identificacion del
titular de lamisma

¢) Las circunstancias que concurran en € caso y que podrian justificar la
concesion de licencias obligatorias.

d) El anbito de lalicencia que se pretenda obtener y las razones en que se
apoye esa pretension.

€) Los datos que permiten juzgar sobre la posibilidad de que d solicitante
lleve a cabo una explotacion red y efectiva de la invencion patentaday de
gue ofrezcalas garantias que razonablemente pueda exigir € titular dela
patente para conceder unalicencia

3. A lasolicitud de mediacion deberan acompafiarse necesariamente:
a) Los documentos que justifiquen las alegaciones contenidas en ella.
b) El documento acreditativo de la condtitucion de unafianza, cuya cuantia
sefijarareglamentariamente y que servira pararesponder de los gastos de
procedimiento que sean imputables d solicitante.

¢) Una copialiteral dela solicitud y de los documentos presentados con €la.



Articulo 92.

1. Unavez presentada la solicitud de mediacion, € Registro de la Propiedad Industrid
resolvera sobre |la aceptacion de lamediacion en @ plazo improrrogable de un mes.

2. El Registro debera aceptar la mediacion cuando de la solicitud ddl interesado, con
los documentos que le acomparien, y de las indagaciones redizadas por € propio
Regigtro, resulten indicios razonables de que concurren circunstancias que podrian dar
lugar ala concesion de licencias obligatorias sobre la patente, de la solvenciadel
solicitante, y de que éste puede llegar a disponer de los medios necesarios parallevar a
cabo una explotacion seria de lainvencion patentada.

3. Bl Regigro notificara su resolucion d interesado y d titular de la patente, dando
smultaneamente tradado a este Ultimo de la copia de la solicitud de mediacion.

4. Contralaresolucién del Registro no podra interponerse recurso alguno.

Articulo 93.

1. S € Regigro delaPropiedad Industria aceptase la mediacion, lo notificara
inmediatamente alos interesados, invitandoles a entrar en negociaciones parala
concesion de unalicencia contractua con la participacion del Registro en cdidad de
mediador. Las negociaciones tendran una duracion de dos meses como maximo.

2. En su condiciéon de mediador, € Registro desarrollard unalabor activa tendente a
goroximar las posturas de los interesados y afecilitar € otorgamiento de unalicencia
contractud.

3. Dede que hubiere aceptado la mediacion y durante  mismo plazo establecido para
las negociaciones, € Registro redlizara las averiguaciones necesarias para conocer las
peculiaridades del caso y vaorar adecuadamente | as posturas mantenidas por los
interesados, investigando, en particular, S concurren las circunstancias que podrian
judtificar la concesidn de una licencia obligatoria. Estalabor de instruccidn tendra lugar
cuaquiera que sea la marcha de las negociaciones y aun cuando éstas hubieran
fracasado 0 no hubieran llegado ainiciarse.

4. Transcurridos dos meses desde que tuvo lugar la notificacion alas partes sobre la
aceptacion de lamediacion sin que se hubiera llegado a un acuerdo sobre la concesion
de lalicencia contractud, € Registro dar& por terminada su labor mediadoray de
ingruccion, notificandoselo asi alos interesados.

El plazo de dos meses podra prorrogarse por tiempo determinado a peticion conjunta
de ambas partes y sempre que € Registro considere que la prorroga puede servir de
una manera efectiva parallegar ala concesén delalicencia S @ Regigtro entiende
gue no existen posibilidades de llegar a un acuerdo, podra dar por terminada su
mediacién aunque no hubiera transcurrido totalmente € plazo fijado parala prorroga

5. Tanto antes como después de findizado, € expediente sobre la mediacion previa
s0lo podré ser consultado por las partes, que podran obtener a su costa reproducciones



de todala documentacion. Las partesy € persona del Registro que tenga acceso d
expediente deberan guardar secreto sobre su contenido.

Articulo 94.

1. Cuando, como consecuencia de las negociaciones redizadas con la mediacion del
Registro de la Propiedad Industrid, las partes hubieran acordado suscribir unalicencia
sobre |la patente, podrén solicitar que no se admitan solicitudes de licencias obligatorias
sobre dicha patente durante @ plazo necesario para que € licenciatario comience su
explotacion. En ninglin caso podra ese plazo ser superior a un afio.

2. Paraque @ Registro de la Propiedad Industrial pueda resolver favorablemente la
solicitud, deberan concurrir los Siguientes requisitos:

a) Que lalicencia pactada sea exclusvay que esa exclusividad no
contravenga lafindidad que se perseguiriad someter lapaenteala
concesion de licencias obligatorias.

b) Que los interesados justifiquen documentamerte que € licenciatario
dispone de los medios necesarios para explotar y que € plazo solicitado es
imprescindible para poner en marcha la explotacion.

¢) Que los interesados presten una garantia suficiente ajuicio del Registro
de laPropiedad Indudtria para hacer frente a las responsabilidades a que
hubiere lugar s la explotacidn dd invento no comenzaraen € plazo
dispuesto.

d) Que haya sdo abonada |a tasa legalmente establecida.

3. A lavigta de la documentacion presentada por los interesados y redlizedas las
averiguaciones y consultas que estime oportunas, € Registro de la Propiedad Industria
podra suspender la admision de solicitudes de licencias obligatorias sobre la patente en
cuestion durante un plazo determinado, Sempre que se cumplan |os requisitos
establecidos en € apartado anterior y sempre que se considere que, dadas las
circungtancias, existe unavoluntad seriade las partes de iniciar sin dilacion la
explotacion de invento patentado. La suspenson seinscribirden € Registro de
Patentes.

4. Los interesados deberédn justificar mensua mente la marcha de los trabgos dirigidos
ainiciar laexplotacion y € Registro de la Propiedad Industrid ordenaralaredizacion
de las ingpecciones que estime oportunas.

5. El Registro de la Propiedad Industria podra revocar la suspension de admision de
solicitudes de licencias obligatorias, § comprueba que incurrid en error grave a vaorar
las circungtancias que justificaron su resolucion o que los interesados no desarrollan
unaactividad seriay continuada dirigidaainiciar laexplotacion en lafecha prevista

6. En d caso de que d licenciatario no inicie la explotacion en lafecha previdga, €
Registro de la Propiedad Industrial impondra alos interesados una multa cuya cuantia



habra de ca cularse sobre @ importe que como promedio habria de pagar €
licenciatario d titular de la patente en concepto de regalia durante un tiempo de
gplicacion del contrato equivaente d que hubiere durado la suspension.

Articulo 95.

1. Después de un plazo de tres meses contado, bien desde la expiracion del plazo aque
e refiere @ articulo 83, bien desde la negativa dd Registro a asumir lamediacion
propuesta, bien desde la expiracion del plazo establecido paralamediacion, sn que se
hubiera conseguido € acuerdo entre las partes, € interesado podra solicitar del Registro
la concesion de unalicencia obligatoria sobre la patente.

2. Enlasolicitud de licencia obligatoria, que estara sujeta d pago de latasaque
legamente se establezca, d interesado sobre la base ddl contenido del expediente de
mediacion previa, s lahubiera, y de los documentos que aporte, debera concretar su
peticidn y exponer y acreditar las circunstancias que lajustifiquen, € interés en que se
funde, los medios con que cuente parallevar a cabo una explotacion red y efectiva de
lainvencion patentaday |as garantias que pueda ofrecer para d supuesto de que la
licenciale sea otorgada.

3. A lasolicitud deberan acompafiarse necesariamente;

a) Los documentos que acrediten las aegaciones contenidas en ela, y que no figuren
en d expediente de mediacion previa, s lahubiera.

b) El documento que acredite la condtitucion de una fianza, cuya cuantia se fijard
reglamentariamente con caracter genera y que servird para responder de los gastos de
procedimiento que le sean imputables.

¢) Unacopialiterd delasolicitud y de los documentos presentados.

Articulo 96.

1. Presentadala solicitud de licencia obligatoriay sempre que relina los requisitos
mencionados en d articulo anterior, € Registro iniciard e oportuno expediente,
incorporando ad mismo d expediente sobre mediacion previa, S lahubiera, y dard
tradado de la copia de la solicitud con los documentos que la acomparien d titular dela
patente, afin de que conteste en @ plazo maximo de un mes.

2. En € caso de que lasolicitud de licencia obligatoria se presente acompafiada de la
justificacion de que € Registro se negd a aceptar la mediacion previa, € plazo parala
contestacion ddl titular de la patente sera de dos meses.

3. La contestacion habra de tener en cuenta el contenido del expediente sobre la
mediacion previa, S lahubiera, y deberdir acompaliada de las pruebas que justifiquen
las degaciones redizadas en dlay que no figuren en aquel expediente. Deberd
acompaiarse copialiterd parasu tradado d solicitante.



4. En d caso de que se discutala suficiencia de la explotacion del invento patentado, €
titular de la patente deberdincluir en su contestacion los datos relaivos adicha
explotacion junto con las pruebas que acrediten la exactitud de los mismos.

