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DISPOSICIONES FINALES.

DISPOSICION DEROGATORIA.
ANEXO.

PREAMBULO

Es criterio unanime en todos los paises industrializados, que la legislacion en materia de
patentes influye decisivamente en la organizacién de la economia, al constituir un elemento
fundamental para impulsar la innovacion tecnoldgica, principio al que no puede sustraerse
nuestro pais, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra
industria.

Por otra parte, una ley de Patentes, que proteja eficazmente los resultados de nuestra
investigacion, constituye un elemento necesario dentro de la politica espafiola de fomento de
la investigacion y el desarrollo tecnoldgico.

La actual legislacion de patentes, que data del afio 1929, no responde a los anteriores
objetivos, pues, por una parte, ha sufrido un proceso de obsolescencia que la invalida para
regular el desarrollo de la tecnologia que exige nuestro actual sistema productivo, y por otra,
la proteccion que otorgan las actuales patentes, concedidas mediante un procedimiento «sin
examen de la novedad de la invencidon», da lugar a patentes conocidas con el nombre de
«débiles» que no constituyen incentivos suficientes para proteger los resultados de la
investigacion.

Pero, aparte de los anteriores motivos, existen otros factores relevantes que exigen la
adopcion de una nueva ley de Patentes, como son la existencia de un derecho europeo de
patentes constituido por el Convenio de Munich de 5 octubre 1973, sobre la Patente Europea, y
el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 diciembre 1975, derecho que
ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes europeas y que nuestro
pais no puede desconocer en atencién, no sdlo a la creciente internacionalizacion de las
patentes, sino a las exigencias de armonizacion de las legislaciones nacionales que impone la
adhesion a la Comunidad Econdmica Europea.

Las caracteristicas principales de la nueva Ley de Patentes son las siguientes:

En primer término, hay que destacar que el proyecto contempla dos categorias de titulos de
propiedad industrial: las patentes de invencion y los modelos de utilidad.

Se mantienen los modelos de utilidad por ser una institucién que responde en muchos casos al
nivel de nuestra tecnologia, como lo demuestra el hecho de solicitarse esta modalidad de
proteccion, en mas de un 80 por 100, por nacionales, pero se reduce su duracién de veinte a
diez anos, debido a que solo requieren novedad relativa o nacional y un grado de actividad
inventiva menor que el de las patentes de invencidn.

Se suprimen las patentes de introduccion por considerarse una figura anacronica, que no esta
demostrando contribuyan eficazmente al desarrollo tecnoldgico espanol, y que son totalmente
incompatibles con la regulacién de patentes en el derecho europeo.

Con la finalidad de promover la investigacién en el seno de la empresa espafiola se regulan las
invenciones laborales, tratando de conciliar los intereses del empresario y de los inventores
asalariados. La inclusion de la regulacion de las invenciones dentro de la ley de Patentes



responde a la realidad actual del propio proceso productivo, y ha sido el criterio seguido por la
generalidad de las leyes de patentes europeas.

Se regula la patentabilidad de las invenciones siguiendo la del Derecho europeo,
introduciéndose en Espafia la patentabilidad de los productos quimicos, farmacéuticos vy
alimentarios, si bien, en cuanto se refiere a los productos quimicos y farmacéuticos, en
atencién a los problemas que su implantacidon rapida pueda ocasionar a los correspondientes
sectores industriales, se aplaza su implantacion hasta que el Gobierno por decreto lo
establezca, sin que en ningln caso pueda hacerse antes del 7 octubre 1992,

La ley otorga una mayor proteccion a las patentes, tanto en cuanto al contenido de los
derechos que conllevan, muy similares a los establecidos en la patente comunitaria, cuanto en
el establecimiento de nuevas acciones, para sus titulares, muy especialmente la accion de
cesacion del acto ilicito. Se incrementa la proteccién a las patentes de procedimiento para la
obtencion de productos nuevos, mediante la introduccion del principio de inversion de la carga
de la prueba, modificandose las normas del derecho procesal que establecen que la carga de la
prueba incumbe a quien afirma; se refuerzan también los procedimientos judiciales,
reguldndose el aseguramiento de las pruebas de reconocimiento judicial mediante la
instauracién de diligencias previas de comprobacién de hechos, y se instrumentan medidas
cautelares para garantizar el resultado del juicio, cuya obtencién esta condicionada a que los
titulares de patentes exploten las invenciones en nuestro pais.

Asimismo, y dentro de este orden de reforzar el sistema de patentes, y conseguir que las
patentes que se concedan en nuestro pais sean patentes «fuertes», se establece un nuevo
sistema de concesidon, mediante la nueva introduccion en el procedimiento de un «informe
sobre el estado de la técnica», que tiene ademas el caracter de un paso previo para la
institucion de un sistema de concesion con «examen previo de novedad» como el que rige en
la mayor parte de los paises industrializados, y que también se regula en la ley, para el
momento en que se decida su implantacion.

Todo lo anterior implicara la constituciéon en el Registro de la Propiedad Industrial de un gran
Fondo de Documentos de Patentes de todo el mundo, poniéndose ademas un especial énfasis
en poder disponer de la literatura de patentes redactada en espafol. Una gran parte de los
documentos de patentes en espafiol no son tenidos en cuenta por las Oficinas de Patentes
extranjeras, cuando examinan la novedad de las invenciones. La formacién de este Fondo de
documentos permitira, ademas, la creacion, en su dia, de un Centro Internacional de
Documentos de Patentes de habla espafiola.

La ley tiene en cuenta que una ley espafiola de Patentes, debe tender a promover el desarrollo
tecnoldgico de nuestro pais, partiendo de su situacion industrial, por lo que se ha prestado una
especial atencion a la protecciéon de los intereses nacionales, especialmente mediante un
reforzamiento de las obligaciones de los titulares de patentes a fin de que la explotacion de las
patentes se produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuencia, una
verdadera transferencia de tecnologia, pero siempre respetando el Convenio de la Unién de
Paris de 20 mayo 1883, texto revisado en Estocolmo el 14 julio 1967 y en vigor en Espana.

Con dicha finalidad se regula la explotacion de las patentes, y se pone especial cuidado en la
regulacién de las transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales.

Se establece un régimen adecuado de licencias obligatorias por falta de explotacién de las
patentes en Espana, modificando la poco eficiente regulacién de las licencias de explotacion en
el derecho actual. Y por primera vez se regulan en nuestro pais las licencias obligatorias por
dependencia de patentes y por motivos de interés publico.

La importancia de las funciones que la ley atribuye al Registro de la Propiedad Industrial
exigira un especial dinamismo en la actuacién futura de este organismo, que requerird nuevos
medios materiales, humanos y financieros para la implantacion del informe sobre el estado de
la técnica y en su dia del examen previo.



En resumen, la ley instaura un nuevo Derecho de Patentes en Espafia, que implica un cambio
sustancial de la regulacion existente, lo que obliga a la inclusion de numerosas disposiciones
transitorias, dirigidas a la implantacion del nuevo sistema de una forma progresiva, pero
eficaz.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Articulo 1

Para la proteccion de las invenciones industriales se concederan de acuerdo con lo dispuesto
en la presente ley, los siguientes titulos de propiedad industrial:

a) Patentes de invencion, y

b) Certificados de proteccién de modelos de utilidad.

Articulo 2

1. Podran obtener los titulos de propiedad industrial regulados en la presente ley las personas
naturales o juridicas de nacionalidad espafiola y las personas naturales o juridicas extranjeras
que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real
en territorio espafiol, o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unién de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial.

2. También podran obtener los titulos de propiedad industrial regulados en la presente ley las
personas naturales o juridicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre
gue en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o juridicas de
nacionalidad espafiola la obtencién de titulos equivalentes.

3. Las personas naturales o juridicas de nacionalidad espafola y los extranjeros, que sean
nacionales de alguno de los paises de la Unidén de Paris o que, sin serlo, estén domiciliados o
tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de
los paises de la Unidén, podran invocar en su beneficio la aplicacién de las disposiciones
contenidas en el texto del Convenio de la Unidn de Paris para la proteccién de la propiedad
industrial que esté vigente en Espafia, en todos aquellos casos en que esas disposiciones les
sean mas favorables que las normas establecidas en la presente ley.

Articulo 3
La Ley de Procedimiento Administrativo se aplicara supletoriamente a los actos administrativos

regulados en la presente ley, y éstos podran ser recurridos de conformidad con lo dispuesto en
la Ley reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

TITULO II
PATENTABILIDAD
Articulo 4

1. Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicacion industrial.



2. No se consideraran invenciones en el sentido del apartado anterior, en particular:
a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

b) Las obras literarias o artisticas o cualquier otra creacién estética, asi como las obras
cientificas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o
para actividades econémico-comerciales, asi como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones
mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se
solicita comprenda una de ellas.

4. No se consideraran como invenciones susceptibles de aplicacién industrial en el sentido del
apartado 1, los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal,
ni los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposicion no sera
aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones
de aparatos o instrumentos para la puesta en practica de tales métodos.

Articulo 5

1. No podran ser objeto de patente:

a) Las invenciones cuya publicacién o explotacion sea contraria al orden publico o a las buenas
costumbres.

b) Las variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de la Ley 12 marzo 1975,
sobre Proteccion de Obtenciones Vegetales.

c) Las razas animales.

d) Los procedimientos esencialmente bioldgicos de obtencion de vegetales o de animales.

2. Lo dispuesto en los apartados b), c) y d) no serd, sin embargo, aplicable a los
procedimientos microbioldgicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos.
Articulo 6

1. Se considera que una invencidon es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la
técnica.

2. El estado de la técnica esta constituido por todo lo que antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en Espafia o en el extranjero por una
descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las
solicitudes espafiolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido
originariamente presentadas, cuya fecha de presentacidén sea anterior a la que se menciona en
el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha
posterior.

Articulo 7



No se tomara en consideracion para determinar el estado de la técnica una divulgacion de la
invencion que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentacidon de la solicitud en
el Registro de la Propiedad Industrial haya sido consecuencia directa o indirecta:

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invencidon en exposiciones
oficiales u oficialmente reconocidas.

En este caso serd preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invencién
ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaracion, aporte el correspondiente
certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

c) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen
una explotacion o un ofrecimiento comercial del invento.

Articulo 8

1. Se considera que una invencion implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del
estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el art. 6 apartado
3, no seran tomados en consideracién para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.
Articulo 9

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

TITULO III
DERECHO A LA PATENTE Y DESIGNACION DEL INVENTOR
Articulo 10

1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por
todos los medios que el Derecho reconoce.

2. Si la invencién hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a
obtener la patente pertenecera en comun a todas ellas.

3. Cuando una misma invencién hubiere sido realizada por distintas personas de forma
independiente, el derecho a la patente pertenecerd a aquél cuya solicitud tenga una fecha
anterior de presentacion en Espafia siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo
dispuesto en el art. 32.

4. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial se presume que el solicitante
esta legitimado para ejercer el derecho a la patente.
Articulo 11

1. Cuando en base a lo dispuesto en el apartado 1 del articulo anterior una sentencia firme
hubiera reconocido el derecho a la obtencidn de la patente a una persona distinta al solicitante,



y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavia, esa persona podra dentro
del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirié fuerza de cosa juzgada:

a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogandose en el lugar del solicitante;

b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invencion, que gozara de la misma
prioridad, o

¢) Pedir que la solicitud sea rechazada.

2. Lo dispuesto en el art. 24 apartado 3, es aplicable a cualquier nueva solicitud presentada
segun lo establecido en el apartado anterior.

3. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere el apartado 1, no
podra ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El Juez
decretara la suspensiéon del procedimiento de concesidon, una vez que la solicitud hubiese sido
publicada hasta que la sentencia firme sea debidamente notificada, si ésta es desestimatoria
de la pretension del actor, o hasta tres meses después de dicha notificacion, si es estimatoria.

Articulo 12

1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla segun lo
dispuesto en el art. 10 apartado 1, la persona legitimada en virtud de dicho articulo podra
reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros
derechos o 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 a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores sélo seran ejercitables en un plazo
de dos afios desde la fecha en que se publicé la mencién de la concesion de la patente en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial. Este plazo no sera aplicable si el titular, en el
momento de la concesion o de la adquisicion de la patente, conocia que no tenia derecho a la
misma.

4. Sera objeto de la anotacion en el Registro de patentes a efectos de publicidad frente a
terceros, la presentaciéon de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones
mencionadas en el presente articulo, asi como la sentencia firme o cualquier otra forma de
terminacion del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte
interesada.

Articulo 13

1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una patente como consecuencia de una
sentencia de las previstas en el articulo anterior, las licencias y demas derechos de terceros
sobre la patente se extinguirdn por la inscripcion en el Registro de patentes de la persona
legitimada.

2. Tanto el titular de la patente como el titular de una licencia obtenida antes de la inscripcién
de la presentacién de la demanda judicial que, con anterioridad a esa misma inscripcion,
hubieran explotado la invencién o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa
finalidad, podran continuar o comenzar la explotaciéon siempre que soliciten una licencia no
exclusiva al nuevo titular inscrito en el Registro de patentes, en un plazo de dos meses si se
trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciatario, de un plazo de cuatro
meses desde que hubiere recibido la notificacién del Registro de la Propiedad Industrial por la
gue se le comunica la inscripcion del nuevo titular. La licencia ha de ser concedida para un



periodo adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijaran, en caso necesario, por el
procedimiento establecido en la presente ley para las licencias obligatorias.

3. No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el titular de la patente o de la licencia
hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzd la explotacion o los preparativos
para la misma.

Articulo 14

El inventor tiene frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser
mencionado como tal inventor en la patente.

TITULO 1V
INVENCIONES LABORALES
Articulo 15

1. Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relacién
de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigacion
explicita o implicitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

2. El trabajador, autor de la invencidn, no tendra derecho a una remuneracion suplementaria
por su realizacidon, excepto si su aportacion personal a la invencion y la importancia de la
misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explicito o implicito de su
contrato o relaciéon de trabajo.

Articulo 16

Las invenciones en cuya realizacion no concurran las circunstancias previstas en el art. 15
punto 1, pertenecen al trabajador, autor de las mismas.

Articulo 17

1. No obstante lo dispuesto en el art. 16, cuando el trabajador realizase una invencidon en
relacion con su actividad profesional en la empresa y en su obtencién hubieran influido
predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilizacion de medios
proporcionados por ésta, el empresario tendra derecho a asumir la titularidad de la invencién o
a reservarse un derecho de utilizacion de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invencién o se reserve un derecho de
utilizacién de la misma, el trabajador tendra derecho a una compensacién econdémica justa,
fijada en atencidn a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el
valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del
trabajador.

Articulo 18

1. El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los arts. 15 y 17,
debera informar de ello al empresario, mediante comunicacién escrita, con los datos e
informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le correspondan en el
plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligacién llevara consigo la pérdida de los
derechos que se reconocen al trabajador en este titulo.



2. Tanto el empresario como el trabajador deberan prestar su colaboracion en la medida
necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el presente titulo, absteniéndose
de cualquier actuacién que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

Articulo 19

1. Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro titulo de
proteccién exclusiva dentro del afio siguiente a la extincion de la relaciéon de trabajos o de
servicios podran ser reclamadas por el empresario.

