LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO,
DE PATENTES

PREAMBULO

Es criterio unanime en todos los paises
indudridizados, que la legidacion en
materia de patentes influye
decisvamente en la organizacion de la
economia, d condituir un eemento
fundamenta para impulsar la
innovacion tecnoldgica, principio d que
no puede sustraerse nuestro pais, pues
resulta imprescindible para devar €
nive de compettividad de nuedra
indudtria

Por otra parte una ley de patentes, que
prometa eficazmente los resultados de
nuestra  invettigecion,  condituye  un
elemento necesario dentro de la politica
egpanola de fomento de la investigacion
y d desarrollo tecnol dgico.

La actud legidacion de patentes, que
data del afio 1929, no responde a los
anteriores objetivos, pues por una arte,
ha sufrido un proceso de obsolencia que
la invdida para regular € desarrollo de
la tecnologia que exige nuestro actud
gsema productivo, y por otra, la
proteccion que otorgan las actudes
patentes, concedidas mediante  un
procedimiento <<sn examen de la
novedad de la invencion>>, da lugar a
patentes conocidas con & nombre de
<<débiles>> que no condituyen
incentivos suficientes para proteger los
resultados  de la  investigacion.

Pero, aparte de los anteriores motivos,
exigen otros factores relevantes que
exigen la adopcion de una nueva ley de
patentes, como son la exigencia de un
derecho europeo de patentes,
condituido por € convenio de Munich
de 5 de octubre de 1973 sobre la patente
europea, y @ convenio de Luxemburgo

sobre la patente comunitaria de 15 de
diciembre de 1975, derecho que ha sido
recogido en la cas totdidad de las
legidaciones de patentes europess y que
nuestro pais no puede desconocer en
aencion, no solo a la creciente
internaciondizacion  de las patentes,
dno a las exigencias de armonizacion
de las legidaciones naciondes que
impone la adhesén a la comunidad
econdmica europea.

Las carecterigticas principales de la
nueva ley de paentes son las sguientes:
en primer termino, hay que destacar que
el proyecto contempla dos categorias de
titulos de propiedad indudrid: las
patentes de invencidn y los modelos de
utilided.

Se mantienen los moddos de utilidad
por ser una ingditucién que responde en
muchos casos d nivd de nuedra
tecnologia, como lo demuestra € hecho
de oolicitarse esta moddidad de
proteccién, en mas de un 80 por 100,
por nacionales, pero se reduce U
duracion de 20 a 10 afios, debido a que
solo requieeen novedad reaiva o
neciond y un grado de actividad
inventiva a menor que d de las patentes
de invencion

Se suprimen las  paentes de
introduccion por condderarse una figura
anacronica, que no esta demostrado
contribuyan  eficazmente d desarrollo
tecnolégico espafiol, y que son
totdmente  incompatibles con  la
regulacion de patentes en d derecho
europeo.

Con la findidad de promover la
investigacion en € seno de la empresa
espaiola s regulan las invenciones
laborales, tratando de conciliar los
intereses dd  empresario 'y de los
inventores asdariados. La inclusén de
la regulacion de las invenciones dentro
de la ley de patentes responde a la
redidad actual del propio proceso
productivo, y ha sdo € criterio seguido



por la generdidad de las leyes de
paentes europess. Se regula la
patentebilidad de las  invenciones
sguiendo la de derecho europeo,
introduciéndose en Espaia la
patentabilidad de cuanto se refiere a los
productos quimicos y farmacéuticos, en
aencion a los problemas que su
implantacion rdpida pueda ocasonar a
los correspondientes sectores
indudrides, s agolaza su implantacion
hasta que & gobierno por decreto lo
edablezca, Sn que en ningln caso
pueda hacerse antes del 7 de octubre de
1992.

La ley otorga una mayor proteccion a
las patentes, tanto en cuanto d
contenido de los derechos que
conllevan, muy dmilaes a los
establecidos en la patente comunitaria,
cuanto en d edablecimiento de nuevas
acciones paa sus  titulares, muy
epecidmente la accidén de cesacion dd
acto ilicito. Se incrementa la proteccion
a las patentes de procedimiento para la
obtencion de  productos  nuevos,
mediante la introduccion de principio
de inversén 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
judicides, regulandose d aseguramiento
de las pruebas de reconocimiento
judicid mediante la indauracion de
diligencias previas de comprobacion de
hechos, y s indrumentan medidas
cautdlares para garantizar @ resultado
dd juico, cuya obtencion eda
condicionada a que los titulares de
patentes exploten las invenciones en
nuestro pais. Asmismo, y dentro de
ede orden de reforzar € sSstema de
patentes, y conseguir que las patentes
gue se concedan en nuestro pais sean
patentes <<fuertes>>, se establece un
nuevo ssema de concesion, mediante
la introduccion en € procedimiento de

un <<informe sobre d esado de la
técnica>>, que tiene ademas € carécter
de un paso previo para la inditucion de
un Sstema de conceson con <<examen
previo de novedad>> como € que rige
en la mayor pate de los paises
industridlizados, y que también se
regula en la ley, paa d momento en
gue se decida su implantacion. Todo lo
anterior implicara la conditucion en €
registiro de la propiedad industrid de un
gran fondo de documentos de patentes
de todo € mundo, poniéndose ademés
un especia énfasis en poder disponer de
la literatura de patentes redactada en
espariol.

Una gran parte de los documentos de
patentes en espaiiol no son tenidos en
cuenta por las oficinas de patentes
extranjeras, cuando examinan la
novedad de las invenciones La
formacion de este fondo de documentos
permitira, ademas, la creacion, en su
diaz de un centro internaciond de
documentos de patentes de habla
espaiola La ley tiene en cuenta que una
ley espaiola de patentes, debe tender a
promover € desarrollo tecnologico de
nuestro pais, partiendo de su Stuacion
indugtrid, por lo que se ha prestado una
especid atencion a la proteccion de los
intereses  nacionales, especid mente
mediante un reforzamiento  de  las
obligaciones de los titulares de patentes
a fin de que la explotacion de las
patentes se produzca dentro de
territorio naciond 'y tenga lugar, en
CONSecuencia, una verdadera
trandferencia de tecnologia,  pero
sempre respetando € convenio de la
union de Paris de 20 de mayo de 1883,
texto revisado en Estocoimo € 14 de
julio de 1967 y en vigor en Espafia

Con dicha findidad s regula la
explotacion de las patentes, y se pone
especia cuidado en la regulacion de las



transmisones de las paentes y de las
licencias contractudes. Se establece un
régimen  adecuado de  licencias
obligatorias por fata de explotacion de
las patentes en Espafia, modificando la
poco eficiente regulacion de las
licencias de explotacion en d derecho
actud. 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
aribuye a registro de la propiedad
indudtriad exigira un especid
dinamismo en la actuacion futura de
ede organismo, que requerird nuevos
medios  materiades, humanos vy
financieros para la implantacion dd
informe sobre € estado de la técnica y
en su diadd examen previo.

En resumen, la ley indaura un nuevo
derecho de patentes en Espafia, que
implica un cambio sudancid de la
regulacion exisente, 1o que obliga a la
incduson de numerosas digpodciones
trangtorias, dirigidas a la implantacion
dd nuevo dgema de una forma
progresiva, pero eficaz.

TITULOI
Disposiciones preliminares.

Articulo 1.

Para la proteccion de las invenciones
industriales se concederdn de acuerdo
con lo dispuesto en la presente ley, los
sguientes  titulos de  propiedad
indudtrid:

A) paentes de invencion, y B)
certificados de proteccion de modelos
de utilidad.

Articulo 2.

1. Podréan obtener los titulos de
propiedad indudtrid regulados en la
presente ley las personas naturdes o
juridicas de naciondidad espafiola y las
personas naturdes o  juridicas
extranjeras que residan habitudmente o
que tengan un edablecimiento industria
o comercid efectivo y red en teritorio
espaiol, o que gocen de los beneficios
del convenio de la union de Paris para
la proteccion de la propiedad indudtridl.

2. También podran obtener los titulos de
propiedad indudria regulados en la
presente ley las personas naurales o
juridicas extranjeras no comprendidas
en d apatado anterior, Sempre que en
e edado de que sean naciondes se
pemita a las personas naturdes o
juridicas de naciondidad espafiola la
obtencion de titulos  equivaentes.

3. Las personas naturales o juridicas de
neciondidad espafiola y los extranjeros,
que sean nacionades de adguno de los
paises de la unién de Paris 0 que, sn
srlo, edén domiciliados 0 tengan un
edablecimiento indugtrid o comercid
efectivo y sio en d teritorio de
aguno de los paises de la union, podran
invocar en su beneficio la gplicacion de
las disposiciones contenidas en € texto
del convenio de la union de Paris para
la proteccion de la propiedad indugtrid
que este 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 adminigtrativo
s golicara supletoriamente a los actos
adminigrativos regulados en la presente
ley, y estos podran ser recurridos de
conformidad con lo dispuesto en la ley
reguladora de la  jurisdiccion
contencioso-adminidrativa



TITULO I
Patentabilidad

Articulo 4.

1. Son paentables las invenciones
nuevas que impliquen una actividad
inventiva y sean  susceptibles  de
gplicacion indudtrid.