Articulo 97.

1. Unavez recibida la contestacion del titular de la patente, € Registro daratradado de
lamismaalaotrapartey resolveraen d plazo improrrogable de un mes, concediendo
0 denegando la licencia obligatoria

2. S d titular de la patente no contestara dentro ddl plazo, € Registro procedera
inmediatamente ala concesion delalicencia

3. Laresolucion que otorgue lalicencia debera determinar € contenido de ésta. En
particular habra defijar d ambito de lalicencia, laregdia, la duracidn, las garantias de
deba prestar € licenciatario, d momento a partir dd cud deberdiniciar laexplotacion y
cuaesquiera otras clausulas que aseguren que explotara de una manera seriay efectiva
e invento patentado.

4. Laresolucion determinara | os gastos que hayan de ser sufragados por cada parte,
gue serdn los causados ainstancia suya. Los gastos comunes seran pagados por mitad.

Podran imponerse € pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare
gue ha actuado con temeridad o malafe.

5. Contralaresolucion del Registro podra interponerse @ recurso
contencioso-adminigtrativo. Lainterposicion del recurso no suspenderala gecucion del
acto impuesto, pero € Registro podra autorizar d licenciatario, previa peticién fundada
de éste, ademorar é comienzo de la explotacidn hasta que sea firme ladecison dela
licencia

Articulo 98.

1. Desde la presentacion de la solicitud de lalicencia obligatoriael Registro podra
redizar de oficio las actuaciones que sean pertinentes, que puedan ser de utilidad para
resolver sobre la conceson delalicencia

2. A peticion conjuntay debidamente judtificada dd solicitante de lalicenciay del
titular de la patente, € Registro podra suspender en cuaquier momento y por una sola
vez latramitacion dd expediente en € estado en que se hdle, por un plazo
determinado que no podra exceder de tres meses. Transcurrido € plazo de la
suspenson d Regidro lo notificara alas partes y se continuara la tramitacion del
procedimiento.



Articulo 99.

1. Los contratos de licencia pactados con lamediacion del Registro y que impliquen
directa o indirectamente pagos en divisas estaran sujetos a la autorizacion regulada en
la normativa sobre transferencia de tecnologia extranjera.

2. Todaresolucion del Registro de la Propiedad Industrid por la que se otorgue una
licencia obligatoria que implique directa o indirectamente pagos en divisas debera haber
sido favorablemente informada con carécter previo por € Grgano competente para
autorizar las licencias contractual es que supongan pagos de esa naturaeza.

3. Entre d Regigtro de la Propiedad Indugtrid y € 6rgano competente para autorizar
las licencias que impliquen pagos en divisas se establecerala coordinacion necesaria
paraunificar criteriosy smplificar los tramites, alos efectos delo establecido en €
presente articulo.

Articulo 100.
Cuando d titular de la patente no tenga domicilio legd ni resdencia habitua en Espafia,
las comunicaciones previstas en € presente Titulo deberdn ser notificadas d
representante, Agente de la Propiedad Industria, que en prevision de elo habra sido
previamente designado a estos efectos.
CAPITULO IV

REGIMEN DE LASLICENCIASOBLIGATORIAS
Articulo 101.
1. Laslicencias obligatorias no serén exclusvas.
2. Lalicenciallevara aparejada una remuneraci on adecuada segun las circunstancias
propias de cada caso, habida cuenta de laimportancia econémica dd invento.
Articulo 102.
1. Lasrelaciones que mantengan  titular de la patente'y € licenciatario, con motivo
de la concesion de unalicencia obligatoria, deberan ser presididas por € principio de
buenafe.
2. En caso de violacion de este principio, declarada por sentencia judicia, por parte del
titular de la patente, € licenciatario podra pedir d Registro que reduzca la regdiafijada

paralalicencia, en proporcién alaimportancia que tenga parala explotacion del
invento la obligacion incumplida



Articulo 103.

1. Lalicencia obligatoria comprendera las adiciones que tuvierala patente objeto dela
mismaen € momento de otorgarse lalicencia

2. Cuando, después ddl otorgamiento de la licencia obligatoria, se concedan nuevas
adiciones parala patente, que tengan por objeto la misma aplicacion industrid del
invento patentado a que serefiere lalicencia, € licenciatario podra pedir d Registro
queincduyaen lalicencialas nuevas adiciones. En d caso de que los interesados no
[leguen a un acuerdo con lamediacion previa dd Registro, sera éste quien fije laregdia
y demaés condiciones con arreglo alas cuades haya de tener lugar laampliacion de la
licencia

Articulo 104.

1. Paraque la cesion de unalicencia obligetoria sea vdida, serd preciso que lalicencia
se transmita junto con laempresa o parte de la empresa que la explote y que la ceson
sea expresamente anotada por € Registro de la Propiedad Industrial. Tratdndose de
licencias por dependencia de patentes sera preciso, ademés, que lalicencia se trangmita
junto con la patente dependiente.

2. Seranula, en todo caso, la concesidn de sublicencias por parte del titular de una
licencia obligatoria

Articulo 105.

1. Tanto d licenciatario como d titular de la patente podran solicitar del Registro la
modificacion de laregdia u otras condiciones de lalicencia obligatoria cuando existan
nuevos hechos que judtifiquen € cambio y, en epecid, cuando d titular de la patente
otorgue, con posterioridad alalicencia obligatoria, licencias contractuales en
condiciones injustificadamente mas favorables alas de aquéla

2. S d licenciatario incumpliera grave o reiteradamente algunas de |as obligaciones que
le corresponden en virtud de la licencia obligatoria, € Registro de la Propiedad
Industrid, de oficio 0 aingtancia de parte interesada, podra cancdar lalicencia

Articulo 106.

En cuanto no se oponga especidmente alo dispuesto en d presente titulo, seran de
gplicacion alas licencias obligatorias las normeas establecidas para las licencias
contractuales en € titulo VI1II, capitulo 11, de lapresente Ley.



CAPITULOV

PROMOCION DE LA SOLICITUD DE LICENCIASOBLIGATORIAS

Articulo 107.

1. Bl Registro de la Propiedad Industrid llevara a cabo unalabor sstemética para
promover de forma efectivala solicitud de licencias sobre las patentes sujetas ala
concesion de licencias obligatorias. En todo caso, € Registro de la Propiedad Industrid
publicara periodicamente las patentes que se encuentren en dicha situacion.

2. El Gobierno podré establecer incentivos crediticios y de cuaquier otra indole para
edimular alas empresas a solicitar licencias sobre determinadas patentes sujetas ala
concesion de licencias obligatorias por motivos de interés publico, cuando la
importancia de la explotacion en Espafia de las invenciones patentadas asi 1o justifique.



TITULO X

Adiciones a las patentes

Articulo 108.

1. El titular de una patente en vigor podra proteger las invenciones que perfeccionen o
desarrollen lainvencion objeto de aguélla, solicitando adiciones a la patente Sempre
que seintegren con € objeto de la patente principd en una misma unidad inventiva

2. También podran pedirse adiciones para una solicitud de patente, pero esas adiciones
no podran ser otorgadas hasta que la patente hubiera sido concedida.

3. No sera preciso que € objeto de la adicion implique una actividad inventiva frente d
objeto de la patente principdl.

Articulo 109.

1. Las adiciones tendran lafecha de prioridad que corresponda a sus respectivas
solicitudes, su duracién seralamismaque le quede ala patente, y no etaran sujetas d
pago de anudidades.

2. Las adiciones se consideraran parte integrante de la patente principal, savo para
aguellos efectos en que la presente Ley dispongalo contrario.

Articulo 110.

1. Una solicitud de adicidn podra convertirse en solicitud de patente a peticion del
solicitante en cudquier momento de la tramitacion, asi como dentro de |os tres meses
sgguientes alafecha en que € Registro de la Propiedad Indudtrid le hubiere
comunicado laimprocedencia de tramitar la solicitud de adicidn por carecer su objeto
de la necesaria vinculacion con lainvencion protegida por la patente principd.

2. Las adiciones ya concedidas podran convertirse en patentes independientes a
peticion de su titular Sempre que éte renuncie ala patente principal.

3. Solicitadala conversion en patente de una de las adiciones, serd posible conservar
|as adiciones posteriores como tales adiciones ala patente que se solicita, Sempre que
se mantengala necesaria unidad del objeto.

4. Las patentes independientes que resulten de la conversion de las adiciones estaran
sujetas a pago de las correspondientes anudidades y su duracion serdlamismaquela
gue corresponderia a la patente principal.



Articulo 111.

Sdvo disposicion expresaen contrario y en todo aquello que no seaincompatible con
lanaturdeza de las adiciones, se aplicaran a éstas las normas establecidas en la
presente Ley paralas patentes de invencion.