2. Sera nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la ley le otorga en este
titulo.

Articulo 20

1. Las normas del presente titulo seran aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores
del Estado, Comunidades Autdonomas, Provincias, Municipios y demas Entes publicos, sin
perjuicio de lo previsto en los parrafos siguientes.

2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor
como consecuencia de su funcién de investigacion en la Universidad y que pertenezcan al
ambito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el art. 11
LO de Reforma Universitaria.

3. Toda invenciéon, a la que se refiere el punto 2, debe ser notificada inmediatamente a la
Universidad por el profesor autor de la misma.

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

5. La Universidad podra ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto 2 al
profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva,
intransferible y gratuita de explotacion.

6. Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotacion de una invencién mencionada en el
punto 5, la Universidad tendra derecho a una participacién en los mismos determinada por los
Estatutos de la Universidad.

7. Cuando el profesor realice una invencidon como consecuencia de un contrato con un Ente
privado o publico, el contrato deberd especificar a cual de las partes contratantes
correspondera la titularidad de la misma.

8. El régimen establecido en los parrs. 2 a 7 de este articulo podra aplicarse a las invenciones
del personal investigador de Entes publicos de investigacién.

TITULO V

CONCESION DE LA PATENTE

CAPITULO PRIMERO



PRESENTACION Y REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE
Articulo 21
1. Para la obtencidén de una patente sera preciso presentar una solicitud, que debera contener:
a) Una instancia dirigida al Director del Registro de la Propiedad Industrial.
b) Una descripcidn del invento para el que se solicita la patente.
c) Una o varias reivindicaciones.
d) Los dibujos a los que se refieran la descripcién o las reivindicaciones, y
e) Un resumen de la invencion.

2. En el caso de que se solicite una adicion, habra de declararse asi expresamente en la
instancia, indicando el niumero de la patente o de la solicitud a la que la adicién deba referirse.

3. La presentacion de la solicitud dara lugar al pago de las tasas establecidas en la presente
ley.

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

5. En las Comunidades Autonomas, los documentos indicados en el apartado cuarto podran
presentarse en las oficinas de la Administracion Autondmica, cuando tengan reconocida la
competencia correspondiente. Tales documentos podran redactarse en el idioma oficial de la
Comunidad Auténoma, debiendo ir acompafiados de la correspondiente traduccion en
castellano, que se considerara auténtica en caso de duda entre ambas.

Articulo 22

1. La fecha de presentacidn de la solicitud sera la del momento en que el solicitante entregue a
las Oficinas espafiolas autorizadas para la recepcidon de solicitudes de patente los siguientes
documentos redactados en la forma exigida en el art. 21:

a) Una declaracion por la que se solicite una patente.

b) La identificacion del solicitante, y

c) Una descripcidn y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los requisitos
formales establecidos en la presente ley.

2. Si durante el procedimiento de concesién se modifica total o parcialmente el objeto de la
solicitud de patente, se considerara como fecha de presentacion la de introduccién de la
modificacion respecto a la parte afectada por ésta.

Articulo 23

La solicitud de patente debera designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el

inventor o no sea el Unico inventor, la designacion deberd ir acompafiada de una declaracion
en la que se exprese como ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.

Articulo 24



1. La solicitud de patente no podra comprender mas que una sola invencién o un grupo de
invenciones relacionadas entre si de tal manera que integren un Unico concepto inventivo
general.

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

3. Las solicitudes divisionarias tendran la misma fecha de presentacidon de la solicitud inicial de
la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.

Articulo 25

1. La invencidon debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y
completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

2. Cuando la invenciéon se refiera a un procedimiento microbioldgico en el que el
microorganismo no sea accesible al publico, sélo se considerara que la descripcién cumple con
lo dispuesto en el apartado anterior si concurren los siguientes requisitos:

a) Que la descripcién contenga las informaciones de que disponga el solicitante sobre las
caracteristicas del microorganismo;

b) Que el solicitante hubiere depositado no mas tarde de la fecha de presentacion de la
solicitud un cultivo de microorganismos en una Institucién autorizada para ello, conforme a los
Convenios Internacionales, sobre esta materia vigentes en Espafia, y

c) Que el publico tenga acceso al cultivo del microorganismo en la institucion anteriormente
mencionada, a partir del dia de la publicacion de la solicitud de patente, en las condiciones que
se establezcan reglamentariamente.

Articulo 26

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la proteccion. Deben ser claras y
concisas y han de fundarse en la descripcion.

Articulo 27

1. El resumen de la invencién servira exclusivamente para una finalidad de informacién
técnica. No podra ser tomado en consideracidon para ningun otro fin, y en particular no podra
ser utilizado ni para la determinacion del ambito de la proteccion solicitada, ni para delimitar el
estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el art. 6 apartado 3.

2. El resumen de la invencion podra ser modificado por el Registro de la Propiedad Industrial
cuando lo estime necesario para la mejor informacion de los terceros. Esta modificacidon se
notificara al solicitante.

Articulo 28

1. Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de patente de invencién, de modelo de
utilidad, de certificado de utilidad o de certificado de inventor en alguno de los paises de la
Union para la Proteccion de la Propiedad Industrial o sus causahabientes gozaran, para la
presentacion de una solicitud de patente en Espafia para la misma invencion, del derecho de
prioridad establecido en el Convenio de la Unidén de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial.



2. Tendra el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quien hubiere
presentado una primera solicitud de proteccidén en un pais que, sin pertenecer a la Union para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, reconozca a las solicitudes presentadas en Espafia un
derecho de prioridad con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de la Unidn.

3. En virtud del ejercicio de derecho de prioridad se considerara como fecha de presentacién
de la solicitud, a los efectos de lo dispuesto en los arts. 6 apartados 2 y 3; 10 apartado 3; 109
y 145 apartados 1 y 2, la fecha de presentacion de | a solicitud anterior cuya prioridad hubiere
sido validamente reivindicada.

Articulo 29

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

2. Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicaciéon podran reivindicarse
prioridades multiples, aunque tengan su origen en Estados diversos. Si se reivindican
prioridades multiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se
contaran desde la fecha de prioridad mas antigua.

3. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el derecho de prioridad s6lo amparara a
los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya
prioridad hubiere sido reivindicada.

4. Aun cuando determinados elementos de la invencion para los que se reivindique la prioridad
no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podra otorgarse la
prioridad para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revela
de manera suficientemente clara y precisa tales elementos.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESION
Articulo 30

Dentro de los ocho dias siguientes a la recepcidon en sus oficinas, el Registro de la Propiedad
Industrial rechazara de plano, haciendo la correspondiente notificacion al interesado, las
solicitudes que no reunan los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentacion
conforme al art. 22 apartado 1, o respecto de las cuales no hubiera sido abonada la tasa
correspondiente.

Articulo 31

1. Admitida a tramite la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial examinara si retne los
requisitos formales establecidos en el capitulo anterior, tal como hubieren sido desarrollados
reglamentariamente. No sera objeto de examen la suficiencia de la descripcidn.

2. El Registro de la Propiedad Industrial examinara igualmente si el objeto de la solicitud retne
los requisitos de patentabilidad establecidos en el titulo segundo de la presente ley, salvo los
de novedad y actividad inventiva. Esto no obstante, el Registro de la Propiedad Industrial
denegard, previa audiencia del interesado, la concesion de la patente mediante resoluciéon



debidamente motivada cuando resulte que la invencion objeto de la solicitud carezca de
novedad de manera manifiesta y notoria.

3. Si como resultado del examen apareciera que la solicitud presenta defectos de forma o que
su objeto no es patentable, se declarard la suspension del expediente y se otorgara al
solicitante el plazo reglamentariamente establecido para que subsane, en su caso, los defectos
gue hubieren sido sefialados y para que formule las alegaciones pertinentes. A los efectos
mencionados, el solicitante podra modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

4. El Registro de la Propiedad Industrial denegara total o parcialmente la solicitud si estima
que su objeto no es patentable o que subsisten en ella defectos que no hubieren sido
debidamente subsanados.

5. Cuando del examen del Registro de la Propiedad Industrial no resulten defectos que impidan
la concesion de la patente o cuando tales defectos hubieren sido debidamente subsanados, el
Registro de la Propiedad Industrial hara saber al solicitante que, para que el procedimiento de
concesion continlie, debera pedir la realizacidn del informe sobre el estado de la técnica dentro
de los plazos establecidos en la presente ley, si no lo hubiere hecho ya anteriormente.

Articulo 32

1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentacion de la solicitud o desde la
fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, una vez superado el examen de oficio y hecha
por el solicitante la peticion del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el art. 33,
el Registro procedera a poner a disposicion del publico la solicitud de patente, haciendo la
correspondiente publicacion en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial de los elementos de
la misma que se determinen reglamentariamente.

2. Al mismo tiempo se publicarda un folleto de la solicitud de patente que contendra la
descripcion, las reivindicaciones y en su caso, los dibujos y los demas elementos que se
determinen reglamentariamente.

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

Articulo 33

1. Dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentacién, el solicitante debera pedir
al Registro la realizacién del informe sobre el estado de la técnica, abonando la tasa
establecida al efecto. En el caso de que una prioridad hubiere sido reivindicada, los quince
meses se computaran desde la fecha de prioridad.

2. Cuando el plazo establecido en el apartado anterior hubiere transcurrido ya en el momento
de efectuarse la notificacion prevista en el art. 31 apartado 5, el solicitante podra pedir la
realizacion del informe sobre el estado de la técnica dentro del mes siguiente a dicha
notificacion.

3. Si el solicitante no cumple lo dispuesto en el presente articulo, se reputara que su solicitud
ha sido retirada.

4. No podra solicitarse la realizacion del informe sobre el estado de la técnica con referencia a
una adicidn si previa o simultdneamente no se pide para la patente principal y, en su caso,
para las anteriores adiciones.

5. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el
informe de busqueda internacional realizado en aplicacidon del tratado de Cooperacién en



Materia de Patentes, se reembolsara al solicitante el 25 por 100, el 50 por 100, el 75 por 100 o
el 100 por 100 de la tasa en funcion del alcance de dicho informe.

6. No seran objeto del informe sobre el estado de la técnica las solicitudes cuyo informe de
busqueda internacional haya sido realizado por la Administracién espafiola encargada de la
blusqueda internacional.

Articulo 34

1. Una vez superado el examen de la solicitud previsto en el art. 31, y recibida la peticién del
solicitante para que se realice el informe sobre el estado de la técnica, el Registro procedera a
la elaboracion de dicho informe con referencia al objeto de la solicitud de patente, dentro del
plazo que reglamentariamente se establezca.

2. No podra iniciarse la elaboracion del informe hasta que quede definitivamente fijada, dentro
del procedimiento de concesion, la fecha de presentacion de la solicitud.

3. El informe sobre el estado de la técnica mencionara los elementos del estado de la técnica
gue puedan ser tomados en consideracion para apreciar la novedad y la actividad inventiva de
la invencion objeto de la solicitud.

Se elaborara sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud y teniendo en cuenta la
descripcion y, en su caso, los dibujos que hubieren sido presentados.

4. Para la realizacion del informe, el Registro, ademas de efectuar la busqueda con la
documentacién de que disponga, podra utilizar los servicios de los organismos nacionales e
internacionales cuya colaboracion hubiera sido previamente aprobada con caracter general por
medio de Real Decreto.

5. Una vez elaborado el informe sobre el estado de la técnica, el Registro dara traslado del
mismo al solicitante de la patente y publicard un folleto con dicho informe, haciendo el
correspondiente anuncio en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

6. Al mismo tiempo que el informe sobre el estado de la técnica, debera publicarse la solicitud
de patente si ésta no hubiera sido todavia publicada.

Articulo 35

1. Cuando la falta de claridad de la descripcidon o de las reivindicaciones impida proceder en
todo o en parte a la elaboracién del informe sobre el estado de la técnica, el Registro denegara
en la parte correspondiente la concesion de la patente.

2. Antes de adoptar la resolucién definitiva denegatoria de la concesion de la patente, el
Registro efectuard la oportuna notificacion al solicitante, dandole el plazo que
reglamentariamente se establezca para que formule las alegaciones que estime oportunas.

Articulo 36
1. Cualquier persona podra formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al
informe sobre el estado de la técnica, en la forma y plazo que reglamentariamente se

establezcan.

2. Una vez finalizado el plazo otorgado a los terceros para la presentacion de observaciones al
informe sobre el estado de la técnica, se dara traslado de los escritos presentados al solicitante



para que en el plazo reglamentariamente establecido al efecto formule las observaciones que
estime pertinentes al informe sobre el estado de la técnica, haga los comentarios que crea
oportunos frente a las observaciones presentadas por los terceros y modifique, si lo estima
conveniente, las reivindicaciones.

3. En los procedimientos de concesion de patentes relativos a aquellos sectores de la técnica
para los que resulte aplicable el procedimiento de concesiéon con examen previo de acuerdo
con el real decreto al que se refiere la disp. trans. 53, una vez que tenga lugar la publicacién
del informe sobre el estado de la técnica, se abrira el plazo previsto en el apartado 2 art. 39,
gue interrumpira el procedimiento y en el que el solicitante podra realizar la peticién de
examen previo o manifestar su voluntad de continuar con el procedimiento general de
concesion. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante se manifieste al respecto, se
reanudard el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores,
aplicdndose las normas del procedimiento general de concesion regulado en el presente
capitulo. Dicha reanudacién se publicara en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

Articulo 37

1. Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las
observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del
solicitante, el Registro concedera la patente solicitada anunciandolo asi en el Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial y poniendo a disposicion del publico los documentos de la patente
concedida, junto con el informe sobre el estado de la técnica y todas las observaciones vy
comentarios referentes a dicho informe. En el caso de que se hubieren modificado las
reivindicaciones, se pondran a disposicion del publico las diversas redacciones de las mismas,
con expresion de su fecha respectiva.

2. La concesién de la patente se hara sin perjuicio de tercero y sin garantia del Estado en
cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

3. El anuncio de la concesion, que habrd de publicarse en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial, debera incluir las menciones siguientes:

19) El nimero de la patente concedida.
29) La clase o clases en que se haya incluido la patente.
39) El enunciado conciso de invento objeto de la patente concedida.

40) El nombre y apellidos, o la denominacién social, y la nacionalidad del solicitante, asi como
su domicilio.

590) El resumen de la invencion.

69) La referencia al Boletin en que se hubiere hecho publica la solicitud de patente y, en su
caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones.

79) La fecha de la concesion.

89) La posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, asi como el informe
sobre el estado de la técnica referente a ella y las observaciones y comentarios formulados a
dicho informe.

Articulo 38

1. Se editara para su venta al publico un folleto de cada patente concedida.



2. El folleto, ademas de las menciones incluidas en el art. 37 apartado 3, contendra el texto
integro de la descripcion con las reivindicaciones y los dibujos, asi como el texto integro del
informe sobre el estado de la técnica. Mencionara también el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial en que se hubiere anunciado la concesion.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTO DE CONCESION CON EXAMEN PREVIO
Articulo 39

1. En los casos en que resulte aplicable, segun lo dispuesto en la disposicion transitoria quinta,
el procedimiento de concesion serd el mismo que se establece con caracter general en el
capitulo anterior de la presente ley hasta que se formule la peticion de examen a que se
refiere el apartado siguiente.