2. No s condderan invenciones en €
sentido dd  apatado  anterior, en
particular:

A) los descubrimientos, las teorias
cientificas y los métodos mateméticos.
B) las obras literarias o atigticas o
cuaquier otra creacion estética, asi
como las obras cientificas.
C) los planes, reglas y métodos para €
gercicio de actividades inteectuaes,
paa juegos O paa actividades
economico-comercides, asi como los

programas de ordenadores.
D) las formas de  presentar
informaciones.

3. Lo dispuesto en € apartado anterior
excluye la paentabilidad de las
invenciones mencionades en @ mismo
solamente en la medida en que d objeto
paa € que la paente s olicita
comprenda una de ellas.

4. No s= condgderan como invenciones
susceptibles de gplicacion indudtrid en
e sentido del gpartado uno, los métodos
de tratamiento quirdrgico o terapéutico
dd cuepo humano o animd, ni los
méodos de diagnogtico aplicados A
cuerpo humano o animd. Eda
digposcion no serd aplicable a los
productos, especidmente a @ las
sudancias 0 compodciones ni a las
invenciones de aparatos O instrumentos
para la puesta en practica de taes
métodos.

Articulo 5.
1. No podran ser objeto de patente:

A) las invenciones cuya publicacion o
explotacion sea contraria d  orden
publico o a las buenas costumbres.
B) las variedades vegetales que puedan
acogerse a la normativa de la ley de 12
de marzo de 1975 sobre proteccion de
las obtenciones vegetaes.
O las razas animaes.
D) los procedimientos esencidmente
biol6gicos de obtencion de vegetdes o
de animales.

2. Lo dispuesto en los apartados b), c) y
d) no sra sin embargo, aplicable a los
procedimientos microbiologicos ni a los

productos  obtenidos por  dichos
procedimientos.
Articulo 6.

1. Se conddera que una invencion es
nueva cuando no esta comprendida en d
estado de latécnica

2. El etado de la técnica edta
congtituido por todo lo que antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de
patente se ha hecho accesible a publico
en Espalia 0 en d extranjero por una
descripcion  escrita u - ord, por una
utilizacion o por cuadquier otro medio.

3. Se entiende iguamente comprendido
en € esado de la técnica € contenido
de las solicitudes espafiolas de patentes
0 de moddos de utilided, ta como
hubieren ddo originariamente
presentadas, cuya fecha de presentacion
sea anterior a la que se menciona en d
gpartado precedente que hubieren sdo
publicadas en aguella fecha 0 1o sean en
otra fecha pogterior.



Articulo 7.

No se tomara en consderacion para
determinar d estado de la técnica una
divulgacion de la invencion que,
aceecida dentro de los s@s meses
anteriores a la presentacion de la
solicitud en € registro de la propiedad
industril  haya ddo  consecuencia
directa o] indirecta

A) de un auso evidente frente 4d
solicitante 0 u causante.

B) dd hecho de que d solicitante 0 su
causante hubieren exhibido la invencidn
en digposiciones oficides u
oficiamente reconocidas.
En este caso serd preciso que €
slicitante d presentar la  solicitud,
declare que la invencion ha ddo
redlmente exhibida y que, en gpoyo de
su declaracion gporte @ correspondiente
certificado dentro dd plazo y en las
condiciones que s determinen
reglamentariamente.

C) de los ensayos efectuados por €
solicitante 0 por sus causantes, sempre
gue no impliquen una explotacion o un
ofrecimiento comercia del invento.

Articulo 8.

1. Se conddera que una invencion
implica una eactividad invetiva 9
aquella no resulta dd esado de la
técnica de una manera evidente para un
experto en la materia

2. S € estado de la técnica comprende
documentos de los mencionados en d
articulo 6, apartado 3, no seran tomados
en consideracion para decidir sobre la
exigencia de la actividad inventiva.

Articulo 9.

Se conddera que una invencion es
susceptible  de  gplicacion  indudtrid
cuando su objeto puede ser fabricado o
utilizado en cuaquier clase de indudtria,
incluidala agricola

TITULO 111
Derecho ala patentey designacion
del inventor

Articulo 10.

1. El derecho a la patente pertenece a
inventor 0 a sus causahabientes y es
transmisible por todos los medios que d
derecho reconoce.

2. S la invenci6on hubiere ddo
redizada por vaias personas
conjuntamente, & derecho a obtener
la patente pertenecera en comin a
todas dllas.

3. Cuando una nueva inverson hubiere
sdo redizada por digtintas personas de
forma independiente, € derecho a la
patente pertenecera a aquel  cuya
solicitud tenga una fecha anterior de
presentacion en Espafia, sempre que
dicha solicitud se publique con arreglo a
lo dispuesto en d articulo 32.

4. En d procedimiento ante € registro
de la propiedad indudrid se presume
que d <olicitante edta legitimado para
gercer e derecho ala patente.

Articulo 11.

1. Cuando en base a lo dispuesto en €
gpatado primero dd articulo anterior
una sentencia firme hubiera reconocido
el derecho a la obtencion de la patente a



una persona diginta d Solicitante, 'y
dempre que la paente no hubiera
llegado a ser concedida todavia, esa
persona podra dentro del plazo de tres
meses desde que la sentencia adquirid
fuerza de cosa juzgada
A) continuar @ procedimiento rdativo a
la solicitud, subrogandose en d lugar
dd solicitante; b) presentar una nueva
solicitud de paentes para la misma
invencion, que gozara de la misma
prioridad, o ¢) pedir que la solicitud sea
rechazada.

2. Lo dispuesto en d articulo 24,
gpatado 3, es aplicable a cuaquier
nueva solicitud presentada segin  lo
establecido en € agpartado anterior.

3. Presentada la demanda dirigida a
conseguir la sentencia a que <e refiere d
gpartado 1, no podra ser retirada la
solicitud de patente  9Sn d
consentimiento del demandante. El juez
decretara la suspension del
procedimiento de concesidn, una vez
que la solicitud hubiese sdo publicada,
hasta que la sentencia firme sea
debidamente  notificada, eda
desestimacion de la pretensdn del actor,
0 hasta tres meses después de dicha
notificacion, 9 es estimatoria

Articulo 12.

1. S la patente hubiese sido concedida a
una persona  no legitimada para
obtenerla segin lo dispuesto en €
aticulo 10, gpatado 1, la persona
legitimada en virtud de dicho aticulo
podra reivindicar que le sea transferida
la titularidad de la patente, Sn perjuicio
de cuadesquiera otros derechos o
acciones que puedan corresponderle.

2. Cuando una persona solo tenga
derecho a una parte de la patente, podra

revindicaa que le sea aribuida la
cotitularidad de la misma conforme a lo
dispuesto en € agpatado anterior.

3. Los derechos mencionados en los
gpartados  anteriores solo  serén
gercitables en un plazo de dos afios
desde la fecha en que se publico la
mencion de la concesion de la patente
en d <<boletin oficid de la propiedad
indugtrid>>. Ege plazo no s2a
golicable s € titular, en d momento de
la concesén o de la adquisicion de la
patente, conocia que no tenia derecho a
la misma

4. Sera objeto de la anotacion en d
registro de patentes a efectos de
publicidad frente a terceros, la
presentacion de una demanda judicid
paa € gercicio de las acciones
mencionadas en @ presente articulo, asi
como la sentencia firme o cuaquier otra
forma de terminacion de procedimiento
iniciado en virtud de dicha demanda, a
instancia de parte interesada.

Articulo 13.

1. Cuando se produzca un cambio en la
titularidad de wuna paente como
consecuencia de una sentencia de las
previgas en d aticulo anterior, las
licencias y demés derechos de terceros
sobre la patente se extinguiran por la
inscripcion en € registro de patentes de
la persona legitimada

2. Tanto d titular de la patente como €
titular de una licencia obtenida antes de
la inscripcion de la presentacion de la
demanda judicid que, con anterioridad
a e migna inscripcidn,  hubieran
explotado la invencion o hubieran
hecho preparativos efectivos y redes
con esa findidad, podran continuar o
comenzar la explotacion sSempre que



Lliciten una licencda no exdusva d
nuevo titular inscrito en @ registro de
patentes, en un plazo de dos meses S s
trata del anterior titular de la patente o,
en d can dd licenciatario, de un plazo
de cuaro meses desde que hubiere
recibido la notificacion dd regigtro de la
propiedad industrid por la que = le
comunica la inscripcion  dd  nuevo
titular. La licencia ha de ser concedida
para un periodo adecuado y en unas
condiciones razonables, que s fijaran,
en caso necesario, por & procedimiento
edablecido en la presente ley para las
licencias obligatorias.

3. No es glicable lo dispuesto en d
goatado anterior 9 € titular de la
patente o de la licencia hubiera actuado
de mda fe en d momento en que
comenzd la explotacion o los
preparativos parala misma.

Articulo 14.

B invator tiene frente d titular de la
solicitud de patente o de la patente, d
derecho a ser mencionado como tal
inventor en la patente.

TITULO IV
I nvenciones labor ales

Articulo 15.