TITULO XI
Nulidad y caducidad de las patentes
CAPITULO|
NULIDAD
Articulo 112.
1. Se declararala nulidad de la patente:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente,
alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en € Titulo |1 dela
presente Ley.

b) Cuando no describa lainvencidn de forma suficientemente claray
completa para que pueda g ecutarla un experto sobre la materia.

¢) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal
como fue presentada, 0 en @ caso de que la patente hubiere sido concedida
COmo consecuencia de una solicitud divisionaria 0 como consecuencia de
una solicitud presentada en base alo dispuesto en € articulo 11, cuando €
objeto de la patente exceda del contenido de lasolicitud inicid tal como ésta
fue presentada.

d) Cuando € titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a
lo dispuesto en € articulo 10, apartado 1.

2. Si las causas de nulidad solo afectan a una parte de la patente, se declararala
nulidad parcid mediante la anulacion de la o las reivindicaciones afectadas por
aquéllas. No podra declararse lanulidad parcid de unareivindicacion.

3. Cuando lanulidad sea parcid, la patente seguird en vigor con referenciaalas
reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, Sempre que pueda condtituir € objeto
de una patente independiente.

Articulo 113.

1. Podran solicitar ladeclaracion de nulidad quienes se consideren perjudicados, asi
como la Adminigtracién Plblica. ESto no obstante, en € caso previsto en € gpartado 1,
letrad), dd articulo anterior sblo podré solicitar la declaracion de nulidad la persona
legitimada para obtener la patente.

2. Laaccion de nulidad podra gercitarse durante todalavida lega de la patentey
durante los cinco afios siguientes ala caducidad de ésta.

3. Laaccion se dirigird sempre contra quien seatitular registral de la patenteen
momento de lainterposicion de lademanda, y ésta debera ser notificada atodas las



personas titulares de derechos sobre |a patente debidamente inscritos en € Registro con
el fin de que puedan personarse e intervenir en € proceso.

4. No podra demandarse ante la jurisdiccion civil lanulidad de una patente, invocando
lamisma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto a
fondo de la cuestidn, en sentencia dictada en la via contencioso-adminigtrativa

Articulo 114.

1. Ladeclaracion de nulidad implica que |la patente no fue nunca vaida,
consderandose que ni la patente ni la solicitud que la origind han tenido nuncalos
efectos previstos en d titulo VI de la presente Ley, en lamedida en que hubiere sido
declaradala nulidad.

2. Sin perjuicio de laindemnizacion de dafios y perjuicios a que hubiere lugar cuando
e titular de la patente, hubiera actuado de malafe, d efecto retroactivo de lanulidad
no afectara

a) A las resoluciones sobre violacion de la patente que hubieran adquirido
fuerza de cosa juzgaday hubieran sdo gecutadas con anterioridad ala
declaracion de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaracion de nulidad, en la

medida en que hubieran sdo gecutados con anterioridad ala misma. Esto

no obstante, por razones de equidad y en lamedida que lo justifiquen las

circunstancias, sera posible reclamar la restitucion de sumas pagadas en

virtud del contrato.
3. Unavez firme, la declaracion de nulidad de |a patente tendré fuerza de cosa juzgada
frente atodos.
Articulo 115.
Ladeclaracién de nulidad de una patente no determina por si solalaanulacion delas
adiciones adla, sempre que se olicite la converson de éstas en patentes
independientes dentro de los tres meses sguientes a la natificacion de la declaracion de
nulidad.
CAPITULOIII

CADUCIDAD

Articulo 116.
1. Las patentes caducan:

a) Por laexpiracion del plazo parae que hubieren sido concedidas.



b) Por renunciadd titular.

c) Por fata de pago en tiempo oportuno de una anudidad y, en su caso, de
la sobretasa correspondiente.

d) S lainvencion no es explotada en los dos afios Siguientes ala concesion
de laprimeralicencia obligatoria.

€) Por incumplimiento de la obligacion de explotar previtaen d titulo IX,
capitulo primero, cuando € titular de la patente no pueda beneficiarse de las
disposiciones del Convenio de laUnion de Paris y resida habituamente o
tenga su establecimiento industrid o comercid en un pais cuyalegidacion
admitala adopcion de una medida smilar. En este caso no seran gplicables
las digposiciones rdlativas d otorgamiento de licencias contenidas en € titulo
VIII, capitulo 111, y en d titulo IX, capitulosll, 1y V.

2. Sin perjuicio de su declaracion por € Registro de la Propiedad Industria y su
publicacion en d "Boletin Oficid de la Propiedad Industrid”, la caducidad de una
patente incorpora el objeto patentado a dominio publico desde & momento en que se
produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar adlla, savo en la parte en que ee
mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente.

3. Enlos supuestos de falta de pago de una anuaidad, se entiende que laomision que
dalugar ala caducidad se produce d comienzo del afio de lavida de |a patente para €
cuad no hubiere sdo abonada la anuaidad.

4. En € supuesto del nimero 1, letra d), la caducidad seré declarada previa instruccion
por & Registro de la Propiedad Industrial del correspondiente expediente
adminigretivo.

Articulo 117.

1. La patente cuya caducidad se hubiere producido por lafalta de pago de una
anudidad podra ser rehabilitada cuando d titular justifique que la fdta de pago fue
debida a una causa de fuerza mayor.

2. Laaegacion sobre lafuerza mayor sblo podra presentarse dentro de los seis meses
siguientes ala publicacion de la caducidad en € "Boletin Oficid de la Propiedad
Industrid™ y debera ser publicada en dicho Boletin para que en € plazo de un mes
cuaquier interesado pueda formular observaciones sobre lamisma.

3. Larehabilitacion seré acordada, en su caso, por € Registro de la Propiedad
Industrial, sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la Situacion de
caducidad. El reconocimiento y alcance de tales derechos correspondera alos
Tribunaes ordinarios.

4. Para que larehabilitacion sea efectiva, d titular de la patente debera abonar |a
anudidad impagaday |a sobretasa correspondiente.



Articulo 118.

1. El titular podrarenunciar atodala patente o auna o varias reivindicaciones de la
misma

2. Cuando larenuncia sea parcid, la patente seguira en vigor con referenciaalas
reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, Sempre que puedan congtituir €
objeto de una patente independiente y que la renuncia no suponga laampliacién del
objeto de |la patente.

3. Larenuncia debera notificarse por escrito d Registro de la Propiedad Industria y se
consderara que hatenido lugar en d momento de su inscripcion en € Registro de
Patentes.

4. No podra admitirse larenuncia dd titular de una patente sobre la que existan
derechos redles o licencias inscritos en € Registro de Patentes sin que conste €
consentimiento de lostitulares de |os derechos inscritos.

5. Tampoco podra admitirse la renuncia a una patente cuyatitularidad hubiese Sdo
reivindicada por un tercero sin € consentimiento de éste.



TITULO XII
Patentes secr etas
Articulo 119.

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendré en secreto durante los
dos meses sguientes ala fecha de su presentacion, sdvo que € Registro dela
Propiedad Industria autorice su divulgacion con anterioridad.

2. Antes de quefindice & plazo mencionado en € gpartado anterior, € Registro dela
Propiedad Industrid debera prorrogarlo hasta cinco meses, contados desde la
presentacion de la solicitud, cuando estime que la invencion objeto de la misma puede
ser deinterés paraladefensa naciond. El Regigtro notificarala prorrogaa solicitantey
pondrainmediatamente a disposicion del Minigterio de Defensa copia de la solicitud de
|a patente presentada.

3. A los efectos mencionados en |os dos apartados anteriores, se establecerala
necesaria coordinacion entre e Ministerio de Defensay € Registro de la Propiedad
Industria para determinar cuando unainvencion puede ser de interés parala defensa
naciona. El Minigterio de Defensa podra asmismo conocer bgjo régimen de secreto
todas las solicitudes presentadas.

4. Cuando d interés de la defensa naciond asi |0 exija, d Ministerio de Defensa
requerirda Registro de la Propiedad Indudtrid para que antes de que findice € plazo
de cinco meses establecido en € gpartado anterior decrete la tramitacion secreta de la
solicitud de patente y haga la correspondiente notificacion d solicitante.

5. Mientras la solicitud de patente o |a patente estén sometidas d régimen de secreto, €
solicitante o d titular deberdn abstenerse de cuaquier actuacion que pueda permitir €
conocimiento de lainvencidn por personas no autorizadas.

6. El Minigterio de Defensa, apeticion dd titular, podra autorizar actos encaminados a
laexplotacion total o parcial del objeto de lasolicitud o de la patente, sefidando las
condiciones a que estaran sometidos dichos actos.

Articulo 120.

1. La patente cuya concesion se hubiera tramitado en secreto seinscribirden un
registro secreto y se mantendra en ese mismo régimen durante un afio a partir dela
fecha de su concesion. La prolongacion de ese plazo deberd hacerse anuamente,
haciendo la correspondiente notificacion d titular de la patente.

2. Larenovacion anua de la clasificacion como secreto no sera precisa en tiempo de
guerra hasta un afio después del cese de las hogtilidades.