2. Dentro de los 6 meses siguientes a la publicacion del informe sobre el estado de la técnica,
el solicitante podra pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la descripcidn, la
novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud de patente. La peticion de examen
previo sélo se considerara validamente formulada tras el pago de la tasa de examen, sera
irrevocable y se publicara en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

3. Cuando el examen previo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen
preliminar internacional realizado por la Administracién encargada del examen preliminar
internacional competente, se reembolsara al solicitante el 25 por 100, el 50 por 100, el 75 por
100 o el 100 por 100 de dicha tasa, en funcidn del alcance de dicho informe

4. En los 2 meses siguientes a la publicacién de la peticién de examen, cualquier interesado
podra oponerse a la concesion de la patente, alegando la falta de cualquiera de los requisitos
exigidos para esa concesion. El escrito de oposicion habra de ir acompafiado de los
correspondientes documentos probatorios.

5. No podra alegarse, sin embargo, que el peticionario carece de derecho para solicitar la
patente, lo cual debera hacerse valer ante los tribunales ordinarios.

6. Concluido el examen, el Registro notificara al solicitante el resultado y le dara traslado de
las oposiciones presentadas.

7. Cuando no se hubieren presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de
ningun requisito que lo impida, el Registro concedera la patente solicitada.

8. En los casos en que no sea aplicable lo establecido en el apartado anterior, el solicitante
podra subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, modificar las reivindicaciones, si
asi lo estima oportuno, y contestar formulando las alegaciones que estime pertinentes.

9. Cuando el solicitante no realice ningln acto para obviar las objeciones formuladas por el
Registro o por los terceros, la patente debera ser denegada total o parcialmente. En los demas
casos, el Registro, mediante resolucion motivada, decidira sobre la concesion total o parcial
una vez recibida la contestacién del solicitante.

10. Cuando la resolucién declare que falta alguno de los requisitos de forma o que la invencién
no es patentable, el Registro otorgara al solicitante un nuevo plazo para que subsane el
defecto o formule las alegaciones que estime pertinentes y resolvera con caracter definitivo
sobre la concesién de la patente.



11. Reglamentariamente se estableceran los plazos correspondientes al procedimiento
establecido en el presente articulo.

Articulo 40

1. La concesion de la patente que hubiere sido tramitada por el procedimiento. con examen
previo se hara sin perjuicio de tercero y sin garantia del Estado en cuanto a la validez de la
misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

2. En el anuncio de la concesion, que debera publicarse en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial deberan incluirse las menciones siguientes:

19) El nimero de la patente concedida.
29) La clase o clases en que se haya incluido la patente.
39) El enunciado conciso del invento objeto de la patente concedida.

40) El nombre y apellidos, o la denominacién social, y la nacionalidad del solicitante, asi como
su domicilio.

590) El resumen de la invencion.

69°) La referencia al boletin o boletines en que se hubiere hecho publica la solicitud de
patentes y, en su caso, las modificaciones introducidas en ella.

79) La fecha de la concesidn.

89) La posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, asi como el informe
sobre el estado de la técnica referente a ella, el documento en el que conste el resultado del
examen de oficio realizado por el Registro sobre la novedad, la actividad inventiva y la
suficiencia de la descripcion y los escritos de oposicidon presentados.

90) La mencion, que debera incluirse de forma destacada, de que la patente ha sido concedida
después de haberse realizado un examen previo de novedad y actividad inventiva de la
invencién que constituye su objeto.

3. Para cada patente concedida se imprimira un folleto para su venta al publico que, ademas
de las menciones incluidas en el apartado anterior, contendra el texto integro de la descripcién
con las reivindicaciones y los dibujos, asi como el texto integro del informe sobre el estado de
la técnica. Mencionarad también individualmente los escritos de oposicién presentados y el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial en que se hubiere anunciado la concesidn.

CAPITULO 1V

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y LA INFORMACION DE LOS
TERCEROS

Articulo 41
1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante sélo podra

modificar las reivindicaciones de su solicitud en aquellos tramites del procedimiento de
concesidn en que asi se permita expresamente por la presente ley.



2. El solicitante podra modificar las reivindicaciones conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos
sobre su solicitud en el Registro de patentes.

3. La modificacién de las reivindicaciones no podra suponer una ampliacion del contenido de la
solicitud.

Articulo 42

1. El solicitante podra pedir en cualgquier momento que se transforme su solicitud de patente
en una solicitud para la proteccion del objeto de aquélla bajo otra modalidad de la propiedad
industrial hasta que termine el plazo que se le otorga para presentar observaciones al informe
sobre el estado de la técnica o, cuando el procedimiento sea con examen previo, hasta que
termine el plazo para contestar a las oposiciones y a las objeciones que resulten del examen
previo realizado por el Registro.

2. El Registro, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en el
art. 31, podra proponer al solicitante el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante
podra aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si no pide expresamente
el cambio de modalidad. Si la propuesta es rechazada continuara la tramitacion del expediente
en la modalidad solicitada.

3. En el caso de que pida el cambio de modalidad, el Registro acordara el cambio, y notificara
al interesado los documentos que ha de presentar dentro del plazo reglamentariamente
establecido, para la nueva tramitacion a que ha de someterse la solicitud. La falta de
presentacion oportuna de la nueva documentacion producira la anulacidén del expediente.

4. Cuando la resolucion acordando el cambio de modalidad se produzca después de la
publicacion de la solicitud de la patente, debera publicarse en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial.

Articulo 43

1. La solicitud de patente podra ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de
que la patente sea concedida.

2. Cuando figuren inscritos en el Registro de patentes derechos de terceros sobre la solicitud,
ésta solo podra ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

Articulo 44

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

2. Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a
él los derechos derivados de su solicitud, podra consultar el expediente antes de la publicacion
de aquélla y sin el consentimiento del solicitante.

3. Cuando se publigue una solicitud divisionaria, una nueva solicitud de patente presentada en
virtud de lo dispuesto en el art. 11 apartado 1, o la solicitud derivada de un cambio de
modalidad de la proteccién al amparo de lo establecido en el art. 42, cualquier persona podra
consultar el expediente de la solicitud inicial antes de su publicacion y sin el consentimiento del
solicitante.



4. Después de la publicacion de la solicitud de patente podra ser consultado, previa la
correspondiente peticién y con sujecidn a las limitaciones reglamentariamente establecidas, el
expediente de la solicitud y de la patente a la que, en su caso, hubiere dado lugar.

Articulo 45

1. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hubieran sido denegadas o retiradas
antes de su publicacidon no seran accesibles al publico.

2. En el caso de que se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el apartado
anterior, se considerara como una solicitud nueva y no podra beneficiarse de la fecha de
presentacion de la solicitud anterior.

Articulo 46

1. Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de una solicitud
de patente o de una patente ya concedida debera darle a conocer el nimero de la misma.

2. Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase de anuncio
o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir la impresion de que existe la
proteccion de una solicitud de patente o de una patente ya concedida debera hacer constar el
nimero de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el art. 44,2.

CAPITULO V
RECURSOS
Articulo 47

1. Cualquier interesado, de acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de la Jurisdiccidon
Contencioso-Administrativa, estara legitimado para interponer recurso contencioso-
administrativo contra la concesion de la patente sin que sea necesario que haya presentado
observaciones al informe sobre el estado de la técnica, ni que haya presentado oposicion
dentro del procedimiento de concesién con examen previo.

2. El recurso contencioso-administrativo sélo podra referirse a la omision de tramites
esenciales del procedimiento o a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la
Administracion durante el procedimiento de concesion, con excepcion a la relativa a la unidad
de invencion.

3. En ningln caso podra recurrirse contra la concesién de una patente alegando la falta de
novedad o de actividad inventiva del objeto de la solicitud cuando ésta haya sido tramitada por
el procedimiento de concesion que se realiza sin examen previo.

Articulo 48

La sentencia que estime el recurso, fundada en que la concesion de la patente tuvo lugar con
incumplimiento de alguno de los requisitos de forma objeto de examen por el Registro de la
Propiedad Industrial, excepto el requisito de unidad de invencidon o con omision de tramites
esenciales del procedimiento, declarara la nulidad de las actuaciones administrativas afectadas
y retrotraera el expediente al momento en que se hubieran producido los defectos en que
dicha sentencia se funde.



TITULO VI
EFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE
Articulo 49

La patente tiene una duracidon de veinte afios improrrogables, contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud y produce sus efectos desde el dia en que se publica la mencién de
que ha sido concedida.

Articulo 50

La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su
consentimiento:

a) La fabricacion, el ofrecimiento, la introduccién en el comercio o la utilizacién de un producto
objeto de la patente o la importacion o posesién del mismo para alguno de los fines
mencionados.

b) La utilizacion de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha
utilizacién, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilizacion del
procedimiento estd prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introduccion en el comercio o la utilizacién del producto directamente
obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importacion o posesion de dicho
producto para alguno de los fines mencionados.

Articulo 51

1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento
cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en practica de la
invencidn patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas
para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios
son aptos para la puesta en practica de la invencion y estan destinados a ella.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se
refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el
tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el articulo
anterior.

3. No tienen la consideracion de personas habilitadas para explotar la invencion patentada, en
el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en las letras a) a c) del articulo
siguiente.

Articulo 52

Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

a) A los actos realizados en un ambito privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invencion
patentada.



c) A la preparacion de medicamentos realizada en las farmacias extemporaneamente y por
unidad en ejecucion de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos asi
preparados.

d) Al empleo del objeto de la invencién patentada a bordo de buques de paises de la Unidn de
Paris para la proteccidn de la propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en las maquinas, en
los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren
temporal o accidentalmente en las aguas espanolas, siempre que el objeto de la invencion sea
utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.

e) Al empleo del objeto de la invencidén patentada en la construccion o en el funcionamiento de
medios de locomocidn, aérea o terrestre, que pertenezcan a paises miembros de la Union de
Paris para la proteccion de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando
esos medios de locomocidon penetren temporal o accidentalmente en el territorio espafiol.

f) A los actos previstos en el art. 27 Convenio de 7 de diciembre 1944 relativo a la aviacion
civil internacional cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean
aplicables las disposiciones del mencionado articulo.

Articulo 53

Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en Espafia con
relacion a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el
comercio en Espafia por el titular de la patente o con su consentimiento expreso.

Articulo 54

1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con
anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el pais lo que
resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para
explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotacion en la misma forma en que la venian
realizando hasta entonces o para la que habian hecho los preparativos y en la medida
adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de
explotacion solo es transmisible juntamente con las empresas.

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

Articulo 55

El titular de una patente no podra invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas
contra él por violacion de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la
suya.

Articulo 56

El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la
invencion protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no sera obstaculo
para la validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anterior podra explotar la
patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la
patente posterior podra explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente
anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una
licencia obligatoria.



Articulo 57

La explotacion del objeto de una patente no podra llevarse a cabo en forma contraria a la ley,
la moral, el orden publico o la salud publica, y estard supeditada, en todo caso, a las
prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las
disposiciones legales.

Articulo 58

1. Cuando se conceda una patente para una invencién cuyo objeto se encuentra en régimen de
monopolio legal, el monopolista sélo podra utilizar la invencién con el consentimiento del
titular de la patente, pero estard obligado a aplicar en su industria, obteniéndose el
correspondiente derecho de explotacidon, aquellas invenciones que supongan un progreso
técnico notable para la misma.

2. El monopolista tendrd derecho a pedir que se le autorice la explotacion de la invencidn
patentada, pudiendo exigir el titular de la patente, en caso de ejercicio de ese derecho, que el
monopolista adquiera la patente. El precio que habra de pagar el monopolista por el derecho a
explotar la invencion patentada o por la adquisicion de la patente sera fijado por acuerdo entre
las partes o, en su defecto, por resolucién judicial.

3. Sin perjuicio de la aplicacién de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el
monopolio fuera establecido con posterioridad a la concesién de la patente, el titular de la
misma tendrd ademas derecho a exigir que el monopolista adquiera la empresa o las
instalaciones con las que hubiera venido explotando la invencidon patentada, abonando un
precio que se fijara por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolucidn judicial.

4. Las patentes cuyo objeto no sea explotado por impedirlo la existencia de un monopolio legal
no devengaran anualidades.

Articulo 59

1. A partir de la fecha de su publicacion, la solicitud de patente confiere a su titular una
proteccion provisional consistente en el derecho a exigir una indemnizacién, razonable y
adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de
publicacion de la mencidon de que la patente ha sido concedida, hubiera llevado a cabo una
utilizaciéon de la invencidn que después de ese periodo estaria prohibida en virtud de la
patente.

2. Esa misma proteccion provisional sera aplicable aun antes de la publicacion de la solicitud
frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentacion y el contenido de ésta.

3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a
un microorganismo, la proteccion provisional comenzard solamente desde que el
microorganismo haya sido hecho accesible al 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. La extensién de la proteccién conferida por la patente o por la solicitud de patente se
determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripcién y los dibujos sirven, sin
embargo, para la interpretacion de las reivindicaciones.



2. Para el periodo anterior a la concesion de la patente, la extensién de la proteccién se
determina por las reivindicaciones de la solicitud, tal como ésta hubiera sido hecha publica.
Esto no obstante, la patente, tal como hubiere sido concedida, determinara con caracter
retroactivo la protecciéon mencionada, siempre que ésta no hubiere resultado ampliada.

Articulo 61

1. Cuando se introduzca en Espafia un producto con relacién al cual exista una patente de
procedimiento para la fabricacion de dicho producto, el titular de la patente tendra, con
respecto al producto introducido, los mismos derechos que la presente ley le concede en
relacion con los productos fabricados en Espafia.

2. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la 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 el procedimiento patentado.

3. En la practica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior
se tomaran en consideracion los legitimos intereses del demandado para la proteccidon 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 ejercitar ante los d6rganos de la Jurisdiccion ordinaria, las
acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen
su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Articulo 63

El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podra, en especial, solicitar:
a) La cesacion de los actos que violen su derecho.

b) La indemnizacién de los danos y perjuicios sufridos.

c) El embargo de los objetos producidos o importados con violacion de su derecho y de los
medios exclusivamente destinados a tal produccidon o a la realizacion del procedimiento
patentado.

d) La atribucion en propiedad de los objetos 0 medios embargados en virtud de lo dispuesto en
el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputard el valor de los bienes
afectados al importe de la indemnizacién de dafios y perjuicios. Si el valor mencionado
excediera del importe de la indemnizacion concedida, el titular de la patente debera compensar
a la otra parte por el exceso.

e) La adopcién de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacidon de la patente vy,
en particular, la transformacion de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto
en el apartado c), o su destruccidn cuando ello fuera indispensable para impedir la violacion de
la patente.



f) La publicacion de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del
condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sdlo
sera aplicable cuando la sentencia asi lo aprecie expresamente.

Articulo 64

1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por
ella o utilice el procedimiento patentado, estard obligado en todo caso a responder de los
dafios y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotacion del objeto protegido por la
patente sélo estaran obligados a indemnizar los dafios y perjuicios causados si hubieran sido
advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente
identificada y, de su violacién, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su
actuacion hubiera mediado culpa o negligencia.