1. Las invenciones redizadas por €
trabgador durante la vigencia de su
contrato o relacién de trabgo o de
servicios con la empresa, que sean fruto
de una actividad de invedtigacion
explicita o implicitamente condtitutiva
del objeto de su contrato, pertenecen a
empresario.

2. El trabgador, autor de la invencion,
no tendra derecho a una remuneracion

uplementaria  por la  redizacion,
excepto 9 su gportacion persond a la
invencion y la importancia de la misma
para la empresa exceden de manera
evidente dd contenido explicito o
implicito de su contrato o relacién de
trabagjo.

Articulo 16.

Las invenciones en cuya redizacion no
concurran  las circundtancias  previstas
en d aticulo 15, punto 1, pertenecen d
trabajador, autor de las mismas.

Articulo 17.

1. No obgante lo dispuesto en €
aticulo 16, cuando € trabgador
redizase una invencion en relacion con
su actividad profesond en la empresa y
en su  obtencidn  hubieran  influido
predominantemente conocimientos
adquiridos dentro de la empresa o la
utilizacion de medios proporcionados
por esta, € empresario tendra derecho a
asumir la titularidad de la invencién o a
reservarse un derecho de utilizacion de
la misma

2. Cuando € empresario asuma la
titularidad de una invencion o se reserve
un derecho de utilizacion de la misma,
el trabgador tendra derecho a una
compensacion  econdmica justa, fijada
en aencidén a la importancia indugtrid 'y
comercid dd invento y teniendo en
cuenta & vdor de los medios o
conocimientos  facilitados por la
empresa y las aportaciones propias de
trabajador.

Articulo 18.

1. El trabgador que redice adguna de
las invenciones a que s refieren los



articulos 15 y 17, debera informar de
elo a empresario, mediante
comunicacion escrita, con los datos e
informes necesxios para que ague
pueda gercitar los derechos que le
corresponden en € plazo de tres meses.
Bl incumplimiento de esta obligacion
llevara condgo la pedida de los
derechos que se reconocen a trabgador
en ede titulo.

2. Tato €& empresaqio como €
trabgjador deberan su colaboracion en la
medida necesaria para la efectividad de
los derechos reconocidos en € presente
titulo, abdeniéndose de cuaquier
actuacion que pueda redundar en
detrimento de tales derechos articulo 19

1. Las invenciones para las que
£ presente una Solicitud  de
patente o de otro titulo de
proteccion exclusva dentro de
aho dguiente a la extincion de la
rlacion de trabgos o de
servicios podran ser reclamadas
por e empresario.
2. Sed nula toda renuncia
anticipada del trabgador a los
derechos que la ley le otorga en
edtetitulo.

Articulo 20.

1. Las normas dd presente titulo serén
aplicables a los funcionarios, empleados
y trabgadores del estado, comunidades
auténomas, provincias, Mmunicipios 'y
demés entes publicos, Sin perjuicio de lo
previsto en los parrafos siguientes.

2. Corresponde a la universdad la
titdaridad de las invenciones redizadas
por e profesor como consecuencia de
su funcon de invedigacion en la
universdad y que pertenezcan a ambito

de sus d aticulo 11 de la ley organica
dereforma universtaria

3. Toda invencion, a la que se refiere d
punto 2, debe s notificada
inmediatamente a la universdad por €
profesor autor de lamisma

4. El profesor tendra, en todo caso,
derecho a participar en los beneficios
gue obtenga la universdad de la
explotacion o de la cesddon de sus
derechos sobre las  invenciones
mencionadas en € punto 2
Corresponderd a los edtautos de la
universdad determinar las modalidades
y cuantia de esta participacion.

5. La universdad podrd ceder la
titularided de las invenciones
mencionadas en € punto 2 a profesor,
ator de las mismas, pudiendo
ressrvarse en este caso una licencia no
excdudva, intranderible y grauita de
explotacion.

6. Cuando d profesor obtenga
beneficios de la explotacion de una
invencion mencionada en @ punto 5, la
universdad tendra derecho a una
participacion en los mismos
determinada por los edatutos de la
universidad.

7. Cuando € profesor redice una
invencion como consecuencia de  un
contrato con un ente privado o publico,
el contrato debera especificar a cud de
las partes contratantes correspondera la
titularidad de la misma.

8. E régimen edablecido en los
parafos 2 a 7 de este articulo podra
gplicarse a las invenciones del persond
investigador de entes publicos de
investigacion.



9. Las moddidades y cuantia de la
participacion del persond  investigador
de entes publicos de invedtigacion en
los beneficios que se obtengan de la
explotacion o0 cesdn de sus derechos
sobre las invenciones mencionadas en €
punto 8 de ese aticulo, serén
establecidas por & gobierno, atendiendo
a las caracteristicas concretas de cada
ente de investigacion.

TITULOV
Concesion dela patente

CAPITULO
Presentacion y requisitosde la
solicitud de patente.

Articulo 21.

1 Para la obtencién de una patente serd
preciso presentar una solicitud, que
deberd contener:
A) una ingancia dirigida a director dd
registro de la propiedad indugtrid.

B) una descripcion dd invento para €
que se solicita la patente.

C) unao varias reivindicaciones.

D) los dibujos a los que e refieran la
descripcion o las reivindicaciones, y

€) un resumen de lainvencion.

2. En d caso de que s olicite una
adicion, habrd de declaarse asi
expresamente en la ingancia, indicando
e numero de la patente o de la solicitud
a la que la adicion deba referirse.

3. La presentacion de la solicitud dara
lugar d pago de las tasas edtablecidas
en lapresente ley.

4. Tanto la solicitud como los restantes
documentos que hayan de presentarse
ate d regidtro de la propiedad
industrial  deberdn estar redactados en
cagdlano y habrdn de cumplir con los
requisitos que *e establezcan
reglamentariamente,

5. En las comunidades autonomas, los
documentos indicados en d gpartado
cuato podran presentarse en  las
oficinas de la adminigtracion
autonémica, cuando tengan reconocida
la competencia correspondiente. Taes
documentos podréan redactarse en €
idoma oficd de la comunidad
auténoma, debiendo ir acompafiados de
la  correspondiente  traduccion  en
castellano, que se condderara autentica
en caso de duda entre ambas.

Articulo 22.

1. La fecha de presentacion de la
solicitud sera la dd momento en que
slicitante  entregue  a las  oficinas
espanolas autorizadas para la recepcion
de solicitudes de patentes los sguientes
documentos relacionados en la forma
exigida en d aticulo 21
A) una declaracion por la que se Slicite
una patente.
B) la identificacion dd solicitante, y ©)
una descripcion y una O vaias
relvindicaciones, aunque no cumplan
con los requistos formaes establecidos
en la presente ley.

2. S durante € procedimiento de
conceson s modifica totd o
parcidmente € objeto de la solicitud de
patente, se consderara como fecha de
presentacion la de introduccion de la
modificacion respecto a la parte
afectada por esta.



Articulo 23.

La solicitud de patente debera designar
d inventor. En d caso de que €
Solicitante no sea d inventor 0 no sea
Unico inventor, la designacion debera ir
acompafiada de una declaracion en la
que = exprese como ha adquirido d
solicitante € derecho ala patente.

Articulo 24.

1. La solicitud de paente no podra
comprender mas que una sola invencion
0 un grupo de invenciones relacionadas
entre 9 de td manera que integren un
Unico concepto inventivo generd.

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

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

Articulo 25.

1. La invencidn debe ser descrita en la
solicitud de paente de manera
auficientemente clara y completa para
gque un experto sobre la materia pueda
gecutarla.

2. Cuando la invencion se refiera a un
procedimiento microbiologico en que €
microorganismo no sea accesble d
publico, solo s consderara que la
descripcion cumple con lo dispuesto en
e agpatado anterior s concurren los

sguientes requisitos:

A) que la descripcion contenga las
informaciones de que disponga €
olicitante sobre las caracterigticas del
microorganismo; B) que d <olicitante
hubiere depositado no mas tarde de la
fecha de presentacion de la solicitud un
cultivo de microorganismos en  una
inditucion  autorizada  paa  dlo,
conforme a los convenios
internaciondles, sobre  esta  materia
vigentes en Espafia, y C) que € publico
tenga acceso A cutivo  dd
microorganismo  en  la  inditucion
anteriormente mencionada, a partir de
dia de la publicacion de la solicitud de
patente, en las condiciones que se
establezcan reglamentariamente.

Articulo 26.

Las revindicaciones definen € objeto
paa € que se olicita la proteccion.
Deben ser claras y concisas y han de
fundarse en la descripcion.

Articulo 27.

1. El resumen de la invencion sarvird
excdlusvamente paa una findidad de
informacion  técnica No podra ser
tomado en congderacion para ningin
otro fin, y en particular no podra ser
utilizado ni para la delerminacion ded
ambito de la proteccion solicitada, ni
para ddimitar € estado de la técnica a
los efectos de lo dispuesto en € articulo
6, apartado 3.

2. El resumen de la invencion podra ser
modificado por d regigtro de la
propiedad indudtrid cuando lo esime
necesrio para la megor informacion de
los terceros. Esta modificacion  se
notificarad solicitante.



Articulo 28.