3. Bl Regigtro de la Propiedad Industrid, previo informe favorable dd Ministerio de
Defensg, podra levantar en cua quier momento € secreto impuesto sobre una solicitud
0 sobre una patente determinada.



Articulo 121.
1. Las patentes secretas no estaran sujetas a pago de anualidades.

2. El titular de una patente podra reclamar a Estado una compensacion por d tiempo
en que aguélla se mantuvo secreta. Esta compensacion, que podra ser reclamada por
cada afio transcurrido, sera acordada entre las partes. Si no no sellegaraa un acuerdo,
la compensacion sefijard judicidmente, teniendo en cuentalaimportanciade la
invenciony € beneficio que € titular hubiera podido obtener de lalibre explotacion de
lamisma

3. Si lainvencién objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpao
negligencia de su titular, éste perderd @ derecho ala compensacion.

Articulo 122.

1. A los efectos de lo dispuesto en los articulos anteriores, cuando se trate de
invenciones redlizadas en Espafia, no podra solicitarse patente en ninguin pais
extranjero antes de transcurridos dos meses desde que se solicité la patente ante €
Registro espariol de la Propiedad Industrial, a menos que se hubiera hecho con expresa
autorizacion de éste. Dicha autorizacion no podra concederse en ninglin caso para
aquellas invenciones que interesen a la defensa naciona, salvo autorizacion expresa del
Minigerio de Defensa

2. Cuando € inventor resida habituamente en Espafia, se presume, salvo pruebaen
contrario, que lainvencion se redizo en territorio espafiol.



TITULO Xl

Jurisdiccion y normas procesales
CAPITULO|

DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 123.

El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuenciadel gercicio
de acciones, de cuaquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicacion de los
preceptos de la presente Ley, corresponde alos érganos de la Jurisdiccion ordinaria

Articulo 124.

1. Savo pacto en contrario, € concesionario de unalicencia exclusva podra gercitar
en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen d titular
de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podré gercitarlas €
concesionario de un licenciano exclusva

2. El licenciatario, que conforme alo dispuesto en € gpartado anterior, no eté
legitimado para gercitar las acciones por violacion de la patente, podra requerir
notarialmente d titular de la misma para que entable la accion judicia correspondiente.
S d titular s2 negara 0 no gercitarala oportuna accion dentro de un plazo de tres
meses, podrad licenciatario entablarla en su propio nombre, acompafiando €
requerimiento efectuado. Con anterioridad a transcurso del plazo mencionado €
licenciatario podra pedir d Juez |a adopcién de medidas cautelares urgentes cuando
justifique la necesidad de las mismas para evitar un dafio importante, con presentacion
de referido requerimiento.

3. El licenciatario que gercite una accion en virtud de lo dispuesto en dguno delos
apartados anteriores debera notificarselo d titular de la patente, € cud podra
personarse e intervenir en € procedimiento.

Articulo 125.

1. Todos loslitigios civiles que puedan surgir a amparo de la presente Ley se
tramitaran por € procedimiento ordinario de menor cuantia.

2. Sera competente @ Juez de Primera Ingtancia de la ciudad sede del Tribuna
Superior de Judticia de la Comunidad Auténoma correspondiente a domicilio del
demandado, pudiendo ser designado uno con carécter permanente, donde hubiere
varios, por € organo judicia competente.

3. Las resoluciones de los Jueces de Primera Instancia seran apelables ante la
Audiencia Provincid de su sede, y las dictadas por ésta podran recurrirse en casacion
con sujeccion, en ambos casos alo dispuesto sobre esta materia por la Ley de



Enjuicamiento Civil.

4. LaLey de Enjuiciamiento Civil se aplicara en todo lo no previsto en este titulo.

Articulo 126.

La personafrente ala que se gercite una accion por violacion de los derechos
derivados de una patente podra alegar, en toda clase de procedimientos, por viade
reconvencion o por via de excepcidn, lanulidad total o parcid de la patente del actor,
de conformidad con las normas del Derecho procesal comun. A tales efectos, setendra
en cuentalo dispuesto en € articulo 113.

Articulo 127.

1. Cudquier interesado podra gercitar unaaccion contrad titular de una patente, para
que & Juez competente declare que una actuacion determinada no congtituya una
violacion de esa patente.

2. El interesado, con caracter previo ala presentacion de lademanda, requerira
notaridmente d titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre
lamismay laexplotacion industrid que € requirente lleve a cabo sobre territorio
espaniol o frente alos preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos.
Transcurrido un mes desde lafecha dd requerimiento sin que d titular de la patente se
hubiera pronunciado o cuando € requirente no esté conforme con la respuesta, podra
gercitar laaccion previstaen € gpartado anterior.

3. No podra gercitar la accién mencionada en € apartado 1 quien hubiere sido
demandado por laviolacion de la patente de que se trate.

4. S d demandante prueba que la actuacion a que se refiere su demanda no congtituye
unaviolacion de la patente, € Juez harala declaracion requerida

5. La demanda deberd ser notificada a todas | as personas titulares de derechos sobre la
patente debidamente inscritos en € Registro, con d fin de que puedan personarse e
intervenir en € proceso. Esto no obstante, no podran personarse en autos los
licenciatarios contractuales cuando asi 1o disponga su contrato de licencia.

6. Laaccion aque serefiere @ presente articulo podra ser gercitada junto con la
accion paraque se declare lanulidad de la patente.

Articulo 128.

1. En d caso de que la patente seaimpugnada, € Juez acordard pasar los autos a
Registro de la Propiedad Industrid para que informe en € plazo de treinta dias.
Recibido € informe o transcurrido dicho plazo, d Juez levantarala suspensiony darda
los autos € tramite correspondiente.



2. Cuando se gercitara una accion distintade la previstaen € gpartado 1. € Juez
podrarequerir  informe del Registro de la Propiedad Indudtrid en laforma previsa
en e parrafo anterior. También podra pedir a este Organismo la designacion de dguno
de sus expertos para que le presten su asesoramiento. Tanto € Registro dela
Propiedad Industrial como sus expertos tendran la consideracion de peritos paralos
procedimientos en materia de patentes.

CAPITULO I

DILIGENCIAS DE COMPROBACION DE HECHOS

Articulo 129.

1. La persona legitimada para g ercitar las acciones derivadas de la patente podra pedir
a Juez que con carécter urgente acuerde la préactica de diligencias parala
comprobacion de hechos que puedan condtituir violacion del derecho exclusvo
otorgado por la patente.

2. Antes de resolver sobre la peticion formulada, € Juez podrarequerir losinformesy
ordenar las investigaciones que estime oportunas.

3. Solamente podra acordarse la préctica de las diligencias cuando, dadas las
circungtancias del caso, sea presumible laviolacion de la patente y no sea posible
comprobar laredidad de lamismasin recurrir alas diligencias solicitadas.

4. Al acordar, en su caso, la préctica de las diligencias 0licitadas, € Juez fijarala
caucion que deberd prestar @ peticionario para responder de los dafios y perjuicios que
eventua mente puedan ocasionarse.

5. S d Juez no consderara suficientemente fundada la pretensién, la denegara por
medio de auto que serd apelable en ambos efectos.

Articulo 130.

1. Enladiligencia de comprobacion € Juez, con intervencion ddl perito o peritos que a
tal efecto haya designado, y oidas las manifestaciones de la persona con quien se
entienda ladiligencia, determinara g las maquinas, digpostivos o ingtaaciones
inspeccionados pueden servir parallevar a cabo laviolacion degada de la patente.

2. Cuando € Juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén
dgrviendo parallevar a cabo laviolacion de la patente, dara por terminadaladiligencia,
ordenara que se forme una pieza separada en la que se incluiran las actuaciones, que se
mantendra secreta, y notificara a peticionario que no procede darle a conocer €
resultado de las diligencias redizadas.

3. Enlos demas casos, d Juez, con intervencion dd perito o peritos designados a
efecto, efectuara una detallada descripcidn de las méquinas, dispositivos,



procedimientos o ingtalaciones mediante la utilizacion de los cudes selleve
presumiblemente a cabo la violacién degada

4. En todo caso cuidara € Juez de que la diligencia de comprobacion no sirva como
medio paraviolar secretos industriales o pararedizar actos que congtituyan
competenciadeded.

5. Contraladecison dd Juez sobre € resultado de la diligencia practicada no se dara
recurso alguno.

Articulo 131.

1. De las diligencias de comprobacion redlizadas no podran expedirse otras
certificaciones ni copias que ladestinada ala parte afectaday la precisa paraque €
solicitante de las mismasiinicie la correspondiente accion judicia. El solicitante sdlo
podra utilizar esta documentacion para plantear dicha accion, con prohibicion de
divulgarla o comunicarla aterceros.