Articulo 65

A fin de fijar la cuantia de los dafios y perjuicios sufridos por la explotacién no autorizada del
invento, el titular de la patente podra exigir la exhibicion de los documentos del responsable
que puedan servir para aquella finalidad.

Articulo 66

1. La indemnizacién de dafios y perjuicios debida al titular de la patente comprendera no sélo
el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de
obtener el titular a causa de la violacién de su derecho.

2. La ganancia dejada de obtener se fijara, a eleccion del perjudicado, conforme a alguno de
los criterios siguientes:

a) Por los beneficios que el titular habria obtenido previsiblemente de la explotacidon de la
invencion patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.

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

c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesién
de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotacion conforme a derecho.

Para su fijacidon se tendra en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia
econdmica del invento patentado, la duracion de la patente en el momento en que comenzé la
violacion y el numero y clase de licencias concedidas en ese momento.

3. Cuando el Juez estime que el titular no cumple con la obligacién de explotar la patente
establecida en el art. 83 de la presente ley, la ganancia dejada de obtener se fijara de acuerdo
con lo establecido en la letra c) del apartado anterior.

Articulo 67

1. Cuando el perjudicado escoja, para fijar la ganancia dejada de obtener, uno de los criterios
enunciados en las letras a) o b) apartado 2 del articulo anterior, podran incluirse en el calculo
de los beneficios en la proporcion que el Juez estime razonable, los producidos por la
explotacion de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el
punto de vista comercial.



2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de
vista comercial cuando la consideracion del invento incorporado suponga un factor
determinante para la demanda de dicho bien.

Articulo 68

El titular de la patente podra exigir también la indemnizacién del perjuicio que suponga el
desprestigio de la invenciéon patentada causado por el infractor mediante una realizacidon
defectuosa o una presentacion inadecuada de aquélla al mercado.

Articulo 69

De la indemnizacién debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del
titular de la patente el objeto inventado, se deducirdn las indemnizaciones que éste haya
percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo
objeto.

Articulo 70

El titular de la patente no podra ejercitar las acciones establecidas en este titulo frente a
quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por persona que le
haya indemnizado en forma adecuada los dafios y perjuicios causados.

Articulo 71

1. Las acciones civiles derivadas de la violacion del derecho de patente prescriben a los cinco
afos, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

2. Solo podra reclamarse indemnizaciéon de dafios y perjuicios por hechos acaecidos durante

los cinco afios inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente
accion.

TITULO VIII
LA SOLICITUD DE PATENTE Y LA PATENTE COMO OBJETOS DEL DERECHO DE
PROPIEDAD
CAPITULO PRIMERO
COTITULARIDAD Y EXPROPIACION

Articulo 72
1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezca proindiviso a varias
personas, la comunidad resultante se regira por lo acordado entre las partes, en su defecto por
lo 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 a los demdas comuneros que podran
ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo sera



de dos meses, contados a partir desde el envio de la notificacidon, y el del retracto, de un mes
a partir de la inscripcidn de la cesion en el Registro de Patentes.

b) Explotar la invencidn previa notificacion a los demas cotitulares.
c) Realizar los actos necesarios para la conservacion de la solicitud o de la patente.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a
los derechos derivados de la solicitud o de la patente comunes. El participe que ejercite tales
acciones queda obligado a notificar a los demas comuneros la accion emprendida, a fin de que
éstos puedan sumarse a la accion.

3. La concesion de licencia a un tercero para explotar la invencion debera ser otorgada
conjuntamente por todos los participes, a no ser que el Juez por razones de equidad dadas las
circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos 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 social, mediante la justa indemnizacién.

2. La expropiacion podra hacerse con el fin de que la invencién caiga en el dominio publico y
pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin
de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirird, en este caso, la titularidad
de la patente.

3. La utilidad publica o el interés social sera declarado por la ley que ordene la expropiacion, la
cual dispondra si la invencion ha de caer en el dominio publico o si ha de adquirir el Estado la
titularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que haya de instruirse se ajustara en
todo, incluida la fijacion del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de
Expropiacion Forzosa.

CAPITULO II
TRANSMISION Y LICENCIAS CONTRACTUALES
Articulo 74
1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de
licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantia mediante la constitucién de
una hipoteca mobiliaria que se regird por sus disposiciones especificas y cuya constitucion se

notificara al Registro de la Propiedad Industrial.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberan
constar por escrito para que sean validos.

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

Articulo 75

1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad

o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio
nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.



2. Podran ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un
licenciatario que viole alguno de los limites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto
en el apartado anterior.

3. Los titulares de licencias contractuales no podran cederlas a terceros, ni conceder
sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendra derecho a realizar
todos los actos que integran la explotacion de la invencién patentada, en todas sus
aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duracién de la patente.

5. Se entenderd, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante
podra conceder licencias a otras personas y explotar por si mismo la invencién.

6. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sélo podra
explotar la invencidn si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Articulo 76

1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda
una licencia sobre las mismas, estd obligado a poner a disposicién del adquirente o del
licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder
proceder a una adecuada explotacién de la invencion.

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

Articulo 77

1. Quien transmita a titulo oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida y
otorgue una licencia sobre las mismas respondera, salvo pacto en contrario, si posteriormente
se declarara que carecia de la titularidad o de las facultades necesarias para la realizacion del
negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud o se declare la nulidad de
la patente se aplicard en todo caso lo dispuesto en el art. 114 apartado 2, a no ser que se
hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante.

2. El transmitente o licenciante respondera siempre cuando hubiere actuado de mala fe. La
mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al otro
contratante, haciéndolo constar en el contrato con mencion individualizada de tales
documentos, los informes o resoluciones espafioles o extranjeros, de que disponga o le conste
su existencia, referente a la patentabilidad de la invencidon objeto de la solicitud o de la
patente.

3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirdan a los seis meses
contados desde la fecha de la resolucidén definitiva o de la sentencia firme que les sirva de
fundamento. Seran de aplicacidén a las mismas las normas del Coédigo Civil sobre saneamiento
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 el adquirente o con el licenciatario de las
indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los dafios y perjuicios ocasionados
a terceras personas por defectos inherentes a la invencién objeto de la solicitud o de la
patente.



2. El transmitente o licenciante que hubiera debido hacer frente a la responsabilidad
mencionada en el apartado anterior podra reclamar al adquirente o licenciatario las cantidades
abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiera procedido de mala fe o
que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en
todo o en parte la indemnizacion establecida a favor de los terceros.

Articulo 79

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

2. Salvo en el caso previsto en el art. 13 apartado 1, la transmision, las licencias y
cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de
patentes o a las patentes ya concedidas, sélo surtiran efectos frente a terceros de buena fe
desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes.

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

4. No se autorizara ningln pago en divisas en cumplimiento de obligaciones asumidas en
contratos que, debiendo inscribirse en el Registro de Patentes, no hubieren sido inscritos.

5. El Registro de la Propiedad Industrial calificara la legalidad, validez y eficacia de los actos
gue hayan de inscribirse en el Registro de Patentes, los cuales deberan aparecer en documento
publico. Este Registro sera publico.

Articulo 80

En el caso de que el titular de una patente fuera condenado por violar gravemente las normas
de la L 110/1963 de 20 julio, sobre represion de las practicas restrictivas de la competencia, la
sentencia condenatoria podra someter la patente con caracter forzoso al régimen de licencias
de pleno derecho. No procederd en este supuesto la reduccidon en el importe de las tasas
anuales que debe abonar el titular de la patente.

CAPITULO III
LICENCIAS DE PLENO DERECHO
Articulo 81

1. Si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por
escrito al Registro de la Propiedad Industrial que esta dispuesto a autorizar la utilizacion de la
invencion a cualquier interesado, en calidad de licenciatario, se reducira a la mitad el importe
de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaracién. Cuando se
produzca un cambio total de la titularidad de la patente como consecuencia del ejercicio de la
accion judicial prevista en el art.12, el ofrecimiento se considerard que ha sido retirado al
inscribirse al nuevo titular en el Registro de Patentes.

El Registro inscribird en el Registro de Patentes y dard la adecuada publicidad a los
ofrecimientos de licencias de pleno derecho.



2. El ofrecimiento podra ser retirado en cualquier momento por medio de una notificacion
escrita dirigida al Registro de la Propiedad Industrial, siempre que nadie haya comunicado
todavia al titular de la patente su intencién de utilizar la invencidn. La retirada del ofrecimiento
sera efectiva a partir del momento de su notificacion. El importe de la reduccidon de tasas que
hubiere tenido lugar deberd abonarse dentro del mes siguiente a la retirada del ofrecimiento;
sera aplicable a este caso lo dispuesto en el art. 161 apartado 3, computandose el plazo de
seis meses que en él se prevé a partir de la terminacién del plazo anteriormente mencionado.

3. No podra hacerse el ofrecimiento de licencias cuando figure inscrita en el Registro de
Patentes una licencia exclusiva o cuando hubiere sido presentada una solicitud de inscripcion
de una licencia de esa clase.

4. En virtud del ofrecimiento de licencias de pleno derecho cualquier persona esta legitimada
para utilizar la invencién en calidad de licenciatario no exclusivo. Una licencia obtenida
conforme a lo dispuesto en el presente articulo se considera que es una licencia contractual.

5. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias, no podra admitirse ninguna solicitud de
inscripciéon de una licencia exclusiva en el Registro de Patentes, a menos que se retire o se
considere retirado el ofrecimiento.

Articulo 82

1. Cualquiera que desee utilizar la invencion sobre la base del ofrecimiento de licencias de
pleno derecho debera notificarselo por triplicado al Registro de la Propiedad Industrial,
indicando la utilizaciéon que vaya a hacerse de la invencion. El Registro enviara por correo
certificado al titular de la patente un ejemplar de la notificacion y el otro se lo remitira al
solicitante. Ambos ejemplares deberan llevar el sello del Registro y la misma fecha de salida.

2. El solicitante de la licencia estard legitimado para utilizar la invencién en la forma indicada
por él una semana después de la fecha de salida de la notificacion remitida por el Registro.

3. A falta de pacto entre las partes, el Registro de la Propiedad Industrial, a peticion escrita de
cualguiera de ellas y previa audiencia de las mismas, fijard el importe adecuado de la
compensacién que haya de pagar el licenciatario o la modificara si hubieren acaecido o se
hubieren conocido hechos que hagan aparecer como manifiestamente inadecuado el importe
establecido. Soélo podra pedirse que sea modificada la compensacion establecida por el
Registro de la Propiedad Industrial 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 natural el licenciatario debera informar al titular de la
patente sobre la utilizacion que hubiere hecho de la invencién y debera abonarle la
correspondiente compensacién. Si no cumpliere las obligaciones mencionadas, el titular de la

patente podra otorgarle un plazo suplementario que sea razonable para que las cumpla.
Transcurrido el plazo infructuosamente, se extinguira la licencia.

TITULO IX

OBLIGACION DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

CAPITULO PRIMERO
OBLIGACION DE EXPLOTAR

Articulo 83



El titular de la patente estd obligado a explotar la invencion patentada, bien por si o por
persona autorizada por él, mediante su ejecucion en Espafia o en el territorio de un miembro
de la Organizacion Mundial del Comercio de forma que dicha explotacidon resulte suficiente par
satisfacer la demanda del mercado nacional.

La explotacion debera realizarse dentro del plazo de 4 afios desde la fecha de presentacion de
la solicitud de patente, o de 3 afios desde la fecha en que se publique la concesidon de ésta en

el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, con aplicacion automatica del plazo que expire mas
tarde.

Articulo 84

1. El titular de la patente podra justificar la explotacion de la misma ante el Registro de la
Propiedad Industrial por medio de un certificado oficial, que se expedira por el organismo que
en cada caso corresponda y debera ajustarse a los criterios y normas generales que se
establezcan reglamentariamente.

2. El certificado de explotacién debera basarse en la inspeccién del proceso de fabricacion en
las instalaciones industriales donde la invencidn esté siendo explotada y en la comprobacién de
gue el objeto de la invencidn patentada esta siendo efectivamente comercializado.

3. Dicho certificado debera ser expedido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que
se hubiere solicitado y habra de declarar expresamente que la invencion patentada esta siendo
explotada, resefiando los datos que justifiquen esa declaracion.

4. El certificado de explotacidon debera ser inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial.

Articulo 85
Justificada la explotacion ante el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el

correspondiente certificado, se presume que, salvo prueba en contrario, la invencién patentada
esta siendo explotada en la forma exigida por el art. 84 de la presente ley.

CAPITULO II

REQUISITOS PARA LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS
Articulo 86
Procedera la concesién de licencias obligatorias sobre una determinada patente, cuando, no
estando sujeta al ofrecimiento de licencias de pleno derecho, concurra alguno de los supuestos
siguientes:
a) Falta o insuficiencia de explotacion de la invencion patentada.
b) Necesidad de la exportacion.

c) Dependencia entre las patentes.

d) Existencia de motivos de interés publico para la concesion.

Articulo 87



1. Una vez finalizado el plazo establecido en el art. 83 para iniciar la explotaciéon de la
invencion protegida por la patente, cualquier persona podra solicitar la concesion de una
licencia obligatoria sobre la patente, si en el momento de la solicitud, y salvo excusas
legitimas, no se ha iniciado la explotacion de la patente o no se han realizado preparativos
efectivos y serios para explotar la invencidn objeto de la patente, o cuando la explotaciéon de
ésta ha sido interrumpida durante mas de tres afios.

2. Se consideraran como excusas legitimas las dificultades objetivas de caracter técnico legal,
ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la
explotacion del invento o que impidan que esa explotacion sea mayor de lo que es.

Articulo 88

Cuando un mercado de exportacion no pueda ser adecuadamente abastecido por la
insuficiencia de la produccién del objeto de una patente, originando con ello un grave perjuicio
para el desarrollo econdmico o tecnoldgico del pais, el Gobierno, mediante Real Decreto, podra
someter dicha patente al régimen de licencias obligatorias, cuya finalidad sera exclusivamente
atender a las necesidades no cubiertas de la exportacion.

Articulo 89

1. Cuando no sea posible la explotacion del invento protegido por una patente sin menoscabo
de los derechos conferidos por una patente anterior, el titular de la patente posterior podra
exigir en cualquier momento la concesion de una licencia obligatoria sobre la patente anterior,
siempre que su invencion sirva a fines industriales distintos o represente un progreso técnico
notable en relacidén con el objeto de la primera patente.

2. Cuando los inventos protegidos por las patentes entre las que existe la dependencia sirvan a
los mismos fines industriales y proceda la concesion de una licencia obligatoria a favor del
titular de la patente dependiente, también el titular de la patente anterior podra solicitar el
otorgamiento de una licencia sobre la patente posterior.

3. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtencion de una sustancia
quimica o farmacéutica protegida por una patente en vigor y siempre que dicha patente de
procedimiento represente un progreso técnico notable respecto a la patente anterior, tanto el
titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto tendran derecho a la
obtencion de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.

4. La licencia obligatoria por dependencia entre las patentes se otorgara solamente con el
contenido necesario para permitir la explotacion de la invencién protegida por la patente de
gue se trate y quedara sin efecto al declararse la nulidad o por la caducidad de cualquiera de
las patentes con respecto a la cual se dé la dependencia.