1 Quien hubiere presentado
regularmente una solicitud de patente de
invencion, de moddo de utilided, de
cetificado de utilidad o de certificado
de inventor en aguno de los paises de la
union para la proteccion de la propiedad
industrial 0 sus causahabientes gozaran,
para la presentacion de una solicitud de
paente en Espaia para la misma
invencion dd derecho de prioridad
edablecido en € convenio de la unidn
de Pais para la proteccion de la
propiedad industrid.

2. Tend’ld €& mismo derecho de
prioridad mencionado en d apartado
anterior quien hubiere presentado una
primera solicitud de proteccion en un
pais que Sn pertenecer a la union para
la proteccion de la propiedad industrid,
reconozca a las solicitudes presentadas
en Espafia un derecho de prioridad con
efectos equivdentes a los previstos en
e convenio de launion.

3. En virtud dd gercicio del derecho de
prioridad se condderara como fecha de
presentacion de la solicitud a los efectos
de lo dispuesto en los articulos 6,
apartados 2 y 3; 10, apartado 3; 109 y
145, apartados 1 y 2, la fecha de
presentacion de la solicitud anterior
cuya prioridad hubiere sdo vaidamente
reivindicada

Articulo 29.

1. El solicitante que desee relvindicar la
prioridad de una solicitud anterior
deberd presentar, en la forma y plazos
gque reglamentariamente se establezcan,
una declaracion de prioridad y una
copia certificada por la oficina de origen
de la solicitud anterior acompafiada de

au traduccion d cagtellano, cuando esa
s0licitud este redactada en otro idioma

2. Para una misma olicitud y, en su
can, paa una misma reivindicacion
podran reivindicarse prioridades
mlitiples, aungque tengan su origen en
edados diversoss. S s revindican
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 == reivindiquen una o varias
prioridades, € derecho de prioridad solo
amparara a los eementos de la solicitud
gue estuvieren contenidos en la
solicitud o solicitudes cuya prioridad
hubiere sdo reivindicada

4. Aun cuando determinados elementos
de la invencion paa los que s
reivindique la prioridad no figuren entre
las revindicaciones formulades en la
solicitud anterior, podrd otorgarse la
prioridad para los mismos s @ conjunto
de los documentos de aguella solicitud
anterior revela de manera
aficientemente claa y precisa tdes
elementos.

CAPITULO 11
Procedimiento general de concesion

Articulo 30.

Dentro de los ocho dias siguientes a la
recepcion en sus oficinas, € registro de
la propiedad industrid rechazara de
plano, haciendo la correspondiente
notificacion a interesado, las
solicitudes que no relnan los requisitos
necesarios para obtener una fecha de
presentacion conforme a articulo 22,
apartado 1, o respecto de las cuaes no



hubir)a Sdo aonada la tasa

correspondiente.

Articulo 31.

1. Admitida a tramite la solicitud, €
registro de la propiedad industrid
examinga S relne los requistos
formaes edablecidos en d capitulo
anterior, tad como hubieren Sdo
desarollados  reglamentariamente.  No
serd objeto de examen la suficiencia de
la descripcion.

2. El regisro de la propiedad indugtrid
examinara igudmente s d objeto de la
solicitud  reline  los  requistos  de
patentabilidad establecidos en d titulo
segundo de la presente ley, savo los de
novedad y actividad inventiva Eto no
obstante, d registro de la propiedad
indusirid  denegara, previa audiencia del
interesado, la conceson de la patente
mediante resolucion debidamente
motivada cuando resulte que la
invencion objeto de la solicitud carezca
de novedad de manera manifieta y
notoria

3. S como resltado dd examen
gpareciera que la solicitud presenta
defectos de forma 0 que su objeto no es
patenteble, se declarara la suspension
dd expediente y se otorgaa d
Slictante d plazo reglamentariamente
establecido para que subsane, en su
caso, los defectos que hubieren sido
sfidados 'y paa que formule las
adegaciones pertinentes. A los efectos
mencionados, €  <olicitante  podra
modificar las revindicaciones o dividir
la olicitud.

4. El registro de la propiedad industria
denegaa totd o pacidmente la
solicitud que su objeto no es patentable
0 que subsisten en ella defectos que no

hubieren sdo debidamente subsanados
5. Cuando dd examen dd registro de la
propiedad  industrid no  resulten
defectos que impidan la conceson de la
patente 0 cuando tales defectos hubieren
Sdo debidamente  subsanados, €
registro de la propiedad industria hard
ssber d olicitante que, para que €
procedimiento de concesién continle,
deberd pedir la redizacion dd informe
sobre € estado de la técnica, dentro de
los plazos establecidos en la presente
ley, § no lo hubiere hecho vya
anteriormente.

Articulo 32.

1. Transcurridos dieciocho meses desde
la fecha de presentacion de la solicitud
0 desde la fecha de prioridad que se
hubiera reivindicado, una vez superado
e examen de oficio y hecha por d
solicitante la peticion dd informe sobre
el estado de la técnica a que <e refiere @
aticulo 33, d regidro procederd a
poner a disposcion de publico la
solicitud de paete, haciendo la
correspondiente publicacion  en  d
<<boletin de la propiedad industria>>
de los dementos de la misma que s
determinen reglamentariamente.

2. Al mismo tiempo s publicara un
folleto de la solicitud de patente que
contendra la descripcion, las
relvindicaciones 'y, en su cao, los
dibujos y los demas eementos que se
determinen reglamentariamente.

3. A pdicon dd solicitante podrd
publicarse la solicitud de patente, en los
términos edtablecidos en d presente
aticulo, an cuando no hubiera
transcurrido & plazo de dieciocho
meses mencionado en e apartado .



Articulo 33.

1. Dettro de los quince meses
sguientes a la fecha de presentacion, d
olicitante deberd pedir d registro la
redizacion de informe sobre d estado
de la técnica, abonando la tasa
establecida d efecto. En @ caso de que
una prioridad hubiere sdo reivindicada,
los quince meses se computaran desde
lafecha de prioridad.

2. Cuando d plazo establecido en €
gpartado anterior hubiere transcurrido
ya en d momento de €efectuase la
notificacion previta en d aticulo 31,
apatado 5, € solicitante podra pedir la
redizacion dd informe sobre € estado
de la técnica dentro dd mes sguiente a
dicha modificacion.

3. S d <lictaite no cumple o
dispuesto en d presente aticulo, s
reputara que su  Solicitud ha  sSdo
retirada.

4. No podra solicitarse la redizacion dd
informe sobre d estado de la técnica
con referencia a una adicion S previa o
dmultaneamente no se pide paa la
patente principa y, en su caso, para las
anteriores adiciones.
(Texto afiadido por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre)

5. Cuando d informe sobre & estado de
la técnica pueda basarse parcid o
totamente en € informe de blsqueda
internaciond redizado en gplicacion de
tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes, se reembolsara a solicitante €
25 por 100, & 50 por 100, € 75 por 100
0 € 100 por 100 de la tasa en funcién
del acance de dicho informe.

6. No seran objeto del informe sobre d
estado de la técnica las solicitudes cuyo

informe de blUsgueda internaciond haya
sdo redizado por la Administracion
espafiola encargada de la busqueda
internaciond.

Articulo 34.

1. Una vez superado € examen de la
solicitud previgo en € aticulo 31, y
recibida la peticion dd solicitante para
que e redice € informe sobre d estado
de la técnica, d registro procedera a la
elaboracion de dicho informe con
referencia a objeto de la solicitud de
patente, dentro dd plazo que
reglamentariamente *e edtablezca.

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

3. El informe sobre d edado de la
técnica mencionara los eementos de
etado de la técnica que puedan ser
tomados en consderacion para apreciar
la novedad y la actividad inventiva de la
invencion objeto de la <olicitud.
Se edaborara sobre la base de las
revindicaciones de la olicitud vy
teniendo en cuenta la descripcion y, en
su caso, los dibuyjos que hubieren sdo
presentados.

4. Paa la redizacion dd informe, d
registro, ademas de efectuar la blsgueda
con la documentacion de que disponga,
podra utilizar los servicios de los
organismos naciondes e internacionaes
cuya colaboracion  hubiera  Sdo
previamente agprobada con caracter
genera por medio deredl decreto.

5. Una vez daborado d informe sobre
el estado de la técnica, @ registro dara



treadado dd mismo d <olicitante de la
patente y publicara un folleto con dicho
informe, haciendo € correspondiente
anuncio en d <<boletin oficid de la
propiedad industrial>>.

6. Al mismo tiempo que € informe
sobre e estado de la técnica, deberd
publicarse la solicitud de patente S esta
no hubiera sido todavia publicada.

Articulo 35.

1. Cuando la fdta de claidad de la
descripcion o de las revindicaciones
impida proceder en todo o en parte a la
elaboracion dd informe sobre € estado
de la técnica, € registro denegara en la
parte correspondiente la concesiéon de la

patente.

2. Antes de adoptar la resolucion
definitiva denegetoria de la concesdn
de la paente, d regisro efectuara la
oportuna notificacion d  olicitante,
dandole d plazo que
reglamentariamente e edablezca para
que formule las degaciones que egime
oportunas.

Articulo 36.

1. Cudquier persona podra formular
observaciones debidamente razonadas y
documentadas d informe sobre d
estado de la técnica, en la formay plazo
gue reglamentariamente se establezcan.