2. S en d plazo de dos meses a partir de lafecha de la practica de las diligencias de
comprobacion no se hubiere presentado la correspondiente demanda gercitando la
accion judicid, quedaran aguéllas sin efecto y no podran ser utilizados en ninguna otra
accion judicid.

Articulo 132. La parte afectada por las diligencias de comprobacion podra reclamar en
todo caso, de quien la hubiere solicitado, los gastos y dafios que se le hubieren
ocasionado, incluido € lucro cesante, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
general por dafios y perjuicios en que pudiera haber incurrido d solicitante de las
medidas en |os casos que adlo hubiere lugar.

CAPITULO I

MEDIDAS CAUTELARES

Articulo 133.

1. Quien gercite 0 vayaagercitar unaaccion de las previstas en la presente Ley podra
solicitar dd Organo judicia que haya de entender de la misma la adopcion de medidas
cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, Sempre que justifique la
explotacion de |la patente objeto de la accion en los términos ddl articulo 83 de la
presente Ley 0 que hainiciado unos preparativos serios 'y efectivos atales efectos.

2. Las medidas cautelares podran solicitarse previamente alainterposicion de la
demanda, conjuntamente con lamisma o con pogterioridad a €lla, tramitandose, en
todo caso, en pieza separada.



Articulo 134.

Se podran adoptar como medidas cautelares las que aseguren
debidamente la completa efectividad del eventud fallo que en su diarecaiga, y en
epecid las dguientes:

12 Lacesacion delos actos que violen € derecho del peticionario.

22 Laretenciony depdsito de los objetos producidos o importados con
violacion de su derecho, y de los medios exclusvamente destinados atdl
produccion o alaredizacion del procedimiento patentado.

3.2 Hl afianzamiento de laeventud indemnizacion de dafios y perjuicios.

4.2 | as anotaciones registrales que procedan.

Articulo 135.

1. Lasolicitud de medidas cautelares se formulard por escrito. En este escrito, €
peticionario concretara las medidas que solicite, en relacion con los actos de que se
trate, y propondralas pruebas que estime convenientes, acompafiando la de carécter
documentd.

2. El Juez, en € término de cinco dias, alavista de las manifestaciones y documentos
aportados por las partes, podré acordar la préctica de aquellas diligencias y pruebas que
estime convenientes con € fin de formar criterio sobre la procedencia de las medidas
cautelares solicitadas.

3. Lagecucion o préctica de las pruebas o diligencias acordadas se efectuard, en su
caso, en € plazo improrrogable de veinte dias.

4. No seran recurribles las decisiones del Juez admitiendo o denegando la précticade
pruebas.

5. Dentro de los sais dias siguientes a la resolucion mencionada en € apartado 2, o ala
findizacion del periodo parala préctica de las pruebas o diligencias acordadas, en su
caso, se celebrard una comparecencia con las partes.

Articulo 136.

1. Bl Juez dictard auto resolviendo sobre la peticion de medidas cautdares y sobre las
costas de lo actuado dentro de los seis dias Sguientes ala celebracion de la
comparecencia establecida en € articulo anterior.

2. Laresolucion que recaiga sobre la peticion de las medidas cautelares no prejuzgara
en absoluto la que pueda dictarse en virtud de la accidon que se gerciteen €
procedimiento de fondo correspondiente.



3. No procederala adopcién de medidas cautelares cuando resultare que € demandado
esta amparado por un derecho fundado en una utilizacion anterior segin € articulo 54.

Articulo 137.

1. Al acordar, en su caso, las medidas cautdlares solicitadas, d Juez fijarala caucion
gue debera prestar € peticionario para responder de los dafios y perjuicios que
eventua mente puedan ocasionarse.

2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones parala actividad
industria 0 comercid del demandado, € Juez sefidarg, a tiempo de acordarlas, €
importe de lafianza mediante la prestacion de la cua dicho demandado podra sugtituir
en cuaquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.

3. Entodo caso, las fianzas que con carécter principa o sugtitutorio se decreten para €
demandado, se fijardn sSiempre en un tanto por periodo de tiempo que transcurra,
cuando las mismas deriven de unos actos de explotacion industrid o comercid que
puedan tener continuidad indefinida.

4. Lafianza podra congtir en un ava bancario. No se admitiran las fianzas
personales.

5. Paralafijacion del importe de las fianzas € Juez debera oir a ambas partes.

Articulo 138.

1. S lasentencia de primeraingtanciadictadaen € procedimiento civil de fondo
estableciera pronunciamientos condenatorios para guna de las partes y fuera objeto
de apelacion, se daré cuenta del recurso ala parte apelada para que ésta pueda, dentro
dd plazo de tres dias, exigir ddl Juez la adopcion de las correspondientes medidas
cautelares o la prestacion de la oportuna fianza sudtitutoria, tendentes a aseguramiento
delaefectividad ddl fallo recaido, Ssempre que estas medidas no se hubieren adoptado
previamente o fueren insuficientes.

2. El Juez de ingtancia mantendra la competencia para tramitar y resolver o pertinente
sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de laadmision de la
agpeaciony ladevacion de los autos principdes d Tribunal a que corresponda conocer
de los recursos de apelacion.

Articulo 139.
1. En € caso de formularse la peticion de medidas cautel ares antes de gjercitarse la
accion principal, S éstano se gercitadentro del plazo de los dos meses siguientes d

auto que acuerden aguéllas, quedardn las mismas sin efecto en su totdidad.

2. En € supuesto previsto en @ gpartado anterior, € Juez, d decretar d levantamiento
de las medidas cautelares, fijard € importe de los dafios y perjuicios que habran de



abonarse al demandado con cargo ala caucion prestada por € demandante. Cuando el
importe de la caucion no fuera suficiente para hacer frente alaindemnizacion por
dafiosy perjuicios, € demandado podré gercitar la correspondiente accion de
responsabilidad parareclamar € importe restante.

3. Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedaran sempre sin
efecto, s la sentencia dictada en primeraingtancia no fuere favorable alos pedimentos
parae aseguramiento de cuya efectividad hubieren sdo aquellas medidas solicitadas, o
Se revocara la sentencia de primeraingtancia, en @ supuesto de que ésta hubierasido
favorable alos referidos pedimentos.

CAPITULO IV

CONCILIACION EN MATERIA DE INVENCIONES LABORALES

Articulo 140.

Antes deiniciar accion judicid aguna basadaen lagplicacion delas

normas de Titulo IV de esta L ey, rdativo alasinvenciones laboraes, lacuestion
discutida debera ser sometida a un acto de conciliacion ante € Registro de la Propiedad
Indudtrid.

Articulo 141.

1. A los efectos del acto de conciliacion mencionado en € articulo anterior, se
congtituira una Comision presidida por un experto del Registro de la Propiedad
Industrid designado por € Director de dicho Organismo y formada por un experto
designado por los trabgjadores de laempresa ala que pertenezca e inventor y otro
experto designado por € empresario.

2. Enlos casos en que d inventor sea una personad servicio de cudquierade las
Administraciones Publicas, la Comison de conciliacion estara presidida por un experto
del Registro de la Propiedad Industria designado por € Director de dicho Organismoy
formaran parte de la misma los miembros designados en la forma que se establezca por
Red Decreto dentro del marco de lalegidacion de funcionarios.

Articulo 142.

1. Una propuesta de acuerdo debera dictarse por la Comisidn de conciliacion en un
plazo maximo de dos meses desde que € acto de conciliacion se solicitd y las partes
deberan manifestarse en d plazo méximo de quince dias S estadn 0 no conformes con
dicha propuesta. En caso de silencio se entendera que existe conformidad.

2. Ninguin Juez admitira una demanda sobre derechos dimanantes dd Titulo IV dela
presente Ley que no vaya acompaiiada de una certificacion del Director del Registro
de laPropiedad Industrid en que se haga congtar la no conformidad de alguna de las
partes con la propuesta de acuerdo prevista en los articul os anteriores.



3. Losaticulos 460 y 480 de laLey de Enjuiciamiento civil serdn de aplicacion
supletoria en lo que sea pertinente.



TITULO X1V
M odelos de utilidad
Articulo 143.

1. Serén protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en €
presente titulo, las invenciones que, Sendo nuevas e implicando una actividad
inventiva, consisten en dar a un objeto una configuracion, estructura o congtitucion de
la que resulte dguna ventgja précticamente apreciable para su uso o fabricacion.

2. En particular, podran protegerse como modelos de utilidad los utensilios,
instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que relinan
los requisitos enunciados en e gpartado anterior.

3. No podrén ser protegidas como mode os de utilidad |as invenciones de
procedimiento y |as variedades vegeta es que puedan acogerse alalLey 12/1975, de 12
de marzo, sobre Proteccion de Obtenciones Vegetales.

Articulo 144.

1. El derecho ala proteccion de modelos de utilidad pertenece d inventor o asu
causahabiente y es transmisible por todos |os medios que @ derecho reconoce.

2. Ser& de gplicacion ala proteccidon de modelo de utilidad lo dispuesto en los
gpartados 2 a4 dd articulo 10.

Articulo 145.