Articulo 90

1. Por motivo de interés publico, el Gobierno podra someter en cualquier momento una
solicitud de patente o una patente ya otorgada a la concesion de licencias obligatorias,
disponiéndolo asi por Real Decreto.

2. Se considerara que existen motivos de interés publico cuando la iniciacion, el incremento o
la generalizacién de la explotacién del invento, o la mejora de las condiciones en que tal
explotacion se realiza, sean de primordial importancia para la salud publica o para la defensa
nacional.



Se considerara, asimismo, que existen motivos de interés publico cuando la falta de
explotacion o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotacion realizada implique
grave perjuicio para el desarrollo econdmico o tecnoldgico del pais.

3. El Real Decreto que disponga la concesién de licencias obligatorias debera ser acordado a
propuesta del Ministerio de Industria y Energia. En los casos en que la importancia de la
explotacion del invento se relacione con la salud publica o con la defensa nacional, la
propuesta debera formularse conjuntamente con el Ministro competente en materia de sanidad
o de defensa, respectivamente.

4. El Real Decreto que someta una patente a la concesion de licencias obligatorias por su
importancia para la defensa nacional podra reservar la posibilidad de solicitar tales licencias a
una o varias empresas determinadas.

5. Cuando el interés publico puede satisfacerse sin necesidad de generalizar la explotacion del
invento, ni de encomendar esa explotacion a una persona distinta del titular de la patente, el
Real Decreto podra disponer el sometimiento condicional de la patente a la concesion de
licencias obligatorias, autorizando al Ministro de Industria y Energia para que otorgue al titular
un plazo no superior a un ano para iniciar, aumentar o mejorar la explotacién del invento en la
medida necesaria para satisfacer el interés publico. En tal caso, el Ministro de Industria y
Energia, una vez oido al titular de la patente, podra concederle el plazo que estime oportuno o
someter la patente de forma inmediata a la concesidn de las licencias. Una vez transcurrido el
plazo que, en su caso, hubiere sido fijado, el Ministro de Industria y Energia determinara si ha
guedado satisfecho el interés publico, y, si no fuera asi, someterd la patente a la concesiéon de
licencias obligatorias.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS
Articulo 91
1. Antes de solicitar una licencia obligatoria, el interesado podra pedir la mediacion del
Registro de la Propiedad Industrial para la consecucion de una licencia contractual sobre la
misma patente.
2. La solicitud de mediacion previa estara sujeta al pago de una tasa y debera contener:
a) La identificacion completa del solicitante.

b) La patente a la que se refiere la solicitud, asi como la identificacion del titular de la misma.

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

d) El ambito de la licencia que se pretenda obtener y las razones en que se apoye esa
pretension.

e) Los datos que permiten juzgar sobre la posibilidad de que el solicitante lleve a cabo una
explotacion real y efectiva de la invencion patentada y de que ofrezca las garantias que
razonablemente pueda exigir el titular de la patente para conceder una licencia.

3. A la solicitud de mediacidén deberan acompanarse necesariamente:

a) Los documentos que justifiquen las alegaciones contenidas en ella.



b) El documento acreditativo de la constitucion de una fianza, cuya cuantia se fijara
reglamentariamente y que servird para responder de los gastos de procedimiento que sean
imputables al solicitante.

c) Una copia literal de la solicitud y de los documentos presentados con ella.

Articulo 92

1. Una vez presentada la solicitud de mediacion, el Registro de la Propiedad Industrial
resolvera sobre la aceptacion de la mediacion en el plazo improrrogable de un mes.

2. El Registro deberad aceptar la mediacion cuando de la solicitud del interesado, con los
documentos que le acompafien, y de las indagaciones realizadas por el propio Registro,
resulten indicios razonables de que concurren circunstancias que podrian dar lugar a la
concesion de licencias obligatorias sobre la patente, de la solvencia del solicitante, y de que
éste puede llegar a disponer de los medios necesarios para llevar a cabo una explotacion seria
de la invencion patentada.

3. El Registro notificarda su resolucion al interesado y al titular de la patente, dando
simultaneamente traslado a este ultimo de la copia de la solicitud de mediacién.

4. Contra la resolucién del Registro no podra interponerse recurso alguno.

Articulo 93

1. Si el Registro de la Propiedad Industrial aceptase la mediacidn, lo notificara inmediatamente
a los interesados, invitandoles a entrar en negociaciones para la concesion de una licencia
contractual con la participacion del Registro en calidad de mediador. Las negociaciones tendran
una duracién de dos meses como maximo.

2. En su condicion de mediador, el Registro desarrollara una labor activa tendente a aproximar
las posturas de los interesados y a facilitar el otorgamiento de una licencia contractual.

3. Desde que hubiere aceptado la mediacion y durante el mismo plazo establecido para las
negociaciones, el Registro realizard las averiguaciones necesarias para conocer las
peculiaridades del caso y valorar adecuadamente las posturas mantenidas por los interesados,
investigando, en particular, si concurren las circunstancias que podrian justificar la concesion
de una licencia obligatoria. Esta labor de instruccidon tendra lugar cualquiera que sea la marcha
de las negociaciones y aun cuando éstas hubiera fracasado o no hubieran llegado a iniciarse.

4. Transcurridos dos meses desde que tuvo lugar la notificacion a las partes sobre la
aceptacion de la mediacién sin que se hubiera llegado a un acuerdo sobre la concesion de la
licencia contractual, el Registro darad por terminada su labor mediadora y de instruccidn,
notificandoselo asi a los interesados.

El plazo de dos meses podra prorrogarse por tiempo determinado a peticion conjunta de
ambas partes y siempre que el Registro considere que la prérroga puede servir de una manera
efectiva para llegar a la concesion de la licencia. Si el Registro entiende que no existen
posibilidades de llegar a un acuerdo, podra dar por terminada su mediacién aunque no hubiera
transcurrido totalmente el plazo fijado para la prérroga.

5. Tanto antes como después de finalizado, el expediente sobre la mediacién previa sélo podra
ser consultado por las partes, que podran obtener a su costa reproducciones de toda la
documentacién. Las partes y el personal del Registro que tenga acceso al expediente deberan
guardar secreto sobre su contenido.



Articulo 94

1. Cuando, como consecuencia de las negociaciones realizadas con la mediacion del Registro
de la Propiedad Industrial, las partes hubieran acordado suscribir una licencia sobre la patente,
podran solicitar que no se admitan solicitudes de licencias obligatorias sobre dicha patente
durante el plazo necesario para que el licenciatario comience su explotacion. En ningln caso
podra ese plazo ser superior a un ano.

2. Para que el Registro de la Propiedad Industrial pueda resolver favorablemente la solicitud,
deberan concurrir los siguientes requisitos:

a) Que la licencia pactada sea exclusiva y que esa exclusividad no contravenga la finalidad que
se perseguiria al someter la patente a la concesion de licencias obligatorias.

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

c) Que los interesados presten una garantia suficiente a juicio del Registro de la Propiedad
Industrial para hacer frente a las responsabilidades a que hubiere lugar si la explotacion del
invento no comenzara en el plazo dispuesto.

d) Que haya sido abonada la tasa legalmente establecida.

3. A la vista de la documentacién presentada por los interesados y realizadas las
averiguaciones y consultas que estime oportunas, el Registro de la Propiedad Industrial podra
suspender la admision de solicitudes de licencias obligatorias sobre la patente en cuestién
durante un plazo determinado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
apartado anterior y siempre que se considere que, dadas las circunstancias, existe una
voluntad seria de las partes de iniciar sin dilacién la explotacidon del invento patentado. La
suspension se inscribira en el Registro de Patentes.

4. Los interesados deberan justificar mensualmente la marcha de los trabajos dirigidos a iniciar
la explotacién y el Registro de la Propiedad Industrial ordenara la realizacion de las
inspecciones que estime oportunas.

5. El Registro de la Propiedad Industrial podra revocar la suspension de admision de solicitudes
de licencias obligatorias si comprueba que incurrié en error grave al valorar las circunstancias
que justificaron su resolucion o que los interesados no desarrollan una actividad seria vy
continuada dirigida a iniciar la explotacion en la fecha prevista.

6. En el caso de que el licenciatario no inicie la explotacion en la fecha prevista, el Registro de
la Propiedad Industrial impondra a los interesados una multa cuya cuantia habra de calcularse
sobre el importe que como promedio habria de pagar el licenciatario al titular de la patente en
concepto de regalia durante un tiempo de aplicaciéon del contrato equivalente al que hubiere
durado la suspension.

Articulo 95

1. Después de un plazo de tres meses contado, bien desde la expiracion del plazo a que se
refiere el art. 83, bien desde la negativa del Registro a asumir la mediacidon propuesta, bien
desde la expiracién del plazo establecido para la mediacién, sin que se hubiera conseguido el
acuerdo entre las partes, el interesado podra solicitar del Registro la concesiéon de una licencia
obligatoria sobre la patente.

2. En la solicitud de licencia obligatoria, que estara sujeta al pago de la tasa que legalmente se
establezca, el interesado sobre la base del contenido del expediente de mediacién previa, si la
hubiera, y de los documentos que aporte, deberd concretar su peticion y exponer y acreditar



las circunstancias que la justifiquen, el interés en que se funde, los medios con que cuente
para llevar a cabo una explotaciéon real y efectiva de la invencién patentada y las garantias que
pueda ofrecer para el supuesto de que la licencia le sea otorgada.

3. A la solicitud deberan acompafarse necesariamente:

a) Los documentos que acrediten las alegaciones contenidas en ella, y que no figuren en el
expediente de mediacién previa, si la hubiera.

b) El documento que acredite la constitucion de una fianza cuya cuantia se fijara
reglamentariamente con caracter general y que servird para responder de los gastos de
procedimiento que le sean imputables.

¢) Una copia literal de la solicitud y de los documentos presentados.

Articulo 96

1. Presentada la solicitud de licencia obligatoria y siempre que relna los requisitos
mencionados en el articulo anterior, el Registro iniciara el oportuno expediente, incorporando
al mismo el expediente sobre mediacion previa, si la hubiera, y dara traslado de la copia de la
solicitud con los documentos que la acompaiien al titular de la patente, a fin de que conteste
en el plazo maximo de un mes.

2. En el caso de que la solicitud de licencia obligatoria se presente acompafiada de la
justificacion de que el Registro se negd a aceptar la mediacion previa, el plazo para la
contestacion del titular de la patente serad de dos meses.

3. La contestacion habra de tener en cuenta el contenido del expediente sobre la mediacién
previa, si la hubiera, y deberd ir acompanada de las pruebas que justifiquen las alegaciones
realizadas en ella y que no figuren en aquel expediente. Deberd acompafiarse copia literal para
su traslado al solicitante.

4. En el caso de que se discuta la suficiencia de la explotacién del invento patentado, el titular
de la patente debera incluir en su contestacion los datos relativos a dicha explotacién junto con
las pruebas que acrediten la exactitud de los mismos.

Articulo 97

1. Una vez recibida la contestacién del titular de la patente, el Registro dara traslado de la
misma a la otra parte y resolvera en el plazo improrrogable de un mes, concediendo o
denegando la licencia obligatoria.

2. Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo, el Registro procedera
inmediatamente a la concesién de la licencia.

3. La resolucion que otorgue la licencia debera determinar el contenido de ésta. En particular,
habra de fijar el ambito de la licencia, la regalia, el momento a partir del cual debera iniciar la
explotacion y cualesquiera otras clausulas que aseguren que explotara de una manera seria y
efectiva el invento patentado.

4. La resolucion determinara los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que seran
los causados a instancia suya. Los gastos comunes seran pagados por mitad.

Podran imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha
actuado con temeridad o mala fe.



5. Contra la resolucion del Registro podra interponerse el recurso contencioso-administrativo.
La interposiciéon del recurso no suspendera la ejecucion del acto impuesto, pero el Registro
podra autorizar al licenciatario, previa peticidon fundada de éste, a demorar el comienzo de la
explotacion hasta que sea firme la decision de la licencia.

Articulo 98

1. Desde la presentacidon de la solicitud de la licencia obligatoria el Registro podra realizar de
oficio las actuaciones que sean pertinentes, que puedan ser de utilidad para resolver sobre la
concesion de la licencia.

2. A peticién conjunta y debidamente justificada del solicitante de la licencia y del titular de la
patente, el Registro podra suspender en cualquier momento y por una sola vez la tramitacion
del expediente en el estado en que se halle, por un plazo determinado que no podra exceder
de tres meses. Transcurrido el plazo de la suspensién el Registro lo notificara a las partes y se
continuara la tramitacién del procedimiento.

Articulo 99

1. Los contratos de licencia pactados con la mediacion 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. Toda resolucion del Registro de la Propiedad Industrial por la que se otorgue una licencia
obligatoria que implique directa o indirectamente pagos en divisas debera haber sido
favorablemente informada con caracter previo por el érgano competente para autorizar las
licencias contractuales que supongan pagos de esa naturaleza.

3. Entre el Registro de la Propiedad Industrial y el 6rgano competente para autorizar las
licencias que impliquen pagos en divisas se establecera la coordinacion necesaria para unificar
criterios y simplificar los tramites, a los efectos de lo establecido en el presente articulo.
Articulo 100

Cuando el titular de la patente no tenga domicilio legal ni residencia habitual en Espafia, las
comunicaciones previstas en el presente Titulo deberan ser notificadas al representante,

Agente de la Propiedad Industrial, que en prevision de ello habra sido previamente designado a
estos efectos.

CAPITULO IV
REGIMEN DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS
Articulo 101
1. Las licencias obligatorias no seran exclusivas.

2. La licencia llevara aparejada una remuneracion adecuada segun las circunstancias propias
de cada caso, habida cuenta de la importancia econdmica del invento.

Articulo 102



1. Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciatario, con motivo de la
concesion de una licencia obligatoria, deberan ser presididas por el principio de buena fe.

2. En caso de violacion de este principio, declarada por sentencia judicial, por parte del titular
de la patente, el licenciatario podra pedir al Registro que reduzca la regalia fijada para la
licencia, en proporcién a la importancia que tenga para la explotacion del invento la obligacion
incumplida.

Articulo 103

1. La licencia obligatoria comprendera las adiciones que tuviera la patente objeto de la misma
en el momento de otorgarse la licencia.

2. Cuando, después del otorgamiento de la licencia obligatoria, se concedan nuevas adiciones
para la patente, que tengan por objeto la misma aplicacién industrial del invento patentado a
gue se refiere la licencia, el licenciatario podra pedir al Registro que incluya en la licencia las
nuevas adiciones. En el caso de que los interesados no lleguen a un acuerdo con la mediacion
previa del Registro, sera éste quien fije la regalia y demas condiciones con arreglo a las cuales
haya de tener lugar la ampliacion de la licencia.

Articulo 104

1. Para que la cesién de una licencia obligatoria sea valida, sera preciso que la licencia se
transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote y que la cesién sea
expresamente anotada por el Registro de la Propiedad Industrial. Tratdndose de licencias por
dependencia de patentes sera preciso, ademas, que la licencia se transmita junto con la
patente dependiente.