2. Una vez findizado @ plazo otorgado
a los terceros para la presentacion de
obsarveciones d informe sobre
estado de la técnica, se dara tradado de
los escritos presentados d  olicitante
para que en € plazo reglamentariamente
edablecido a efecto d estado de la
técnica, haga los comentarios que crea

oportunos frente a las observaciones
presentadas  por los terceros  y
modifique, 9 lo edima conveniente, las
reivindicaciones,
(Texto afadido por € R. D. Ley 8/1998,
de 31 de Julio)

3. En los procedimientos de concesion
de patentes relativos a agquellos sectores
de la técnica paa los que resulte
aplicable @ procedimiento de concesion
con examen previo de acuerdo con €
Red Decreto d que se refiere la
dispodcion trangtoria quinta, una vez
que tenga lugar la publicacion ded
informe sobre & estado de la técnica, se
abrira € plazo previsto en d apartado 2
de aticulo 39, que interrumpira €
procedimiento y en d que € solicitante
podra redizar la peticibn de examen
previo 0 manifetar su voluntad de
continuar con € procedimiento generd
de concesion.

Transcurrido  dicho plazo sn que d
slicitante se manifiete d respecto, se
reanudard € procedimiento de acuerdo
con lo dispuesto en los apartados
anteriores, gplicdndose las normas de
procedimiento generd de concesion
regulado en d presente capitulo. Dicha
reanudacion se publicara en € “Boletin
Oficid dela Propiedad Industria

Articulo 37.

1. Con independencia dd contenido del
informe sobre € estado de la técnica y
de las observaciones formuladas por
terceros, una vez findizado d plazo
para las observaciones dd olicitante, €
registro concedera la patente solicitada,
anuncidndolo asi en d <<boletin oficid
de la propiedad industrid>> y poniendo
a disgpodcion dd  publico los
documentos de la patente concedida,
junto con d informe sobre @ estado de
la técnica y todas las observaciones y



comentarios referentes a dicho informe.
En d caso de que s hubieren
modificado las rdvindicaciones, e
pondran a disposicion dd publico las
diversas redacciones de las mismas, con
expresion de su fecha respectiva.

2. La concesion de la patente se hard sin
perjuicio de tercero y sin garantia de
esdado en cuanto a la vdidez de la
misma y a la utilidad dd objeto sobre €
que recee.

3. El anuncio de la concesion, que habra
de publicarse en d <<boletin oficid de
la propiedad industrid>>, debera incluir
las menciones sguientes

1 - & numero de la patente concedida.

2 - la clase 0 classs en que s haya
incluido la patente.

3 - d enunciado conciso de invento
objeto de la patente concedida.

4 - d nombre y gpdlidos, o la
denominacion socid, y la naciondidad
del solicitante, asi como su domicilio.

5 - d resumen de lainvencion.

6 - la referencia d <<boletin>> en que
s hubiere hecho publica la solicitud de
patente 'y, en su can, las
modificaciones introducidas en sus
relvindicaciones.

7 - lafechadelaconceson.

8 - la poghilidad de consultar los
documentos de la patente concedida, asi
como € informe del estado de la técnica
referente a dla y las observeciones y
comentarios  formulados a  dicho
informe.

Articulo 38.

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

2. El fdleto, ademés de las menciones
incluidas en € aticulo 37, gpartado 3,
contendrd & texto integro de la
descripcion, con las revindicaciones 'y
los dibujos, asi como € texto integro
de informe sobre d edado de la
técnica  Mencionarla  también  d
<<boletin oficid de la propiedad
indugria>> en que s hubiere
anunciado la concesion.

CAPITULO I
Procedimiento de concesién con
examen previo

Articulo 39.

(Texto modificado por  R. D. Ley
8/1998, de 31 de Julio)
1. En los casos en que resulte gplicable,
seglin lo dispuesto en la digposicion
trangtoria quinta, € procedimiento de
concesén serd d mismo que s
edtablece con carédcter generd en €
capitulo anterior de la presente Ley
hasta que s formule la peticion de
examen a que < refiere d agpartado
Sqguiente.

2. Dentro de los sais meses sguientes a
la publicacion dd informe sobre €
estado de la técnica, d solicitante podra
pedir que se proceda a examinar la
auficiencia de la descripcion, la novedad
y la actividad inventiva dd objeto de la
solicitud de paente. La peticion de
examen previo s0lo s  condderara
vdidamente formulada tras € pago de
la tasa de examen, sera irrevocable y se
publicard en d “Boldin Oficd de la
Propiedad Industrial”.



3. Cuando d examen previo pueda
basarse pacid o totadmente en d
infome de  examen preliminar
internaciona redlizado por la
Adminigracion Encargada dd Examen
Prliminar Internaciond competente, se
reembolsara d olicitante € 25 por 100,
el 50 por 100, e 75 por 100 o & 100 por
100 de dicha tasa, en funcion de
acance de dicho informe

4. En los dos meses dguientes a la
publicaciéon de la peticion de examen,
cuaquier interesado podra oponerse a la
conceson de la patente, degando la
fdta de cudquiera de los requistos
exigidos para esa concesion. El escrito
de oposicion habra de ir acompafiado de
los correspondientes documentos
probatorios.

5. No podra alegarse, sin embargo, que
e peticionario carece de derecho para
solicitar  la patente, lo cud debera
hacerse  vder atte los tribundes
ordinarios.

6. Concludo & examen, d regidro
notificara d olicitante € resultado y le
daa tradado de las oposiciones
presentadas.

7. Cuando no se hubieren presentado
opodciones y del examen redizado no
reulte la fdta de ningln requisito que
lo impida, € registro concedera la
patente solicitada.

8. En los casos en que no sea aplicable
lo establecido en & apartado anterior, €
solicitante podra subsanar los defectos
foomaes imputados a la solicitud,
modificar las revindicaciones, § as lo
esima oportuno, y contestar

formulando las degaciones que edime
pertinentes.

9. Cuando € oolicitante no redice
ningln acto para obviar las objeciones
formuladas por € registro o por los
terceros, la patente debera ser denegada
totd o pacidmente. En los demés
casos, d regidro, mediante resolucion
motivada, decidira sobre la conceson
totd o pacd, una vez recibida la
contestacion del solicitante.

10. Cuando la resolucion declare que
fdta dguno de los requisitos de forma o
gue la invencion no esta patenteble, €
registro otorgara d <olicitante un nuevo
plazo para que subsane € defecto o
formule las degaciones que edime
pertinentes y resolvera con caracter
definitivo sobre la concesdn de la
patente.

11. Reglamentariamente se estableceran

los plazos  correspondientes A
procedimiento  edablecido en €
presente articulo.
Articulo 40.

1. La concesén de la paente que
hubierce sdo tramitada por
procedimiento con examen previo s
had sn pejuicio de tercero y d€n
garantia dd estado en cuanto a la
vdidez de la misma y a la utilidad de
objeto sobre & que recae.

2. En d anuncio de la concesion, que
debera publicarse en d <<boletin dficid
de la propiedad industria>> deberan
induirse las  menciones  dguientes
1 - & numero de |la patente concedida.

2 - la clase 0 clases en que s haya
incluido la patente.



3 - d enunciado conciso dd invento
objeto de la patente concedida.

4 - d nombre y gpdlidos, o la
denominacion socid, y la naciondidad
del solicitante, asi como su domicilio.

5 - d resumen de lainvencion.

6 - lareferencia d boletin o boletines en
gque se hubiere hecho publica la
solicitud de patentes y, en su caso, las
modificaciones introducidas en dla

7 - lafechadelaconceson.

8 - la poghilidad de consultar los
documentos de la patente concedida, asi
como d informe sobre @ estado de la
técnica referente a ella, @ documento en
e que congte d resultado del examen de
oficio redizado por € registro sobre la
novedad, la actividad inventiva y la
auficiencia de la descripcion y los
escritos de oposicion presentados.

9 - la mencion, que debera incluirse de
forma destacada, de que la patente ha
sdo concedida después de haberse
redizado un examen previo de novedad
y adtividad inventiva de la invencion
que condtituye u objeto.

3. Para cada patente concedida se
imprimira un folleto paa su venta d
publico que, ademas de las menciones
incluides en & gpatado anterior,
contendra € texto integro de la
decripcion con las reivindicaciones 'y
los dibujos, as como d texto integro
dd informe sobre € esado de la
técnica Mencionara también
individulmente  los  esritos de
oposicion presentados y € <<boletin
oficia de la propiedad industrid>> en
gue se hubiere anunciado la concesion.

CAPITULO IV
Disposiciones generales sobre el

procedimiento y la informacion delos
terceros

Articulo 41.

1. Sdvo en los casos en que trate de
subsanar  erores  manifiestos,
solicitante  solo  podrd  modificar las
relvindicaciones de su olictud en
aguellos tramites del procedimiento de
conceson en que asl = permita
expresamente por la presente ley.

2. B <olicitante podrd modificar las
revindicaciones  confoorme a lo
dispuesto en d apartado anterior, sin
necesdad de contaa con €
consentimiento  de  quienes  tengan
derechos inscritos sobre su solicitud en
e registro de patentes.