1. El estado de latécnica con referenciaa cud debe juzgarse lanovedad y la actividad
inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, esta congtituido por
todo aquello que antes de |a fecha de presentacion de la solicitud de proteccién como
modelo ha sido divulgado en Espafia, por una descripcion escritau oral, por una
utilizacidn o por cuaquier otro medio.

2. Se entiende iguamente comprendido en & estado de latécnicae contenido de las
solicitudes espaiiol as de patentes 0 de modelos de utilidad tal como hubieren sido
originariamente presentadas, cuya fecha de presentacion sea anterior alafecha que se
mencionaen € gpartado precedente y que hubieren sido publicadas en agudllafecha o
en otra posterior.

Articulo 146.

1. Para su proteccion como modelo de utilidad, se considera que unainvencion implica
una actividad inventiva s no resultadel estado de la técnica de una manera muy
evidente para un experto en lamateria.



2. S d estado de |a técnica comprende documentos de los mencionados en € articulo
145, apartado 2, no serén tomados en consideracion para decidir sobre laexistenciade
laactividad inventiva

Articulo 147.

1. Paralaobtencion de un certificado de proteccion de model o de utilidad debera
presentarse una solicitud que habra de contener la documentacién a que hace
referenciad articulo 21. No sera necesario que comprenda un resumen de lainvencion
gue congtituya su objeto.

2. En laingtancia de solicitud de proteccion de un modelo de utilidad debera
manifestarse que es éstala modalidad de proteccion que se solicita

Articulo 148.

1. Unavez admitida a tramite la solicitud, redlizada segin lo dispuesto en € articulo 30
de lapresente Ley, € Registro examinara s retine los requisitos formales establecidos
end articulo anterior y en d Titulo V, capitulo |, y verificardigudmente s su objeto
es susceptible de proteccién como modelo de utilidad, conforme alo dispuesto en €
presente titulo.

El Regigtro no examinarani lanovedad, ni laactividad inventivani lasuficienciade la
descripcion, ni exigirad informe sobre @ estado de latécnica, previsto paralas
patentes de invencion.

2. S como resultado del examen gpareciera que la solicitud presenta defectos de forma
0 que su objeto no es susceptible de proteccion como modelo de utilidad, se declarara
lasuspension del expedientey se otorgara d solicitante € plazo reglamentariamente
establecido para que subsane, en su caso, |os defectos que le hubieran sido sefidadosy
paraformular |as alegaciones que estime pertinentes. Para subsanar |os defectos
gpuntados, € solicitante podra modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

3. El Registro, alavigta de las aegaciones formuladas por € solicitante, dictard una
resolucion razonada dentro del plazo que se determine reglamentariamente sobre la
denegacion de la solicitud o la continuacion de procedimiento. Denegarala solicitud
cuando considere que su objeto no es susceptible de proteccion como modelo de
utilidad o cuando considere que subsisten en aquéla defectos que no hubieren sido
debidamente subsanados.

4. Cuando del examen del Registro no resulten defectos que impidan laconcesion o
cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, € Registro notificarad
interesado la resolucion favorable ala continuacion del procedimiento y procederaa
poner adisposicion dd publico la solicitud de proteccion dd modelo de utilidad,
haciendo € correspondiente anuncio en € "Boletin Oficid de la Propiedad Industrid”,
end cud seincluiran las reivindicaciones dd modeo solicitado y una reproduccion de
los dibujos.



Articulo 149.

1. Enlos dos meses siguientes ala publicacion de la solicitud, cudquier persona con
interés legitimo podra oponerse ala proteccidn solicitada para e modelo de utilidad,
adegando lafdta de cudquiera de los requisitos exigidos para esa concesion, incluso la
fata de novedad o de actividad inventiva o lainsuficiencia de la descripcion.

2. No podra degarse, sn embargo, lafata de legitimacion del solicitante para pedir la
proteccidn del modelo de utilidad, la cua debera hacerse vaer ante los Tribundes
ordinarios.

3. El escrito de oposicidn deberair acompafiado de los correspondientes documentos
probatorios.

4. Unavez findizado d plazo parala presentacion de oposiciones, € Registro dara
tradado a solicitante de las oposiciones presentadas.

5. Cuando no se hubieren presentado oposiciones, € Registro procedera a conceder la
proteccién del modelo de utilidad.

6. S se hubieran presentado oposiciones, € solicitante dispondra de un plazo que se
establecera reglamentariamente para subsanar 1os defectos formalesimputados ala
solicitud, paramodificar las reivindicaciones, S asi 10 estima oportuno, y para contestar
formulando las degaciones que estime pertinentes.

7. Dentro del mes siguiente alafinaizacion dd plazo establecido para la contestacion
del solicitante, & Registro dictara una resol ucion razonada sobre la concesion o no de
la proteccion.

8. Cuando laresolucion declare lafata de cudquiera de los requisitos exigidos parala
concesion de la proteccion como modelo de utilidad, que hubiere sdo degada en agun
escrito de oposicion, € Registro otorgara a solicitante un nuevo plazo, que se
determinara reglamentariamente para que subsane € defecto o formule las aegaciones
gue estime pertinentes.

9. Pogteriormente, € Registro resolvera con caracter definitivo sobre la proteccion
solicitada

Articulo 150.

1. Serd aplicable ala concesidn de proteccion paralos modelos de utilidad o dispuesto
en d articulo 37, en todo aquello que no contradiga lo establecido en € presente
Titulo.

2. Paralos modelos de utilidad no se editardn los folletos a que hace referenciad
articulo 38.



Articulo 151.

1. Paralainterposicion ddl recurso contencioso-adminigtrativo estan legitimados,
ademés ddl solicitante, cualesguiera otros interesados, de acuerdo con |o dispuesto en
laLey reguladora de la Jurisdiccion Contencioso- Adminigtrativa, Sempre que no
fundamente su recurso en lafalta de novedad, de actividad inventivao en la
insuficiencia de la descripcion.

2. No obgtante lo dispuesto en € apartado anterior, podran interponer € recurso
contencioso-adminigtrativo por lafata de novedad, de actividad inventiva, o por la
insuficiencia de la descripcion, aguellos interesados que hubieren formulado la
oportuna oposicion en @ expediente basada, precisamente, en los defectos
mencionados.

Articulo 152.

1. Laproteccion dd modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la
patente de invencion.

2. Laduracion de la proteccion de los modelos de utilidad es de diez afios
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

3. No podran otorgarse adiciones alos modelos de utilidad.

Articulo 153.
1. Sedeclarardlanulidad de la proteccion del modelo de utilidad:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de proteccion conforme alo
dispuesto en los articulos 143, 145, y 146 y en d titulo segundo de la
presente Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los articulos
mencionados.

b) Cuando no describa lainvencion de forma suficientemente claray
completa para que pueda g ecutarla un experto sobre la materia.

¢) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de
utilidad tal como fue presentado o, en @ caso de que & modelo de utilidad
hubiere sdo concedido como consecuencia de una solicitud divisonaria o
COMO consecuencia de una nueva solicitud presentadaen basealo
dispuesto en d articulo 11, cuando € objeto dedl modelo de utilidad exceda
del contenido de lasolicitud inicid tal como éste fue presentado.

d) Cuando d titular de modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo
conforme alo dispuesto en € articulo 144.



2. Si las causas de nulidad sdlo afectan a una parte ded modelo de utilidad, se declarara
lanulidad parcid mediante la anulacion de la o las reivindicaciones afectadas por
aquéllas. No podra declararse la nulidad parcia de una reivindicacion.

3. Cuando lanulidad sea parcid, € modelo de utilidad seguira en vigor con referenciaa
las relvindicaciones que no hubieran sdo anuladas, Sempre que puedan condtituir €
objeto de un modelo de utilidad independiente.

Articulo 154.

En defecto de norma expresamente aplicable alos model os de utilidad, regirdn para
éstos las digposiciones establ ecidas en |a presente Ley paralas patentes de invencion,
sempre que no sean incompatibles con la especididad de aquéllos. Entre otras, les
serén gplicables las normas contenidas en € Titulo |V sobre invenciones [aboraes.



TITULO XV

Agentesy mandatarios

Articulo 155.
1. Podran actuar ante € Registro de la Propiedad Industrial:

a) Losinteresados con capacidad de obrar, entendiéndose por tales cuando
|os peticionarios sean personas juridicas, os que con arreglo alas escrituras
de condtitucion, alos Estatutos o alas Leyes tengan la representacion de
dichas Entidades.

b) Los Agentes de la Propiedad Industrid.

2. Los no residentes en un Estado Miembro de la Comunidad Europea deberan actuar,
en todo caso, mediante mediante Agente de la Propiedad Industrial.

Articulo 156.

Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas fisicas inscritas como tales en
€l Regigtro de la Propiedad Industrid que, como profesionaes liberaes, ofrecen
habitua mente sus servicios para aconsgar, asistir o representar aterceros parala
obtencion de las diversas modalidades de la Propiedad Indugtrid y la defensa ante
Registro de la Propiedad Industrial de los derechos derivados de las mismas.

Articulo 157.

"Para obtener lainscripcion en € Registro Especid de Agentes de la Propiedad
Industrid, cuyo nimero serailimitado, deberdn cumplirse los siguientes requisitos:

1. Ser egpafiol o tener la naciondidad de aguno de los Estados miembros de las
Comunidades Europess. Ser mayor de edad y tener despacho profesiona en Espaiao
en agun Estado Miembro de la Comunidad Europea.

2. No estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolosos, excepto S se
hubiera obtenido la rehabilitacion.

3. Estar en posesion de lostitulos oficides de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero,
expedidos por |os Rectores de las Universidades, u otros titulos oficiales que estén
legdmente equiparados a éstos.

4. Superar un examen de gptitud acreditativo de los conocimientos necesarios parala
actividad profesond definidaen d articulo anterior, en laformaque
reglamentariamente se determine.



5. Condtituir fianza a disposicion de la Oficina Espaiiola de Patentesy Marcasy
concertar un seguro de responsabilidad civil hastalos limites que se determinen en €
Reglamento.”

Articulo 158.

La condicion de Agente de la Propiedad Industrial se perdera por algunade las
Sguientes causas.

a) Por falecimiento.

b) Por renuncia.

¢) Por incurrir en incompatibilidad.

d) Por resolucion recaida en virtud de expediente sancionador.

€) Por resolucion judicid.

Articulo 159.

El gercicio de la profeson de Agente de la Propiedad Industria es incompatible con
todo empleo activo del interesado en € Minigterio de Industriay Energiay sus
Organismos, Consgerias de Industria de las Comunidades Autonomas o en
Organismos I nternacional es relacionados con |a Propiedad Industridl.



TITULO XVI
Tasasy anualidades
Articulo 160.

1. Bl solicitante o d titular de una patente deberan abonar las tasas que figuran en €
anexo de la presente Ley y que forman parte integrante de lamisma. Su regulacion
estara sometidaalo dispuesto en laLey 17/1975, de 2 de mayo, Ley de Tasasy
Exacciones Parafiscaes de 26 de diciembre de 1958, Ley Generd Tributariay
disposiciones complementarias.

2. Lafdtade pago dentro del plazo reglamentariamente fijado a partir delafechaen
que d Regigro haya notificado laomision d solicitante privara de toda eficaciad acto
parad cua hubiera debido pagarse.

3. Cuando deje de abonarse una tasa establecida para la tramitacion del expediente de
concesion de una solicitud de patente, se reputara que la solicitud ha sido retirada.

Articulo 161.

1. Paramantener en vigor la patente, d titular de lamisma debera abonar las
anudidades que figuran en & anexo mencionado en € articulo 160.

2. Las anualidades deberdn pagarse por afios adelantados, durante toda la vigencia de
la patente. La fecha de vencimiento de cada anudidad sera d ultimo diadel mes del
aniversario de lafecha de presentacion de la solicitud y € correspondiente pago podra
ser véidamente efectuado dentro ddl plazo que sefije reglamentariamente,

3. Vencido d plazo parad pago de unaanudidad sin haber hecho efectivo su importe,
podra d titular abonar é mismo con € recargo que corresponda, dentro de los seis
meses sguientes.

4. Latasa que debe abonarse por la presentacién de la solicitud de patente, exonera e
pago de las dos primeras anualidades.

Articulo 162.

1. Lapersona que, deseando obtener una patente para unainvencion propia, carezca
de medios econdmicos podra solicitar que le sea concedida sin necesidad de satisfacer
tasas de ninguna clase. Para €llo debera presentar, junto ala solicitud de patente, la
correspondiente declaracion de carencia de medios econdmicos, acreditada con la
documentacion que se exija reglamentariamente.

2. En los casos de obtencion del beneficio a que serefiere  gpartado anterior, €
titular no deberé satisfacer tasa alguna durante los tres primeros afios, resarciendo en
los afios sucesivaos, en laforma que se determine reglamentariamente, |as cantidades
que hubiere dejado de abonar. En € registro de patentes se anotara € agplazamiento y



la obligacion de pagar |as cantidades atrasadas incumbira a quienquiera que sea €
titular de la patente.



DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

1. Queda cerrado € Registro Especia de Sociedades dedicadas ala gestion de asuntos
de la Propiedad Industria a que se refieren los articulos 296 y siguientes del Estatuto
delaPropiedad Industria de 26 de julio de 1929.

Segunda.

1. Los plazos maximos de resolucion de |os procedimientos que se enumeran en la
presente disposicidn se computaran desde la fecha de recepcion en la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas de |as repectivas solicitudes y seran los siguientes:

A) Concesion de patentes y adiciones: S se tramitan por € procedimiento
genera de concesion, € que resulte de afladir catorce meses d periodo
transcurrido desde la fecha de recepcion de la solicitud hasta la publicacion
de lamismaen € Boletin Oficid de laPropiedad Indugtrid y, 9 se tramitan
por € procedimiento de concesion con examen previo, € que resulte de
afiadir veinticuatro meses a citado periodo.

B) Concesion de modelos de utilidad y modeosy dibujosindudtridesy
artigticos doce meses s la solicitud no sufre ningln sUSPeNso y no tuviera
oposicionesy veinte meses 9 concurriera dgunade las circungtancias
anteriores.

C) Concesién de las topografias de | os productos semiconductores: doce
meses.

D) Concesion de certificado complementario de proteccion de
medicamentos y productos fitosanitarios: doce meses S la solicitud no sufre
ningUn SUSpeNso 'y veinte meses s concurriera esta circunstancia

E) Renovacion de modelos y dibujos industrides y artisticos: ocho meses §
no se produjera ninglin suspenso y doce Meses en caso contrario.

F) Concesion de licencias obligatorias y de pleno derecho: ocho meses.

G) Inscripcion de cesiones, derechos redles, licencias contractuales y otras
modificaciones de derechos. seis meses S no concurriera ningln SUSPENso Y
0ocho meses S concurriera esta circunstancia

H) Rehabilitacion de patentes y modelos de utilidad: seis meses.

2. En los supuestos de cambio de modalidad, € plazo maximo de resolucion empezara
acomputarse a partir de la fecha de presentacion de la nueva documentacion.



3. Cuando se interrumpa e procedimiento en virtud de lo establecido en € apartado 3
dd articulo 36 de esta Ley, también quedara interrumpido € plazo de resolucion hasta
gue se reciba la peticion de examen o, en su defecto, seguin o dispuesto en dicha
norma, proceda la reanudacion del procedimiento.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

1. No seran patentables las invenciones de productos quimicos y farmacéuticos antes
del 7 de octubre de 1992.

2. Hasta esa fecha no tendrd vigencia ninguno de los articulos contenidos en la
presente Ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos
quimicosy farmacéuticos ni aquellos otros preceptos que se relacionen
indisolublemente con la patentabilidad de los mismos.

3. Lo dispuesto en |os gpartados anteriores no afecta alasinvenciones de
procedimiento o aparatos parala obtencion de productos quimicos o farmacéuticos ni a
los procedimientos de utilizacion de productos quimicos, todos los cuaes podran ser
patentados conforme alas normas de |a presente Ley desde la entrada en vigor dela
misma

4. Lasinvenciones de los productos obtenidos por |os procedimientos microbiol dgicos,
aque serefiered articulo 5.2 de la presente Ley, no seran patentables hastad 7 de
octubre de 1992.

Segunda.

A partir del 7 de octubre de 1992 podran hacer uso de lo dispuesto en € apartado 2 del
articulo 61, los titulares de patentes solicitadas con anterioridad a 1 de enero de 1986,
amenos que la accidn de violacion de la patente sea entablada contra d titular de una
patente de procedimiento concedida antes de esta Ultima fecha

Tercera.

Lo dispuesto en € capitulo 11 del Titulo XI1I entrara en vigor a partir del 7 de octubre
de 1992.

Cuarta

1. El Gobierno determinara por Real Decreto |as fechas a partir de las cuales seran
gplicables a las solicitudes de patentes de invencion las normas rddivas d informe
sobre e estado de latécnicaen d Titulo V, capitulo 11.

2. El Gobierno quedara facultado paraiir estableciendo escal onadamente en qué
sectores de la técnica correspondientes ala Clasificacion Internaciona de Patentes,
establecida por & Convenio de 19 de diciembre de 1954 se gplique las normas relativas
a informe sobre € estado de la técnica, atendiendo a las posibilidades de actuacion del
Regigtro de la Propiedad Industrid.



3. Lagplicacion de las normas relativas a informe sobre @ estado de latécnica sdlo
podra decretarse para las solicitudes de patentes de invencion que se presenten a partir
del diasiguiente alafechaen que expire € plazo de tres afios, contando desde la
promulgacion de la presente Ley. Dicha aplicacion debera decretarse, en todo caso,
antes de que expire  plazo de cuatro afios, contados desde la promulgacion de la
presente Ley.