2. Sera nula, en todo caso, la concesion de sublicencias por parte del titular de una licencia
obligatoria.

Articulo 105

1. Tanto el licenciatario como el titular de la patente podran solicitar del Registro la
modificacion de la regalia u otras condiciones de la licencia obligatoria cuando existan nuevos
hechos que justifiquen el cambio y, en especial, cuando el titular de la patente otorgue, con
posterioridad a la licencia obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente
mas favorables a las de aquélla.

2. Si el licenciatario incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le
corresponden en virtud de la licencia obligatoria, el Registro de la Propiedad Industrial, de
oficio o a instancia de parte interesada, podra cancelar la licencia.

Articulo 106

En cuanto no se oponga especialmente a lo dispuesto en el presente titulo, seran de aplicacion

a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales en el tit.
VIII cap. II de la presente ley.

CAPITULO V

PROMOCION DE LA SOLICITUD DE LICENCIAS OBLIGATORIAS



Articulo 107

1. El Registro de la Propiedad Industrial llevara a cabo una labor sistematica para promover de
forma efectiva la solicitud de licencias sobre las patentes sujetas a la concesion de licencias
obligatorias. En todo caso, el Registro de la Propiedad Industrial publicard periédicamente las
patentes que se encuentren en dicha situacion.

2. El Gobierno podra establecer incentivos crediticios y de cualquier otra indole para estimular
a las empresas a solicitar licencias sobre determinadas patentes sujetas a la concesion de
licencias obligatorias por motivos de interés publico, cuando la importancia de la explotacion
en Espafa de las invenciones patentadas asi lo 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 la invencidn objeto de aquélla, solicitando adiciones a la patente siempre que se
integren con el objeto de la patente principal 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 el objeto de la adicion implique una actividad inventiva frente al objeto
de la patente principal.

Articulo 109

1. Las adiciones tendran la fecha de prioridad que corresponda a sus respectivas solicitudes, su
duracidon serd la misma que le quede a la patente, y no estaran sujetas al pago de
anualidades.

2. Las adiciones se consideraran parte integrante de la patente principal, salvo para aquellos
efectos en que la presente ley disponga lo contrario.

Articulo 110

1. Una solicitud de adicion podra convertirse en solicitud de patente a peticion del solicitante
en cualquier momento de la tramitacién, asi como dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en que el Registro de la Propiedad Industrial le hubiere comunicado la improcedencia de
tramitar la solicitud de adicion por carecer su objeto de la necesaria vinculacién con la
invencidn protegida por la patente principal.

2. Las adiciones ya concedidas podran convertirse en patentes independientes a peticiéon de su
titular siempre que éste renuncie a la patente principal.

3. Solicitada la conversién en patente de una de las adiciones, serd posible conservar las
adiciones posteriores como tales adiciones a la patente que se solicita, siempre que se
mantenga la necesaria unidad del objeto.



4. Las patentes independientes que resulten de la conversion de las adiciones estaran sujetas
al pago de las correspondientes anualidades y su duracidén sera la misma que la que
correspondera a la patente principal.

Articulo 111
Salvo disposicion expresa en contrario y en todo aquello que no sea incompatible con la

naturaleza de las adiciones, se aplicaran a éstas las normas establecidas en la presente ley
para las patentes de invencion.

TITULO XI

NULIDAD Y CADUCIDAD

CAPITULO PRIMERO
NULIDAD
Articulo 112
1. Se declarara la 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 el tit. II de la presente ley.

b) Cuando no describa la invencidon de forma suficientemente clara y completa para que pueda
ejecutarla un experto sobre la materia.

¢) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o
en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud
divisionaria o como consecuencia de una solicitud presentada en base a lo dispuesto en el art.
11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue
presentada.

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

2. Si las causas de nulidad sélo afectan a una parte de la patente, se declarara la nulidad
parcial mediante la anulacién de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podra
declararse la nulidad parcial de una reivindicacion.

3. Cuando la nulidad sea parcial, la patente seguird en vigor con referencia a las
reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de una
patente independiente.

Articulo 113

1. Podran solicitar la declaracion de nulidad quienes se consideren perjudicados, asi como la
Administracidon Publica. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1 letra d) art.
anterior so6lo podra solicitar la declaracion de nulidad la persona legitimada para obtener la
patente.

2. La accion de nulidad podra ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los
cinco afios siguientes a la caducidad de ésta.



3. La accion se dirigird siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento
de la interposicion de la demanda, y ésta debera ser notificada a todas las personas titulares
de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan
personarse e intervenir en el proceso.

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

Articulo 114

1. La declaracion de nulidad implica que la patente no fue nunca valida, considerandose que ni
la patente ni la solicitud que la origind han tenido nunca los efectos previstos en el tit. VI de la
presente ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. Sin perjuicio de la indemnizacién de dafios y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular
de la patente hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectara:

a) A las resoluciones sobre violacion de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa
juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaracién de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaracidon de nulidad, en la medida en que hubieran
sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la
medida que lo justifiquen las circunstancias, sera posible reclamar la restitucion de sumas
pagadas en virtud del contrato.

3. Una vez firme, la declaracion de nulidad de la patente tendra fuerza de cosa juzgada frente
a todos.

Articulo 115

La declaraciéon de nulidad de una patente no determina por si sola la anulacion de las adiciones

a ella, siempre que se solicite la conversion de éstas en patentes independientes dentro de los
tres meses siguientes a la notificacion de la declaracion de nulidad.

CAPITULO II
CADUCIDAD
Articulo 116
1. Las patentes caducan:
a) Por la expiracién del plazo para el que hubieren sido concedidas.
b) Por renuncia del titular.

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

d) Si la invencion no es explotada en los dos afios siguientes a la concesion de la primera
licencia obligatoria.



e) Por incumplimiento de la obligacion de explotar prevista en el tit. IX, capitulo primero,
cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del Convenio de la
Union de Paris y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un
pais cuya legislacion admita la adopcién de una medida similar. En este caso no seran
aplicables las disposiciones relativas al otorgamiento de licencias contenidos en el ti. VIII cap.
III y en el tit. IX caps. II, IIT y 1V.

2. Sin perjuicio de su declaracién por el Registro de la Propiedad Industrial y su publicacién en
el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, la caducidad de una patente incorpora el objeto
patentado al dominio publico desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones
que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por
otra patente anterior y vigente.

3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisién que da lugar
a la caducidad se produce al comienzo del afo de la vida de la patente para el cual no hubiere
sido abonada la anualidad.

4. En el supuesto del nim. 1 letra d), la caducidad serd declarada previa instruccién por el
Registro de la Propiedad Industrial del correspondiente expediente administrativo.

Articulo 117

1. La patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta de pago de una anualidad podra
ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de
fuerza mayor.

2. La alegacidn sobre la fuerza mayor sélo podra presentarse dentro de los seis meses
siguientes a la publicacion de la caducidad en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial y
debera ser publicada en dicho Boletin para que en el plazo de un mes cualquier interesado
pueda formular observaciones sobre la misma.

3. La rehabilitacion serd acordada, en su caso, por el Registro de la Propiedad Industrial, sin
perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situacién de caducidad. El reconocimiento
y alcance de tales derechos correspondera a los Tribunales ordinarios.

4. Para que la rehabilitacion sea efectiva, el titular de la patente debera abonar la anualidad
impagada y la sobretasa correspondiente.

Articulo 118
1. El titular podra renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.

2. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguird en vigor con referencia a las
reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que puedan constituir el objeto de
una patente independiente y que la renuncia no suponga la ampliacion del objeto de la
patente.

3. La renuncia deberd notificarse por escrito al Registro de la Propiedad Industrial y se
considerara que ha tenido lugar en el momento de su inscripcidn en el Registro de Patentes.

4. No podra admitirse la renuncia del titular de una patente sobre la que existan derechos
reales o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los
los titulares de los derechos inscritos.

5. Tampoco podra admitirse la renuncia a una patente cuya titularidad hubiese sido
reivindicada por un tercero sin el consentimiento de éste.



TITULO XII
PATENTES SECRETAS
Articulo 119

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendra en secreto durante los dos
meses siguientes a la fecha de su presentacion, salvo que el Registro de la Propiedad
Industrial autorice su divulgacién con anterioridad.

2. Antes de que finalice el plazo mencionado en el apartado anterior, el Registro de la
Propiedad Industrial debera prorrogarlo hasta cinco meses, contados desde la presentacion de
la solicitud, cuando estime que la invencion objeto de la misma puede ser de interés para la
defensa nacional. El Registro notificard la prorroga al solicitante y pondra inmediatamente a
disposicion del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

3. A los efectos mencionados en los dos apartados anteriores, se establecerd la necesaria
coordinacion entre el Ministerio de Defensa y el Registro de la Propiedad Industrial para
determinar cuando una invencidon puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio
de Defensa podra asimismo conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas.

4. Cuando el interés de la defensa nacional asi lo exija, el Ministerio de Defensa requerira al
Registro de la Propiedad Industrial para que antes de que finalice el plazo de cinco meses
establecido en el apartado anterior decrete la tramitacion secreta de la solicitud de patente y
haga la correspondiente notificacién al solicitante.

5. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, el
solicitante o el titular deberan abstenerse de cualquier actuacion que pueda permitir el
conocimiento de la invencion por personas no autorizadas.

6. El Ministerio de Defensa, a peticién del titular, podra autorizar actos encaminados a la
explotacion total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, sefalando las condiciones
a que estaran sometidos dichos actos.

Articulo 120

1. La patente cuya concesién se hubiera tramitado en secreto se inscribird en un registro
secreto y se mantendra en ese mismo régimen durante un afio a partir de la fecha de su
concesion. La prolongacion de ese plazo deberd hacerse anualmente, haciendo la
correspondiente notificacién al titular de la patente.

2. La renovacion anual de la clasificacion como secreto no sera precisa en tiempo de guerra
hasta un ano después del cese de las hostilidades.

3. El Registro de la Propiedad Industrial, previo informe favorable del Ministerio de Defensa,
podra levantar en cualguier momento el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una
patente determinada.

Articulo 121

1. Las patentes secretas no estaran sujetas al pago de anualidades.

2. El titular de una patente podra reclamar al Estado una compensacion por el tiempo en que

aquélla se mantuvo secreta. Esta compensacién, que podra ser reclamada por cada afo
transcurrido, sera acordada entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo, la compensacion se



fijara judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invencidén y el beneficio que el
titular hubiera podido obtener de la libre explotacion de la misma.

3. Si la invencidn objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia
de su titular, éste perdera el derecho a la compensacion.

Articulo 122

1. A los efectos de lo dispuesto en los articulos anteriores, cuando se trate de invenciones
realizadas en Espafia, no podra solicitarse patente en ningun pais extranjero antes de
transcurridos dos meses desde que se solicitd la patente ante el Registro espafiol de la
Propiedad Industrial, a menos que se hubiera hecho con expresa autorizacion de éste. Dicha
autorizacion no podra concederse en ningun caso para aquellas invenciones que interesen a la
defensa nacional, salvo autorizacion expresa del Ministerio de Defensa.

2. Cuando el inventor resida habitualmente en Espafa, se presume, salvo prueba en contrario,
que la invencidn se realiz6 en territorio espafiol.

TITULO XIII

JURISDICCION Y NORMAS PROCESALES

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 123

El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de
acciones, de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicacidén de los preceptos
de la presente ley, corresponde a los érganos de la Jurisdiccidén ordinaria.

Articulo 124

1. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podra ejercitar en su
propio nombre todas las acciones que en la presente ley se reconocen al titular de la patente
frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podra ejercitarlas el concesionario de
una licencia no exclusiva.

2. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para
ejercitar las acciones por violacion de la patente, podra requerir notarialmente al titular de la
misma para que entable la accién judicial correspondiente. Si el titular se negara o no
ejercitara la oportuna accion dentro de un plazo de tres meses, podra el licenciatario entablarla
en su propio nombre, acompafando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso
del plazo mencionado el licenciatario podra pedir al Juez la adopcién de medidas cautelares
urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un dafio importante, con
presentacién del referido requerimiento.

3. El licenciatario que ejercite una accion en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados

anteriores debera notificarselo al titular de la patente, el cual podra personarse e intervenir en
el procedimiento.

Articulo 125



1. Todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente ley se tramitaran por el
procedimiento ordinario de menor cuantia.

2. Sera competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Auténoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser
designado uno con caracter permanente, donde hubiere varios, por el drgano judicial
competente.

3. Las resoluciones de los Jueces de Primera Instancia seran apelables ante la Audiencia
Provincial de su sede, y las dictadas por ésta podran recurrirse en casacion con sujecion, en
ambos casos, a lo dispuesto sobre esta materia por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Articulo 126

La persona frente a la que se ejercite una accién por violacién de los derechos derivados de
una patente podra alegar, en toda clase de procedimientos, por via de reconvencion o por via
de excepcidn, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas
del Derecho procesal comun. A tales efectos, se tendra en cuenta lo dispuesto en el art. 113.

Articulo 127

1. Cualquier interesado podra ejercitar una accion contra el titular de una patente, para que el
Juez competente declare que una actuacion determinada no constituya una violacion de esa
patente.

2. El interesado, con caracter previo a la presentacion de la demanda, requerird notarialmente
al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la
explotacion industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio espafiol y frente a los
preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la
fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el
requirente no esté conforme con la respuesta, podra ejercitar la

accion prevista en el apartado anterior.

3. No podra ejercitar la accion mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por
la violacidon de la patente de que se trate.

4. Si el demandante prueba que la actuacion a que se refiere su demanda no constituye una
violacion de la patente, el Juez hara la declaracion requerida.

5. La demanda debera ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la
patente debidamente inscritos en el Registro, con el fin de que puedan personarse e intervenir
en el proceso. Esto no obstante, no podran personarse en autos los licenciatarios contractuales
cuando asi lo disponga su contrato de licencia.

6. La accion a que se refiere el presente articulo podra ser ejercitada junto con la accién para
que se declare la nulidad de la patente.

Articulo 128

1. En el caso de que la patente sea impugnada, el Juez acordara pasar los autos al Registro de
la Propiedad Industrial para que informe en el plazo de treinta dias, Recibido el informe y
transcurrido dicho plazo, el Juez levantard la suspension y dara a los autos el tramite
correspondiente.



2. Cuando se ejercitara una accién distinta de la prevista en el apartadol, el Juez podra
requerir el informe del Registro de la Propiedad Industrial en la forma prevista en el parrafo
anterior. También podra pedir a este Organismo la designacion de alguno de sus expertos para
que le presten su asesoramiento. Tanto el Registro de la Propiedad Industrial como sus
expertos tendran la consideracion de peritos para los procedimientos en materia de patentes.

CAPITULO II
DILIGENCIAS DE COMPROBACION DE HECHOS
Articulo 129

1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podra pedir al Juez
gue con caracter urgente acuerde la practica de diligencias para la comprobacién de hechos
que puedan constituir violacion del derecho exclusivo otorgado por la patente.

2. Antes de resolver sobre la peticion formulada, el Juez podra requerir los informes y ordenar
las investigaciones que estime oportunas.

3. Solamente podra acordarse la practica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias
del caso, sea presumible la violacion de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la
misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

4. Al acordar, en su caso, la practica de las diligencias solicitadas, el
Juez fijara la caucidn que debera prestar el peticionario para responder de los dafios y
perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

5. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensién, la denegara por medio de
auto que sera apelable en ambos efectos.