3. Las modificaciones de las
reivindicaciones no podran suponer una
anpliacion dd contenido de la
solicitud.

Articulo 42.

1. E <licitante podra pedir en
cudquier momento que s trandorme
u solicitud de patente en una solicitud
para la proteccion del objeto de aguella
bgo otra moddidad de la propiedad
indudrid hasta que termine d plazo que
£ le otorga paa  presentar
obsarvaciones d informe sobre  d
etado de la técnica o, cuando €
procedimiento sea con examen previo,
hasta que termine € plazo paa
contestar a las opodciones y a las
objeciones que resulten dd examen
previo redizado por €  registro.

2. El regigro, como consecuencia de
examen que debe redizar en virtud de
lo dispuesto en € articulo 31, podra



proponer d olicitante @ cambio de
moddidad de la solicitud. El solicitante
podra aceptar o rechazar la propuesta
entendiéndose que la rechaza 9 no pide
expresamente € cambio de moddidad.
S la propuesta es rechazada continuara
la tramitacion dd expediente en la
modalidad solicitada

3. En € caso de que pida & cambio de
moddidad, € registro acordara €
cambio, y notificara a interesado los
documentos que ha de presentar dentro
od plazo reglamentariamente
edtablecido, para la nueva tramitacion a
gue ha de someterse la solicitud. La
fdta de presentacion oportuna de la
nueva documentacion  producira la
anulacion del expediente.

4. Cuando la resolucion acordando €
cambio de moddidad se produzca
después de la publicacion de la solicitud
de la patente, deberd publicarse en d
<<boletin oficid de la propiedad
industrial>>.

Articulo 43.

1. La solicitud de paente podra ser
retirada por € <solicitante en cuaquier
momento antes de que la patente sea
concedida.

2. Cuando figuren insritos en €
registro de patentes derechos de terceros
sobre la solicitud, esta solo podra ser
retirada con d consentimiento de los
titulares de tales derechos.

Articulo 44.

1. Los expedientes rdativos a
solicitudes de patente todavia no
publicados solo podrén ser consultados
con & consentimiento del solicitante.

2. Cudquira que pruebe que d
solicitante de una patente ha pretendido
hacer vaer frente a € los derechos
derivados de su solicitud, podra
consultar € expediente ates de la
publicacion de agudla y dn €
consentimiento dd solicitante.

3. Cuando s publigue una solicitud
divisonaria, una nueva olictud de
patente presentada en virtud de lo
dispuesto en € articulo 11, gpartado 1, o
la solicitud derivada de un cambio de
modalidad de la proteccion d amparo
de lo edablecido en & aticulo 42,
cudquier persona podra consultar €
expediente de la solicitud inicid antes
de su publicacion 'y dn 4
consentimiento ddl solicitante.

4. Después de la publicacion de la
solicitud de paente podra  ser
consultado, previa la correspondiente
peticion y dn sujecion a las limitaciones
reglamentariamente  edtablecidas,  ©
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 hubieren sdo denegadas
0 retiradas antes de su publicacion no
serén accesibles d publico.

2. En d ca0 de que = vudva a
presentar  una de las solicitudes
mencionadas en € apartado anterior, se
condderara como una solicitud nueva y
no podra beneficiarse de la fecha de
presentacion de la solicitud anterior.

Articulo 46.



1. Cudquiera 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 d numero de lamisma

2. Quien incluya en un producto, en sus
eliguetas 0 embadges, o0 en cuadquier
clase de awuncio o0  impreso,
cudequiera menciones tendentes a
producir la impreson de que exise la
proteccion de una solicitud de patente o
de una patente ya concedida debera
hecer constar d numero de las mismeas,
gn pejuicio de lo edablecido en €
articulo 44.2.

CAPITULOV
Recursos

Articulo 47.

1. Cudquier interesado de acuerdo con
lo dispuesto en la ley reguladora de la
jurisdiccion  contencioso  adminidrativa,
edara legitimado para  interponer
recurso contencioso-adminigrativo
contra la concesion de la patente sin que
sea necesxrio que haya presentado
observeciones a infoome <obre d
edado de la técnica, ni que haya

presentado  oposicion  dentro  de
procedimiento de concesion  con
examen previo.

2 El recurso contencioso-

adminigrativo solo podra referirse a la
omison de tramites esencides dd
procedimiento 0 a aguelas cuestiones
que puedan s resudtas por la
adminigracion durante € procedimiento
de concesdn, con excepcion a la
relativaalaunidad de invencion.

3. En ningln caso podra recurrirse

contra la conceson de una paente
degando la fadta de novedad o de
actividad inventiva dd objeto de la
solicitud cuando eta haya Sdo
tramitada por d procedimiento de
conceson que s rediza dIn examen
previo.

Articulo 48.

La sentencia que estime € recurso,
fundada en que la concesdén de la
patente tuvo lugar con incumplimiento
de aguno de los requisitos de forma
objeto de examen por € registro de la
propiedad industrial excepto € requisito
de unidad de invencion o con omisién
de tramites esencides del procedimiento
declarara la nulidad de las actuaciones
adminidrativas  y retrotrara ©
expediente d momento en que s
hubieran producido los defectos en que
dicha sentencia se funde.

TITULO VI
Efectosdela patentey dela solicitud
dela patente

Articulo 49.

La patente tiene una duracion de veinte
ahos improrrogables, contados a partir
de la fecha de presentacion de la
solicitud y produce sus efectos desde
dia en que se publica la mencion de que
ha sdo concedida.

Articulo 50.

La paente confiere a su tituar €
derecho a impedir a cuaquier tercero
gue no cuente con su consentimiento.

A) la fabricacion, d ofrecimiento, la
introduccion en d comeco o la
utilizacion de un producto objeto de la



patente o la importacion o poseson de
mismo paa dgunos de los fines
mencionados.

B) la utilizacion de un procedimiento
objeto de la patente o € ofrecimiento de
dicha utilizacion, cuando € tercero sabe
0 las drcungtancias hacen evidente que
la utilizacion dd procedimiento esa
prohibida sn €& consentimiento de
titular de la patente.

C) d ofrecimiento, la introduccion en €
comercio 0 la utilizacion de producto
directamente obtenido por e
procedimiento objeto de la patente o la
importancia 0 posesdon de dicho
producto para aguno de los fines
mencionados.

Articulo 51.

1. La patente confiere igudmente a su
titular d derecho a impedir que sn su
consentimiento cuaquier tercero
entregue u ofrezca entregar medios para
la pueta en practica de la invencion
patentada. relativos a un eemento
esencid de la misma a personas no
habilitadas para explotarla, cuando €
tercero sabe o las circunstancias hacen
evidente que taes medios son aptos
para la puesta en practica de la
invencion y etan detinados adla

2. Lo dispuesto en € gpartado anterior
no es agplicable cuando los medios a que
e misno e refiere sean productos que
$ encuentren corrientemente en  d
comercio a no ser que d tercero incite a
la persona a la que rediza la entrega a
cometer actos prohibidos en d aticulo
anterior.

3. No tienen la condderacion de
personas habilitadas para explotar la
invencion patentada, en d sentido del
Apartado 1, quienes redlicen los actos

previstos en las letras @) a c) de articulo
Sguiente.

Articulo 52.

Los derechos conferidos por la patente
no * extienden:
A) a los actos redizados en un amhito
privado y con fines no comerciales.

B) a los actos redizados con fines
experimentaes que se refieran a objeto
de lainvencion patentada

C) a la preparacion de medicamentos
redizada en las farmacias
extempordaneamente y por unidad en
gecucion de una receta medica ni alos
actos rdativos a los medicamentos asi
preparados.

D) d empleo dd objeto de la invencion
patentada a bordo de buques de paises
de la union de Paris para la proteccion
de la propiedad indudtrid, en € cuerpo
dd bugue, en las maeguinas, en los
apargjos, en los aparatos y en los
restantes accesorios, cuando  esos
buques penetren temporal o]
accidentamente en las aguas espaniolas,
sempre que d objeto de la invencidn
sea Utilizado excusvamente para las
necesidades del buque.

E) d empleo del objeto de lainvencon
patentada en la congrucciéon o en €
funcionamiento de medios de
locomocién, aérea 0 terestre, que
pertenezcan a paises miembros de la
unién de Paris para la proteccion de la
propiedad industrial 0 de los accesorios
de los mismos, cuando estos medios de
locomocion  penetren temporal O
accidentamente en € territorio espafiol.

F) a los actos previstos por @ articulo
27 del convenio de 7 de diciembre de
1944, redaivo a la aviadon avil
internacionad, cuando tdes actos se
refieran a agronaves de un estado d cud



sean  golicables las disposiciones dd
mencionado articulo.

Articulo 53.

Los derechos conferidos por la patente
no se extienden a los actos redizados en
Espafia con rdacion a un producto
protegido por ella después de que ese
producto haya <do puesto en d
comercio en Espaiia por € titular de la
paente 0 con S consentimiento
expreso.

Articulo 54.

1. El tituar de una paente 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 d pais lo que resllte
condituir 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
redizando hasta entonces o para la que
habian hecho los preparaivos y en la
medida adecuada para atender a las
necesidades razonables de su empresa
Este derecho de explotacion solo es
trangmigble  juntamente con  las
empresss.