4. A partir ddl dia siguiente ala fecha en que expire € plazo de cinco afios, contado
desde la promulgacion de la presente Ley, deberan tramitarse por € procedimiento
generd de concesidn previsto en la presente Ley todas las solicitudes de patentes,
cuaquiera que sea d sector de latécnicad que pertenezcan.

5. Las solicitudes de patentes de invencidn presentadas con posterioridad ala entrada
en vigor de lapresente Ley a cuya tramitacion no sean aplicables las normas relativas

a informe sobre € estado de la técnica, se tramitaran por € procedimiento de
concesion establecido en esta Ley, con excepcidn de todas las disposiciones que hacen
referenciad mencionado informe.

Quinta.

El Gobierno, una vez implantado € informe sobre @ estado de latécnica parala
totdidad de las solicitudes de patentes de invencidn a que se refiere ladigposicion
trangtoria cuarta, podrair estableciendo por Real Decreto, progresvamentey en
atencion alas prioridades que se fijen parad desarrollo tecnol6gico e indudtrid del
Estado, aguellos sectores de la técnica en los que las solicitudes de patentes de
invencion quedardn sometidas a procedimiento de concesion con examen previo
establecido en € capitulo 111 del Titulo V de la presente Ley, Sempre que les hayan
sdo gplicables durante, d menos, seis meses las normas rdlativas d informe sobre
estado de latécnica

Sexta.

1. Las solicitudes de patentes y de model os de utilidad, que se hubiesen presentado
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, seran tramitadas y resudltas
conforme alanormativalegd vigente en lafecha de su presentacion.

2. A los €fectos dd gpartado anterior, en las solicitudes originadas por division, cambio
de moddidad o transformacién de una solicitud, se consderard que su fecha de
presentacion es la fecha de presentacion de la solicitud originaria

Séptima.

Las patentes y los model os de utilidad concedidos conforme alo dispuesto en
Estatuto de la Propiedad Industria se regiran por las normas de dicho Estatuto. Esto
no obstante, les seran de aplicacion las disposiciones contenidas en lostitulos y
capitulos de la presente Ley que se anuncian seguidamente:



a) Titulo sexto, sobre efectos de la patente y de la solicitud de patente, con
excepcion de los articulos 49, 59, 60, apartado 2, y 61, apartado 2, de
conformidad con lo establecido en la disposicion transitoria segunda.

b) Titulo s&ptimo, sobre acciones por violacion del derecho de patentes.

c) Titulo octavo, sobrela solicitud de patente y la patente como objetos del
derecho de propiedad.

d) Titulo noveno, sobre obligacion de explotar y licencias obligetorias.

€) Titulo once, sobre nulidad y caducidad de las patentes, con excepcién del
articulo 112.1.

f) Titulo trece, sobre jurisdiccién y normas procesales.

Octava.

Las accionesjudicides que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor dela
presente Ley se seguiran por € mismo procedimiento con arreglo d cua se hubieran
incoado.

Novena.

Mientras no se congtituyan los Tribunales Superiores de Judticiay estén en
funcionamiento, la competencia para conocer de l0s juicios civiles derivados de los
derechos atribuidos en esta Ley corresponde alos Jueces de Primera Instanciade las
capitales que sean sede de las Audiencias Territoriales.

Décima.

1. Para e gercicio 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 serd preciso que se haya obtenido o solicitado previamente el
informe sobre € estado de latécnica, sempre que dicho informe hubiera sido puesto
envigor para€ sector técnico que pertenezca la patente, conforme alo dispuesto en la
disgposicidn trandtoria cuarta,

2. A los efectos mencionados en @ gpartado anterior, € Registro de la Propiedad
Indugtria, a peticion del titular de la patente'y previo € aono de latasa
correspondiente, procedera aelaborar  informe sobre € estado de latécnica referente
a objeto de la patente concedida, en los términos previstos en  articulo 34 dela
presente Ley. El informe, unavez elaborado, serd notificado d peticionario y sera
puesto adisposicion del publico unido a expediente de la patente.



3. En @ supuesto de presentarse una demanda g ercitando |as acciones mencionadas en
el gpartado primero, sin haber obtenido todavia @ informe solicitado, € demandado
podra pedir la suspension ddl plazo para contestarla hasta que se gporte dicho informe
alos autos, 0 sejudtifique haber transcurrido @ plazo de seis meses desde que la
peticion dd mismo fue formaizada sin que € Registro de la Propiedad Indudtrid o
haya emitido.

4. Solicitado d informe sobre € estado de latécnica, y aunque éste no se hubiera
obtenido todavia, podraingtarse la practica de diligencia de comprobacion de hechos,
asi como la adopcion de medidas cautelares, Sempre que éstas no consstan en la
paraizacion o cesacion de laactividad industrial o comercid del demandado en
relacion con € objeto de la patente, y todo €llo s procede de conformidad con lo
previsto en eta L ey.

Undécima.

1. Los pasantes gpoderados a que serefiere € articulo 284 del Edtatuto de la
Propiedad Indugtrid que en € dia de la entrada en vigor de la presente Ley hayan
consolidado cinco afios de gercicio en dicha condicidn podran obtener lainscripcion en
el Registro especia de Agentes de la Propiedad Industrid, en igualdad de derechos con
aquellos que estén en posesion de dguno de lostitulos oficides aque serefiere d
articulo 157, ¢), deesta Ley.

2. Los pasantes apoderados y apoderados inscritos en € Registro de la Propiedad
Industria, d amparo dd articulo citado en € nimero 1 de esta disposicidn, podran
seguir actuando en nombre del Agente poderdante hasta tanto éste no revoque e
correspondiente apoderamiento e inscripcion en € Regidro.

3. Losque alaentradaen vigor de la presente Ley figuren inscritos en € escdafon de
Agentes aspirantes, cuyo nombramiento como Agentes de la Propiedad Industrid no
hubiera podido hacerse por no existir plaza vacante con arreglo alo dispuesto en los
articulos 277y 287 del Estatuto sobre Propiedad Industrid seran nombrados Agentes
delaPropiedad Industria alaentradaen vigor de esta Ley, Sn necesidad de cumplir €
requisito establecido en laletrac) del articulo 157 de esta Ley.

Duodécima.

Las Sociedades que ala entrada en vigor de la presente Ley se encuentran inscritas en
€l Registro Especia de Sociedades a que se refiere d articulo 296 dd Edtatuto de la
Propiedad Industrial podran hacer uso por una sola vez entre sus actuales socios del
derecho que les reconoce € articulo 297, apartado 1, séndoles de aplicacién alos
mismas en |0 sucesivo las normas generales establecidas para € acceso alaprofesony
causando bgja en € Registro especia mencionado.



DISPOSICIONESFINALES

Primera.

El Gobierno, a propuesta dd Ministerio de Industriay Energia, dictara d Reglamento
de lapresente Ley en @ plazo méximo de tres meses desde la promulgacion de éta.

Segunda.

Reglamentariamente se determinaran las condiciones a cumplir por los Agentesen €
gercicio de su profesion y en sus relaciones con € Registro de la Propiedad Indugtridl.

Tercera.

Lamodificacion de las tasas por servicios, prestacionesy actividades dd Registro dela
Propiedad Industrial se efectuara através de las Leyes de Presupuestos.

Cuarta.

La presente Ley entrara en vigor alos tres meses de su publicacion.



DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas, dgjando asalvo lo dispuesto en las disposiciones trandtorias, todas
las digposiciones que se opongan ala presente Ley y, en particular, las Sguientes.

1. Del Egtatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de
julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930, y
ratificado con fuerza de Ley por lade 16 de septiembre de 1931

a) Las normas establecidas en los titulos primero, segundo, cuarto, octavo y
duodécimo (capitulo segundo) en cuanto afectan a patentes y modelos de
utilidad, asi como d Titulo noveno en relacidn con las patentes, modelos de
utilidad y cuaesguiera otras modalidades de propiedad industria, que
guedaran sujetas en cuanto a jurisdiccidn, competenciay procedimientos a
las normas establecidas en esta L ey.

b) Todos los preceptos reguladores de la profesion de Agentes de la
Propiedad Industrid contenidos en d Titulo décimo 'y articulos
concordantes del Estatuto de la Propiedad Industrid.

2. LaOrden ddl Ministerio de Industriay Comercio de 30 de enero de 1934, sobre
aegacion de fuerza mayor, en cuanto afecta alas patentes y modelos de utilidad.

3. Los articulos 29y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, aprobada por Decreto de
26 de enero de 1944.

4. El Decreto de 26 de diciembre de 1947, en cuanto afecta alas patentes y modelos
de utilidad alos Agentes de la Propiedad Industridl.

5. El articulo 99 de la Ley de Expropiacion Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y los
articulos 121 y 122 de su Reglamento aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.