Articulo 130

1. En la diligencia de comprobacidon el Juez, con intervencion del perito o peritos que a tal
efecto haya designado, y oidas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la
diligencia, determinara si las maquinas, dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden
servir para llevar a cabo la violacion alegada de la patente.

2. Cuando el Juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén
sirviendo para llevar a cabo la violacion de la patente, dard por terminada la diligencia,
ordenard que se forme una pieza separada en la que se incluirdn las actuaciones, que se
mantendra secreta, y notificara al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de
las diligencias realizadas.

3. En los demas casos, el Juez, con intervencion del perito o peritos designados al efecto,
efectuard una detallada descripcion de las maquinas, dispositivos, procedimientos o
instalaciones mediante la utilizacidon de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la violacion
alegada.

4. En todo caso cuidara el Juez de que la diligencia de comprobacion no sirva como medio para
violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

5. Contra la decision del Juez sobre el resultado de la diligencia
practicada no se dara recurso alguno.



Articulo 131

1. De las diligencias de comprobacion realizadas no podran expedirse otras certificaciones ni
copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas
inicie la correspondiente accién judicial. El solicitante sélo podrd utilizar esta documentacion
para plantear dicha accidn, con prohibicidon de divulgarla o comunicarla a terceros.

2. Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la practica de las diligencias de
comprobacion no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la accién
judicial, quedaran aquéllas sin efecto y no podran ser utilizados en ninguna otra accion judicial.
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 el lucro cesante,

todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por dafios y perjuicios en que pudiera
haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar.

CAPITULO III
MEDIDAS CAUTELARES
Articulo 133
1. Quien ejercite o vaya a ejercitar una accion de las previstas en la presente ley podra
solicitar del organo judicial que haya de entender de la misma la adopcion de medidas
cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, siempre que justifique la

explotacion de la patente objeto de la accidn en los términos del art. 83 de la presente ley o
que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.

Articulo 134

Se podran adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa
efectividad del eventual fallo que en su dia recaiga, y en especial las siguientes:

12) La cesacidon de los actos que violen el derecho del peticionario.

23) La retencion y depodsito de los objetos producidos o importados con violacion de su
derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal produccién o a la realizacién del
procedimiento patentado.

33) El afianzamiento de la eventual indemnizacion de danos y perjuicios.

43) Las anotaciones registrales que procedan.

Articulo 135

1. La solicitud de medidas cautelares se formulard por escrito. En este escrito, el peticionario
concretara las medidas que solicite, en relacidon con los actos de que se trate, y propondra las
pruebas que estime convenientes, acompafiando la de caracter documental.

2. El Juez, en el término de cinco dias, a la vista de las manifestaciones y documentos
aportados por las partes, podra acordar la practica de aquellas diligencias y pruebas que



estime convenientes con el fin de formar criterio sobre la procedencia de las medidas
cautelares solicitadas.

3. La ejecucion o practica de las pruebas o diligencias acordadas se efectuara, en su caso, en
el plazo improrrogable de veinte dias.

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

5. Dentro de los seis dias siguientes a la resolucidon mencionada en el apartado 2, o a la
finalizacion del periodo para la practica de las pruebas o diligencias acordadas, en su caso, se
celebrara una comparecencia con las partes.

Articulo 136

1. El Juez dictara auto resolviendo sobre la peticion de medidas cautelares y sobre las costas
de lo actuado dentro de los seis dias siguientes a la celebracidon de la comparecencia
establecida en el articulo anterior.

2. La resolucién que recaiga sobre la peticion de las medidas cautelares no prejuzgara la que
pueda dictarse en virtud de la accion que se ejercite en el procedimiento de fondo
correspondiente.

3. No procedera la adopcion de medidas cautelares cuando resultare que el demandado esta
amparado por un derecho fundado en una utilizacidon anterior segun el art. 54.

Articulo 137

1. Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijara la caucién que
deberd prestar el peticionario para responder de los dafios y perjuicios que eventualmente
puedan ocasionarse.

2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o
comercial del demandado, el Juez sefialara, al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza
mediante la prestacion de la cual dicho demandado podra sustituir en cualquier momento la
efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.

3. En todo caso, las fianzas que con caracter principal o sustitutorio se decreten para el
demandado, se fijaran siempre en un tanto por periodo de tiempo que transcurra, cuando las
mismas deriven de unos actos de explotacion industrial o comercial que puedan tener
continuidad indefinida.

4. La fianza podra consistir en un aval bancario. No se admitiran las fianzas personales.

5. Para la fijacidn del importe de las fianzas el Juez debera oir a ambas partes.

Articulo 138

1. Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera
pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelacién, se dara
cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo de tres dias, exigir
del Juez la adopcidn de las correspondientes medidas cautelares o la prestacién de la oportuna
fianza sustitutoria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaido, siempre que
estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes.



2. El Juez de instancia mantendra la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre
este incidente de aseguramiento, con independencia de admisién de la apelacion y la elevacién
de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelacion.

Articulo 139

1. En el caso de formularse la peticion de medidas cautelares antes de ejercitarse la accién
principal, si ésta no se ejercita dentro del plazo de los dos meses siguientes al auto que
acuerden aquéllas, quedaran las mismas sin efecto en su totalidad.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el Juez, al decretar el levantamiento de las
medidas cautelares, fijard el importe de los dafos y perjuicios que habran de abonarse al
demandado con cargo a la caucion prestada por el demandante. Cuando el importe de la
caucion no fuera suficiente para hacer frente a la indemnizacién por dafos y perjuicios, el
demandado podra ejercitar la correspondiente accién de responsabilidad para reclamar el
importe restante.

3. Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedaran siempre sin efecto,
si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el
aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas, o se revocara la
sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los
referidos pedimentos.

CAPITULO 1V
CONCILIACION EN MATERIA DE INVENCIONES LABORALES
Articulo 140

Antes de iniciar accidon judicial alguna basada en la aplicacion de las normas del tit. IV de esta
ley, relativo a las invenciones laborales, la cuestion discutida deberd ser sometida a un acto de
conciliacién ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Articulo 141

1. A los efectos del acto de conciliacion mencionado en el articulo anterior, se constituira una
Comision presidida por un experto del Registro de la Propiedad Industrial designado por el
Director de dicho Organismo y formada por un experto designado por los trabajadores de la
empresa a la que pertenezca el inventor y otro experto designado por el empresario.

2. En los casos en que el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las
Administraciones Publicas, la Comision de conciliacion estard presidida por un experto del
Registro de la Propiedad Industrial designado por el Director de dicho Organismo y formaran
parte de la misma los miembros designados en la forma que se establezca por Real Decreto
dentro del marco de la legislacion de funcionarios.

Articulo 142

1. Una propuesta de acuerdo debera dictarse por la Comisiéon de conciliacién en un plazo
maximo de dos meses desde que el acto de conciliacion se solicitd y las partes deberan
manifestarse en el plazo maximo de quince dias si estan o no conformes con dicha propuesta.
En caso de silencio se entendera que existe conformidad.



2. Ningun Juez admitira una demanda sobre derechos dimanantes del tit. IV de la presente ley
gque no vaya acompafiada de una certificacion del Director del Registro de la Propiedad
Industrial en que se haga constar la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta
de acuerdo prevista en los articulos anteriores.

3. Los arts. 460 y 480 LEC seran de aplicacion supletoria en lo que sea pertinente.

TITULO X1V
MODELOS DE UTILIDAD
Articulo 143

1. Seran protegibles como modelos de utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente
titulo, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en
dar a un objeto una configuracién, estructura o constitucion de la que resulte alguna ventaja
practicamente 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 relnan los requisitos
enunciados en el apartado anterior.

3. No podran ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las
variedades vegetales que puedan acogerse a la Ley 12/1975 de 12 marzo, sobre Proteccion de
Obtenciones Vegetales.

Articulo 144

1. El derecho a la proteccién de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente
y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

2. Sera de aplicacion a la proteccion de modelo de utilidad lo dispuesto en los apartados 2 a 4
art. 10.

Articulo 145

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad
inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, esta constituido por todo
aquello que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de proteccion como modelo ha
sido divulgado en Espafia, por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier
otro medio.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las
solicitudes espafiolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido
originariamente presentadas, cuya fecha de presentacién sea anterior a la fecha que se
menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra
posterior.

Articulo 146

1. Para su proteccion como modelo de utilidad, se considera que una invencidn implica una
actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un
experto en la materia.



2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el art. 145
apartado 2, no seran tomados en consideracion para decidir sobre la existencia de la actividad
inventiva.

Articulo 147

1. Para la obtencion de un certificado de proteccion de modelo de utilidad debera presentarse
una solicitud que habra de contener la documentacidén a que hace referencia el art. 21. No sera
necesario que comprenda un resumen de la invencidon que constituya su objeto.

2. En la instancia de solicitud de proteccién de un modelo de utilidad
deberd manifestarse que es ésta la modalidad de proteccidon que se solicita.

Articulo 148

1. Una vez admitida a tramite la solicitud, realizada segun lo dispuesto en el art. 30 de la
presente ley, el Registro examinara si reune los requisitos formales establecidos en el articulo
anterior y en el tit. V cap. I, y verificara igualmente si su objeto es susceptible de proteccion
como modelo de utilidad, conforme a lo dispuesto en el presente titulo.

El Registro no examinara ni la novedad, ni la actividad inventiva, ni la suficiencia de la
descripcion, ni exigira el informe sobre el estado de la técnica previsto para las patentes de
invencion.

2. Si como resultado del examen apareciera que la solicitud presenta defectos de forma o que
su objeto no es susceptible de proteccion como modelo de utilidad, se declarara la suspension
del expediente y se otorgara al solicitante el plazo reglamentariamente establecido para que
subsane, en su caso, los defectos que le hubieran sido sefalados y para formular las
alegaciones que estime pertinentes. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podra
modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

3. El Registro, a la vista de las alegaciones formuladas por el solicitante, dictara una resolucion
razonada dentro del plazo que se determine reglamentariamente sobre la denegacion de la
solicitud o la continuacién del procedimiento. Denegara la solicitud cuando considere que su
objeto no es susceptible de proteccion como modelo de utilidad o cuando considere que
subsisten en aquélla defectos que no hubieren sido debidamente subsanados.

4. Cuando del examen del Registro no resulten defectos que impidan la concesién o cuando
tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, el Registro notificard al interesado la
resolucién favorable a la continuacion del procedimiento y procedera a poner a disposicién del
publico la solicitud de proteccion del modelo de utilidad haciendo el correspondiente anuncio
en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, en el cual se incluiran las reivindicaciones del
modelo solicitado y una reproduccién de los dibujos.

Articulo 149

1. En los dos meses siguientes a la publicacidon de la solicitud, cualquier persona con interés
legitimo podra oponerse a la proteccion solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta
de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesidn, incluso la falta de novedad o de
actividad inventiva o la insuficiencia de la descripcién.

2. No podra alegarse, sin embargo, la falta de legitimaciéon del solicitante para pedir la
proteccidon del modelo de utilidad, la cual debera hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

3. El escrito de oposicion deberd ir acompafiado de los correspondientes documentos
probatorios.



4. Una vez finalizado el plazo para la presentacién de oposiciones, el Registro dara traslado al
solicitante de las oposiciones presentadas.

5. Cuando no se hubieren presentado oposiciones, el Registro procederda a conceder la
proteccidon del modelo de utilidad.

6. Si se hubieran presentado oposiciones, el solicitante dispondrda de un plazo que se
establecera reglamentariamente para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud,
para modificar las reivindicaciones, si asi lo estima oportuno, y para contestar formulando las
alegaciones que estime pertinentes.

7. Dentro del mes siguiente a la finalizacién del plazo establecido para la contestacion del
solicitante, el Registro dictard una resolucidon razonada sobre la concesion o no de la
proteccion.

8. Cuando la resolucién declare la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para la
concesion de la proteccion como modelo de utilidad, que hubiere sido alegada en algun escrito
de oposicion, el Registro otorgara al solicitante un nuevo plazo, que se determinara
reglamentariamente para que subsane el defecto o formule las alegaciones que estime
pertinentes.

9. Posteriormente, el Registro resolvera con caracter definitivo sobre la proteccion solicitada.

Articulo 150

1. Sera aplicable a la concesion de proteccién para los modelos de utilidad lo dispuesto en el
art. 37, en todo aquello que no contradiga lo establecido en el presente titulo.

2. Para los modelos de utilidad no se editaran los folletos a que hace referencia el art. 38.

Articulo 151

1. Para la interposicidn del recurso contencioso-administrativo estan legitimados, ademas del
solicitante, cualesquiera otros interesados, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, siempre que no fundamente su recurso en la falta
de novedad, de actividad inventiva o en la insuficiencia de la descripcion.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podran interponer el recurso contencioso-
administrativo por la falta de novedad, de actividad inventiva, o por la insuficiencia de la
descripcion, aquellos interesados que hubieren formulado la oportuna oposicion en el
expediente basada, precisamente, en los defectos mencionados.

Articulo 152

1. La protecciéon del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la
patente de invencion.

2. La duracion 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 a los modelos de utilidad.

Articulo 153



1. Se declarara la nulidad de la proteccion del modelo de utilidad:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de proteccidon conforme a lo dispuesto en los arts. 143,
145 y 146 y en el tit. segundo de la presente ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los
articulos mencionados.

b) Cuando no describa la invencidon de forma suficientemente clara y completa para que pueda
ejecutarla un experto sobre la materia.

¢) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue
presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como
consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud
presentada en base a lo dispuesto en el art. 11, cuando el objeto del modelo de utilidad
exceda del contenido de la solicitud inicial tal como éste fue presentado.

d) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo
dispuesto en el art. 144.

2. Si las causas de nulidad soélo afectan a una parte del modelo de utilidad, se declarara la
nulidad parcial mediante la anulacion de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No
podra declararse la nulidad parcial de una reivindicacion.

3. Cuando la nulidad sea parcial, el modelo de utilidad seguird en vigor con referencia a las
reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de un
modelo de utilidad independiente.

Articulo 154

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regiran para éstos las
disposiciones establecidas en la presente ley para las patentes de invencién, siempre que no

sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Entre otras, les seran aplicables las normas
contenidas en el tit. IV sobre invenciones laborales.

TITULO XV
AGENTES Y MANDATARIOS
Articulo 155
1. Podran actuar ante el Registro de la Propiedad Industrial:
a) Los interesados con capacidad de obrar, entendiéndose por tales cuando los peticionarios
sean personas juridicas, los que con arreglo a las escrituras de constitucion, a los Estatutos o a
las leyes tengan la representacion de dichas Entidades.

b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

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

Articulo 156

Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas fisicas inscritas como tales en el
Registro de la Propiedad Industrial que, como profesionales liberales, ofrecen habitualmente



Sus servicios para aconsejar, asistir o representar a terceros para la obtencion de las diversas
modalidades de la Propiedad Industrial y la defensa ante el Registro de la Propiedad Industrial
de los derechos derivados de las mismas.