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

Articulo 55.

El tituar de una paente no podra
invocarla para defenderse frente a las

acciones dirigidas contra &  por
violacion de otras patentes que tengan
una fecha de prioridad anterior a la de la

suya

Articulo 56.

El hecho de que € invento objeto de
una patente no pueda ser explotado sin
utilizar la invencién protegida por una
patente anterior perteneciente a distinto
titular no sera obstaculo para la vdidez
de aquella En edte caso ni d titular de
la patente anterior podra explotar la
patente posterior durante la vigencia de
eta dn consentimiento de su titular, ni
e ftitular de la patente posterior podra
explotar ninguna de las dos patentes
durante la vigencia de la patente
anterior, a no ser que cuente con €
consentimiento dd 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 mord, d orden
publico o la sdud publica, y edard
supeditada, en todo caso, a las
prohibiciones 0 limitaciones,
temporales o indefinidas, establecidas o
que se edtablezcan por las disgposiciones
legaes.

Articulo 58.

1. Cuando se conceda una patente para
una invencion cuyo objeto se encuentra
en régimen de monopolio legd, €
monopolita solo  podra  utilizar la
invencion con d consentimiento  ded
titular de la paente, pero edaa
obligado a aplicaa en su indudtria,
obteniendo € correspondiente derecho
de explotacion, aguelas invenciones



gue supongan un progreso  técnico
notable paralamisma

2. El monopoliga tendra derecho a
pedir que se le autorice la explotacion
de la invencion paentada, pudiendo
exigir d titular de la patente, en caso de
gercicio de ese deecho, que €
monopolista adquiera la patente. El
precio que habra de pagar d motorista
por d derecho a explotar la invencion
patentada o por la adquiscion de la
patente sera fijado por acuerdo entre las
partes 0, en su defecto, por resolucion
judicd.

3. Sin perfjuicio de la gplicacion de lo
dispuesto en los apartados anteriores,
cuando € monopolio fuera establecido
con pogterioridad a la conceson de la
patente, d titular de la misma tendra
ademés derecho a exigir que €
monopolista adquiera la empresa o las
ingaaciones con las que hubiera venido
explotando la invencion paentada,
abonando un precio que se fijara por
acuerdo entre las partes o, en su defecto,
por resolucion judicid.

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

Articulo 59.

1. A patir de la fecha de sus
publicacion, la solicitud de patente
confie’e a su titular una proteccion
provisond consstente en @ derecho a
exigir una indemnizecion, razonable y
adecuada a las circungancias, de
cuadquier tercero que, entre agudla
fecha y la fecha de publicacion de la
mencion de que la paente ha ddo
concedida, hubiera llevado a cabo una
utilizacion de la invencion que después

de ese periodo edaria prohibida en
virtud de la patente.

2. Esa misma proteccion provisond
srd  golicdble aun aites de la
publicacion de la solicitud frente a la
persona a quien se hubiera notificado la
presentacion 'y € contenido de esta.

3. Cuando € objeto de la solicitud de
patente este condituido por un
procedimiento relativo a un
microorganismo, la proteccion
provisona comenzara solamente desde
gue d microorganismo haya sdo hecho
accesibled publico.

4. Se entiende que la solicitud de
patente no ha tenido nunca los efectos
previssos en los apartados anteriores
cuando hubiera sdo o se conddere
retirada, o0 cuando hubiere s€do
rechazada en virtud de una resolucion
firme.

Articulo 60.

1. La extensdon de la proteccion
conferida por la paente o por la
solicitud de patente se determina por €
contenido de las revindicaciones. La
descripcion 'y los dibujos sSrven, sn
embargo, para la interpretacion de las
reivindicaciones,

2. Paa d periodo anterior a la
concesion de la paente, la extensén de
la proteccion se determina por las
relvindicaciones de la <olicitud, td
como esta hubiera sido hecha publicos.
Esto no obstante, la patente, ta como
hubiere sdo concedida, determinara con
carécter  refroactivo  la  proteccion
mencionada, Sempre que esta no
hubiere resultado ampliada.



Articulo 61.

1. Cuando e introduzca en Espafia un
producto con relacion d cud exiga una
patente de procedimiento paa la
fabricacion de dicho producto, d titular
de la patente tendr4 con respecto 4
producto  introducido los  mismos
derechos que la presente ley le concede
en relacion con los productos fabricados
en Espaia

2. S una patente tiene por objeto un
procedimiento para la fabricacion de
productos o0 sudstancias nuevos, Se
presume, sadvo prueba en contrario, que
todo producto o sustancia de las mismas
caracterigticas ha sdo obtenido por €
presente procedimiento patentado.

3. En la practica de las diligencias para
la prueba en contrario prevista en €
gpartado anterior se  tomaran en
congderacion los legitimos intereses dd
demandado para la proteccion de sus
secretos de fabricacion o de negocios.

TITULO VII
Acciones por violacion del derecho de
patente

Articulo 62.

B tituar de una patente podra gercitar
ante los Organos de la jurisdiccion
ordinaria, las acciones que
correspondan, cuaquiera que sea U
cdase y naurdeza, contra quienes
lesonen su derecho y exigir las medidas
necesarias para su salvaguardia

Articulo 63.

El titular cuyo derecho de paente sea
lesonado podrd, en especia, <olicitar:
A) la cesxcion de los actos que violen
su derecho.

B) la indemnizacion de los dafios vy
perjuicios sufridos.

C) sn embago de los objetos
producidos o importados con violacion
de su derecho y de los demés medios
exclusvamente  destinados a td
produccion o a la redizacion dd
procedimiento patentado.

D) la atribucién en propiedad de los
objetos 0 medios embargados en virtud
de lo dispuesto en € agpartado anterior
cuando sea posible, en cuyo caso se
imputara € vaor de los bienes
dfectados A importe de la
indemnizacion de dafios y perjuicios. S
e vador mencionado excediera dd
importe de la indemnizacion concedida,
e titular de la patente deberd compensar
alaotra parte por el exceso.

E) la adopcion de las medidas
necesxrias para evitar que prosiga la
violacion de la paente y, en paticular,
la transformacion de los objetos o
medios embargados en virtud de lo
dispuesto en € agpatado c), o
destruccion cuando elo fuera
indispensable para impedir la violacion
de la patente.

F) la publicacion de la sentencia
condenatoria del infractor de la patente,
a cosa dd condenado, mediante
anuncios y notificaciones a las personas
interesadas. Esta medida solo seréa
gplicable cuando la sentencia as o
aprecie expresamente.

Articulo 64.

1. Quien, Sn consentimiento del titular
de la patente, fabrique, importe objetos
protegidos por €dla o utlice d
procedimiento patentado, estara



obligado en todo caso a responder de
los dafios y perjuicios causados.

2. Todos aguellos que redlicen cudquier
otro acto de explotacion del  objeto
protegido por la patente solo estaran
obligados a indemnizar los dafios vy
perjuicios causados S hubieran sdo
advertidos por d titular de la patente
acerca de la exigencia de eda
convenientemente identificada y, de su
violacion, con d requerimiento de que
ceen en la misma, 0 en su actuacion
hubiera mediado culpa o negligencia

Articulo 65.

A fin de fijar la cuantia de los datos y
perjuicios sufridos por la explotacion no
autorizada dd invento, d titular de la
patente podra exigir la exhibicién de los
documentos del responsable que puedan
sarvir para aquellafinaidad.

Articulo 66.

1. La indemnizacion de daos vy
perjuicios debida d titular de la patente
comprendera no solo d vdor de la
perdida que haya sufrido, Sno también
e de la ganancia que haya dgado de
obtener d titular a causa de la violacion
de su derecho.

2. La ganancia dgada de obtener se
fijalm, a €eccion de perjudicado,
conforme a dguno de los criterios
Sguientes.

A) por los beneficios que d titular
habria obtenido previsblemente de la
explotacion de la invencion patentada
Sno hubiera exidtido la competencia dd
infractor.

B) por los beneficios que este ultimo

haya obtenido de la explotacion de
invento patentado.

C) por d precio que d infractor hubiera
debido pagar d titular de la patente por
la conceson de una licencia que le
hubiera permitido llevar a cabo su
explotacién conforme a derecho.

Paa su fijacion se tendrdn en cuenta
especiamente, entre otros factores, la
importancia econdmica del  invento
patentado, la duracién de la patente en
d momento en que comenzd la
violacion 'y d numero y dase de
licencias concedidas en ese momento.

3. Cuando d juez edime que d titular
no cumple con la obligaciéon de explotar
la patente establecida en d articulo 83
de la presente ley, la ganancia degjada de
obtener se fijara de acuerdo con lo
edtablecido en la letra ¢) dd apartado
anterior.

Articulo 67.

1. Cuando d perjudicado escoja, para
fijar la ganancia dgada de obtener, uno
de los criterios enunciados en las letras
a o b) dd agpatado 2 dd articulo
anterior, podrén incluirse en d cdculo
de los beneficios en la proporcion que €
juez edtime razonable, los producidos
por la explotacion de aquellas cosas de
las que & objeto inventado condituya
pate esencid desde @ punto de vista
comercid.