Articulo 157

Para obtener la inscripcidon en el Registro especial de Agentes de la Propiedad Industrial, cuyo
ndimero sera ilimitado, deberdn cumplirse los siguientes requisitos:

a) Ser espanol o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad Europea. Ser
mayor de edad y tener despacho profesional en Espafia o en un Estado miembro de la
Comunidad Europea.

b) No estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolosos, excepto si se hubiera
obtenido la rehabilitacion.

c) Estar en posesién de un titulo oficial expedido por la Universidad en grado de licenciado,
Escuela Técnica Superior u otro titulo de caracter oficial que esté legalmente equiparado a
éstos.

d) Constituir fianza a disposicion del Registro de la Propiedad Industrial y concertar un seguro
de responsabilidad civil hasta los limites que se determinen en el Reglamento.

e) Aportar justificacion del pago de la tasa de inscripcion.

Articulo 158

La condicién de Agente de la Propiedad Industrial se perdera por alguna de las siguientes
causas:

a) Por fallecimiento.

b) Por renuncia.

¢) Por incurrir en incompatibilidad.

d) Por resolucidn recaida en virtud de expediente sancionador.

e) Por resolucion judicial.

Articulo 159
El ejercicio de la profesién de Agente de la Propiedad Industrial es incompatible con todo
empleo activo del interesado en el Ministerio de Industria y Energia y sus Organismos,

Consejerias de Industria de las Comunidades Autonomas o en Organismos Internacionales
relacionados con la Propiedad Industrial.

TITULO XVI
TASAS Y ANUALIDADES

Articulo 160



1. El solicitante o el titular de una patente deberan abonar las tasas que figuran en el anexo de
la presente ley y que forman parte integrante de la misma. Su regulacién estara sometida a lo
dispuesto en la Ley 17/1975 de 2 mayo, Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 26
diciembre 1958, Ley General Tributaria y disposiciones complementarias.

2. La falta de pago dentro del plazo reglamentariamente fijado a partir de la fecha en que el
Registro haya notificado la omision al solicitante privara de toda eficacia al acto para el cual
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. Para mantener en vigor la patente, el titular de la misma debera abonar las anualidades que
figuran en el anexo mencionado en el art. 160.

2. Las anualidades deberan pagarse por afios adelantados, durante toda la vigencia de la
patente. La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el Ultimo dia del mes del aniversario
de la fecha de presentacién de la solicitud y el correspondiente pago podra ser validamente
efectuado dentro del plazo que se fije reglamentariamente.

3. Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, podra
el titular abonar el mismo con el recargo que corresponda, dentro de los seis meses siguientes.

4. La tasa que debe abonarse por la presentacion de la solicitud de patente, exonera el pago
de las dos primeras anualidades.

Articulo 162

1. La persona que, deseando obtener una patente para una invencion propia, carezca de
medios econdmicos podra solicitar que le sea concedida sin necesidad de satisfacer tasas de
ninguna clase. Para ello debera presentar, junto a la solicitud de patente, la correspondiente
declaracién de carencia de medios econdmicos, acreditada con la documentacion que se exija
reglamentariamente.

2. En los casos de obtencion del beneficio a que se refiere el apartado anterior, el titular no
deberd satisfacer tasa alguna durante los tres primeros afos, resarciendo en los afios
sucesivos, en la forma que se determine reglamentariamente, las cantidades que hubiere
dejado de abonar. En el Registro de patentes se anotara el aplazamiento y la obligacion de
pagar las cantidades atrasadas incumbira a quienquiera que sea el titular de la patente.

DISPOSICION ADICIONAL

Disposicion Adicional Primera

Queda cerrado el Registro Especial de Sociedades dedicadas a la gestidon de asuntos de la
Propiedad Industrial a que se refieren los arts. 296 y ss. Estatuto de la Propiedad Industrial de
26 julio 1929.



Disposicion Adicional Segunda

1. Los plazos maximos de resolucion de los procedimientos que se enumeran en la presente
disposicion se computaran desde la fecha de recepcion en la Oficina Espafiola de Patentes vy
Marcas de las respectivas solicitudes, y seran los siguientes:

A) Concesién de patentes y adiciones: si se tramitan por el procedimiento general de
concesion, el que resulte de afadir catorce meses al periodo trasnscurrido desde la fecha de
recepcion de la solicitud hasta la publicacién de la misma en el «Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial», y si se tramitan por el procedimiento de concesién con examen previo el que
resulte de afiadir veinticuatro meses al citado periodo.

B) Concesién de modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales y artisticos: doce meses
si la solicitud no sufre ningln suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera
alguna de las circunstancias anteriores.

C) Concesidn de topografias de productos semiconductores: doce meses.

D) Concesion de certificado complementario de proteccion de medicamentos y productos
fitosanitarios: doce meses si la solicitud no sufre ningln suspenso y veinte meses si
concurriera esta circunstancia.

E) Renovacion de modelos o dibujos industriales y artisticos: ocho meses si no se produjera
ningun suspenso y doce meses en caso contrario.

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

G) Inscripcion de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de
derechos: seis meses si no concurriera ningln suspenso y ocho meses si concurriera esta
circunstancia.

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

2. En los supuestos de cambio de modalidad, el plazo maximo de resolucion empezara a
computarse a partir de la fecha de presentaciéon de la nueva documentacion.

3. Cuando se interrumpa el procedimiento en virtud de lo establecido en el apartado 3 del art.
36 de esta Ley, también quedara interrumpido el plazo de resolucién hasta que se reciba la
peticion de examen o, en su defecto, segin lo dispuesto en dicha norma, proceda la
reanudacion del procedimiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposicion Transitoria Primera

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

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



3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las invenciones de procedimiento o
aparatos para la obtencion de productos quimicos o farmacéuticos ni a los procedimientos de
utilizacion de productos quimicos, todos los cuales podran ser patentados conforme a las
normas de la presente ley desde la entrada en vigor de la misma.

4. Las invenciones de los productos obtenidos por los procedimientos microbioldgicos, a que se
refiere el art. 5,2 de la presente ley, no seran patentables hasta el 7 octubre 1992,

Disposicion Transitoria Segunda

A partir del 7 octubre 1992 podran hacer uso de lo dispuesto en el apartado 2 art. 61, los
titulares de patentes solicitadas con anterioridad al 1 de enero de 1986, a menos que la
accion de violacion de la patente sea entablada contra el titular de una patente de
procedimiento concedida antes de esta Ultima fecha.

Disposicion Transitoria Tercera

Lo dispuesto en el capitulo II del tit. XIII entrara en vigor a partir del 7 octubre 1992,

Disposicion Transitoria Cuarta

1. El Gobierno determinara por Real Decreto las fechas a partir de las cuales seran aplicables a
las solicitudes de patentes de invencion las normas relativas al informe sobre el estado de la
técnica en el tit V cap. II.

2. El Gobierno quedara facultado para ir estableciendo escalonadamente en qué sectores de la
técnica correspondientes a la Clasificacién Internacional de Patentes, establecida por el
Convenio de 19 diciembre 1954, se aplique las normas relativas al informe sobre el estado de
la técnica, atendiendo a las posibilidades de actuacién del Registro de la Propiedad Industrial.

3. La aplicacion de las normas relativas al informe sobre el estado de la técnica sélo podra
decretarse para las solicitudes de patentes de invencion que se presenten a partir del dia
siguiente a la fecha en que expire el plazo de tres afios, contado desde la promulgacion de la
presente ley. Dicha aplicacién debera decretarse, en todo caso, antes de que expire el plazo de
cuatro anos, contado desde la promulgacién de la presente ley.

4. A partir del dia siguiente a la fecha en que expire el plazo de cinco afos, contado desde la
promulgacion de la presente ley, deberan tramitarse por el procedimiento general de concesion
previsto en la presente ley todas las solicitudes de patentes, cualquiera que sea el sector de la
técnica al que pertenezcan.

5. Las solicitudes de patentes de invencion presentadas con posterioridad a la entrada en vigor
de la presente ley a cuya tramitacion no sean aplicables las normas relativas al informe sobre
el estado de la técnica, se tramitaran por el procedimiento de concesidén establecido en esta
ley, con excepcion de todas las disposiciones que hacen referencia al mencionado informe.

Disposicion Transitoria Quinta

El Gobierno, una vez implantado el informe sobre el estado de la técnica para la totalidad de
las solicitudes de patentes de invencion a que se refiere la disposicion transitoria cuarta, podra
ir estableciendo por real decreto, progresivamente y en atencion a las prioridades que se fijen
para el desarrollo tecnolégico e industrial del Estado, aquellos sectores de la técnica en los que
las solicitudes de patente de invenciéon quedaran sometidas al procedimiento de concesién con
examen previo establecido en el cap. III tit. V de la presente ley, siempre que les hayan sido



aplicables durante, al menos, seis meses las normas relativas al informe sobre el estado de la
técnica.

Disposicion Transitoria Sexta

1. Las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad, que se hubiesen presentado con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, seran tramitadas y resueltas conforme a
la normativa legal vigente en la fecha de su presentacion.

2. A los efectos del apartado anterior, en las solicitudes originadas por division, cambio de
modalidad o transformacidn de una solicitud, se considerara que su fecha de presentacion es la
fecha de presentacién de la solicitud originaria.

Disposicion Transitoria Séptima

Las patentes y los modelos de utilidad concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la
Propiedad Industrial se regiran por las normas de dicho Estatuto. Esto no obstante, les seran
de aplicacion las disposiciones contenidas en los titulos 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
arts. 49, 59, 60 apartado 2, y 61 apartado 2, de conformidad con lo establecido en la disp.
trans. segunda.

b) Titulo séptimo, sobre acciones por violacién del derecho de patentes.

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

d) Titulo noveno, sobre obligacion de explotar y licencias obligatorias.
e) Titulo once, sobre nulidad y caducidad de las patentes, con excepcion del art. 112,1.

f) Titulo trece, sobre jurisdiccién y normas procesales.

Disposicion Transitoria Octava

Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley
se seguiran por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Disposicion Transitoria Novena

Mientras no se constituyan los Tribunales Superiores de Justicia y estén en funcionamiento, la
competencia para conocer de los juicios civiles derivados de los derechos atribuidos en esta ley
corresponde a los Jueces de Primera Instancia de las capitales que sean sede de las Audiencias
Territoriales.

Disposicion Transitoria Décima

1. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a derechos de exclusiva
derivados de una patente de invencidn solicitada con posterioridad a la entrada en vigor de la
presente ley serd preciso que se haya obtenido o solicitado previamente el informe sobre el
estado de la técnica, siempre que dicho informe hubiera sido puesto en vigor para el sector
técnico que pertenezca la patente, conforme a lo dispuesto en la disp. trans. cuarta.



2. A los efectos mencionados en el apartado anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, a
peticion del titular de la patente y previo el abono de la tasa correspondiente, procedera a
elaborar el informe sobre el estado de la técnica referente al objeto de la patente concedida en
los términos previstos en el art. 34 de la presente ley. El informe, una vez elaborado, sera
notificado al peticionario y serd puesto a disposicion del publico unido al expediente de la
patente.

3. En el supuesto de presentarse una demanda ejercitando las acciones mencionadas en el
apartado primero, sin haber obtenido todavia el informe solicitado, el demandado podra pedir
la suspension del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos, o se
justifique haber transcurrido el plazo de seis meses desde que la peticion del mismo fue
formalizada sin que el Registro de |la Propiedad Industrial lo haya emitido.

4. Solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no se hubiera obtenido
todavia, podra instarse la practica de diligencia de comprobacién de hechos, asi como la
adopcion de medidas cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralizaciéon o cesacion
de la actividad industrial o comercial del demandado en relacion con el objeto de la patente, y
todo ello si procede de conformidad con lo previsto en esta ley.

Disposicion Transitoria Undécima

1. Los pasantes apoderados a que se refiere el art. 284 Estatuto de la Propiedad Industrial que
en el dia de la entrada en vigor de la presente ley hayan consolidado cinco afios de ejercicio en
dicha condicion podran obtener la inscripcion en el Registro especial de Agentes de la
Propiedad Industrial, a igualdad de derechos con aquellos que estén en posesién de alguno de
los titulos oficiales a que se refiere el art. 157 c) de esta ley.

2. Los pasantes apoderados y apoderados inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, al
amparo del articulo citado en el nim. 1 de esta disposicion, podran seguir actuando en nombre
del Agente poderdante hasta tanto éste no revoque el correspondiente apoderamiento e
inscripcion en el Registro.

3. Los que a la entrada en vigor de la presente ley figuren inscritos en el escalafon de Agentes
aspirantes, cuyo nombramiento como Agentes de la Propiedad Industrial no hubiera podido
hacerse por no existir plaza vacante con arreglo a lo dispuesto en los arts. 277 y 287 Estatuto
sobre la Propiedad Industrial seran nombrados Agentes de la Propiedad Industrial a la entrada
en vigor de esta ley, sin necesidad de cumplir el requisito establecido en la letra c) art. 157 de
esta ley.

Disposicion Transitoria Duodécima

Las Sociedades que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentran inscritas en el
Registro Especial de Sociedades a que se refiere el art. 296 Estatuto de la Propiedad Industrial
podran hacer uso por una sola vez entre sus actuales socios del derecho que les reconoce el

art. 297 apartado 1, siéndoles de aplicacion a los mismos en lo sucesivo las normas generales
establecidas para el acceso a la profesidn y causando baja en el Registro especial mencionado.

DISPOSICIONES FINALES

Disposicion Final Primera



El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria y Energia, dictara el Reglamento de la
presente ley en el plazo maximo de tres meses desde la promulgacion de ésta.

Disposicion Final Segunda

Reglamentariamente se determinaran las condiciones a cumplir por los Agentes en el ejercicio
de su profesién y en sus relaciones con el Registro de la Propiedad Industrial.

Disposicion Final Tercera

La modificacion de las tasas por servicios, prestaciones y actividades del Registro de la
Propiedad Industrial se efectuara a través de las Leyes de Presupuestos.

Disposicion Final Cuarta

La presente ley entrara en vigor a los tres meses de su publicacién.

DISPOSICION DEROGATORIA

Disposicion Derogatoria

Quedan derogadas, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, todas las
disposiciones que se opongan a la presente ley y, en particular, las siguientes:

1. Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por RDL 26 julio 1929, TR aprobado por
RO 30 abril 1930 y ratificado con fuerza de ley por la de 16 septiembre 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 el titulo
noveno en relacidon con las patentes, modelos de utilidad y cualesquiera otras modalidades de
propiedad industrial, que quedaran sujetas en cuanto a jurisdiccién, competencia y
procedimientos a las normas establecidas en esta ley.

b) Todos los preceptos reguladores de la profesién de Agentes de la Propiedad Industrial
contenidos en el titulo décimo y articulos concordantes del Estatuto de la Propiedad Industrial.

2. La Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 30 enero 1934, sobre la alegacion de
fuerza mayor, en cuanto afecta a las patentes y modelos de utilidad.

3. Los arts. 29 y 30 Ley de Contrato de Trabajo, aprobada por D 26 enero 1944.

4. El D 26 diciembre 1947, en cuanto afecta a las patentes y modelos de utilidad y a los
Agentes de la Propiedad Industrial.

5. El art. 99 LEF de 16 diciembre 1954 y los arts. 121 y 122 de su Reglamento aprobado por D
26 abril 1957.

ANEXO



Las tasas y exacciones parafiscales unificadas a que se refiere el art. 10 L 17/1975 de 2 mayo,
aplicadas a servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial
derivados de la presente ley seran los siguientes:
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