2. Se entiende que € objeto inventado
condituye pate esencid de un hbien
desde € punto de viga comercid
cuando la condderacion dd invento
incorporado suponga  un  factor
determinante para la demanda de dicho
bien.



Articulo 68.

El tituar de la paente podra exigir
también la indemnizacion de perjuicio
que suponga € desprestigio de la
invencion patentada causado por €
infractor  mediante  una  redizacion
defectuosa 0 una  presentacion
inadecuada de aquella a mercado.

Articulo 69.

De la indemnizacién debida por quien
hubiera producido o importando din
consentimiento dd  titular de la patente
e objeto inventado, se deduciran las
indemnizaciones que este  haya
percibido por € mismo concepto de
quienes explotaron de cudquier otra
manera e mismo objeto.

Articulo 70.

El titular de la patente no podra gercitar
las acciones establecidas en edte titulo
frente a quienes exploten los objetos
que hayan ddo introducidos en d
comercio por personas 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 patentes
prescriben a los cinco afios, contados
desde d momento en que pudieron
gecitarse.

2. Solo podra reclamarse indemnizacion
de dafios y pejuicios por hechos
acaecidos durante los cinco  afos
inmediatamente anteriores a la fecha en
gque s gecite la correspondiente
accion.

TITULO VIII
La solicitud de patentey la patente
como objetos del derecho de
propiedad

CAPITULO I
Cotitularidad y expropiacion

Articulo 72.

1. Cuando la solicitud de patente o la
patente ya concedida pertenezcan pro
indviso a vaias pesnas, la
comunidad resultante se regira por lo
acordado entre las partes, en su defecto
por lo dispuesto en este articulo y en
ultimo termino por las normes ded
derecho comun sobre la comunidad de
bienes.

2. Sn embargo, cada uno de los
participes por S  solo  podr&

A) disponer de la pate que le
corresponda  notificdndolo a los demas
comuneros que podran gercitar  los
derechos de tanteo y retracto. El plazo
para € gercicio de derecho de tanteo
sra de dos meses, contados a partir
desde d envio de la notificacion, y d
del retracto, de un mes a patir de la
inscripcion de la cesdn en d registro de
patentes.

B) explotar la invencidn previa
notificacion a los demas cotitulares.
C) redizar los actos necesarios para la
consarvacion de la solicitud o de la
patente.

D) dgecitar acciones civiles o
cimindes contra los terceros que
adeten de cudquier modo a los
derechos derivados de la solicitud o de
la patente comunes. El participe que
gercite tales acciones queda obligado a
notificar a los demas comuneros la
accion emprendida, a fin de que estos



puedan sumase a la accion.

3. La concesion de licencia a un tercero
para explotar la invencion deberd ser
otorgada conjuntamente por todos los
participes, a no s que € juez, por
razones de equidad dadas las
circungtancias del caso, faculte a dguno
de dlos para otorgar la conceson
mencionada.

Articulo 73.

1. Cudquier solicitud de péaente o
patente ya concedida podrd ser
expropiada por causa de utilidad publica
0 de interés socid, mediante la justa
indemnizacion.

2. La expropiacion podré hacerse con €
fin de que la invencidn caga en d
dominio publico y pueda ser libremente
explotada por cualquiera, Sn necesdad
de solicitar licencias, o con d fin de que
sea explotada en exclusva por d
estado, d cual adquirirg, en este caso, la
titularidad de |a patente.

3. La utilidad publica o d interés socid
sera declarado por la ley que ordene la
expropiacion, la cud dispondra § la
invencion ha de car en d dominio
publico o 9 ha de adquirir € estado la
titularidad de la patente o de la
solicitud.

El expediente que haya de indtruirse se
gudara en todo, incluida la fijacion dd
judtiprecio, d procedimiento generd
edablecido en la ley de expropiacion
forzosa

CAPITULO I
Transmision y licencias contractuales

Articulo 74.

1. Tanto la solicitud de patente como la
patente son transmisbles y pueden ser
objeto de licencias y de usufructo.
También pueden ser dadas en garantia
mediante la conditucion de una
hipoteca mobiliaria que se regira por
sus disposciones especificas y cuya
conditucion se natificara d registro de
lapropiedad indugtrid.

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

3. A los €fectos de su cesdén o
gravamen, la olicitud de paente o la
patente ya concedida son indivishbles,
aungque pueden pertenecer en comin a
varias personas.

Articulo 75.

Tanto la solicitud de patente como la
patente pueden ser objeto de licencias
en su totdidad o en dguna de las
facultades que integran € derecho de
exclusva, paa todo d teritorio
naciond o parauna parte dd mismo.

Las licencias pueden ser exclusvas 0 no
exclusvas

2. Podran ser gercitados los derechos
conferidos por la patente o por la
slictud frente a un licencigario que
viode dguno de los limites de wu
licencia edtablecidos en virtud de lo
dispuesto en € apartado anterior.

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



4. Sdvo pacto en contrario, d titular de
una licencia contractual tendrd derecho
a redizar todos los actos que integran la
explotacion de la inverson patentada,
en todas sus aplicaciones, en todo d
territorio naciona 'y durante toda la
duracion de la patente.

5. Se entenderd, sadvo pacto contrario,
que la licencia no es exclusva y que d
licenciante podra conceder licencias a
otras personas y explotar por § mismo
lainvencion.

6. La licencda excdudva impide ©
otorgamiento de otras licencias y €
licenciante solo podra explotar la
invencion § en @ contrao s hubiera
reservado expresamente ese derecho.

Articulo 76.

1. Sdvo pacto en contrario, quien
transmita una solicitud de patente o una
patente o conceda una licencia sobre las
mismas, eda obligado a poner a
disposcion dd adquirente o dd
licenciatario los conocimientos  técnicos
gue posean y que resulten necesarios
para poder proceder a una adecuada
explotacion de lainvencion.

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

Articulo 77.

1. Quien trangmita a titulo oneroso una
solicitud de paente o una patente ya
concedida y otorgue una licencia sobre
las mismas responderg, savo pacto en
contrario, S pogteriormente se declarara
gue carecia de la titularidad o de las

facultades necesarias para la redizacion
dd negocio de que se trate. Cuando se
retire 0 se deniegue la olicitud o se
declare la nulidad de la patente se
aplicara en todo caso lo dispuesto en €
articulo 114, gpartado 2, a no ser que se
hubiera pactado una responsabilidad
mayor paa d trangmitente o €
licenciante.

2. E transmitente o0 licenciante
respondera sempre cuando hubiere
actuado de mda fe. La mda fe =
presume, sadvo prueba en contrario,
cuando no hubiere dado a conocer
otro contratante, haciéndolo congtar en
e contrato con mencion individudizada
de taes documentos, los informes o
resoluciones, espaiioles 0 extranjeros,
de que disponga o le conste su
exigencia, referente a la patentabilidad
de la invencion objeto de la solicitud o
de la patente.

3. Las acciones a que e refieren los
gpartados anteriores prescribiran a los
seis meses, contados desde la fecha de
la resolucion definitiva o de la sentencia
firme que les drva de fundamento.
Serén de aplicacion a las mismas las
normas dd codigo cvil  sobre
Saneamiento por eviccion.

Articulo 78.

1. Quien transmita una <olicitud de
patente 0 una patente ya concedida u
otorgue una licencia sobre las mismas,
responderd  <olidariamente  con €
adquirente 0 con € licenciatario de las
indemnizaciones a que hubiere lugar
como consecuencia de los dafios y
perjuicios ocasonados a terceras
personas por defectos inherentes a la
invencion objeto de la solicitud o de la
patente.



2. El trangmitente o licenciante que
hubiera debido hacer frente a la
reponsabilidad  mencionada en €
gpartado anterior podrd reclamar A
adquirente o licenciatario las cantidades
abonadas, a no s que se hubiere
pactado lo contrario, que hubiere
procedido de mala fe o que, dadas las
circunstancias del caso y por razones de
equidad, deba ser @ quien soporte en
todo o en pate la indemnizacidon
establecida afavor delos terceros.

Articulo 79.

1. En d regidro de patentes se
inscribirdn, en la forma que se disponga
reglamentariamente, tanto las
solicitudes de patente como las patentes
ya concedidas.

2. Sdvo en d cax previso en €
aticulo 13, apatado 1, la trangmision,
las licencias y cudesguiera otros actos,
tanto voluntarios como necesaxrios, que
afecten a las solicitudes de patentes o0 a
las patentes ya concedidas, solo surtirdn
efectos frente a terceros de buena fe
desde que hubieren sdo inscritos en
registro de patentes.

3. No podran invocarse frente a terceros
derechos sobre solicitudes de patente o
sobre  patentes que no  estén
debidamente inscritos en & registro.
Tampoco podrd mencionar en  sus
productos una solicitud de patente o0 una
patente, quien no tenga inscrito un
derecho suficiente para hacer esa
mencion. Los actos redizados en
violacion de lo dispuesto en ede
gpartado serédn sancionados como actos
de competenciadeded.

4. No se autorizara ningln pago en
divisss en cumplimiento de

obligaciones asumidas en contratos que,
debiendo inscribirse en @ registro de
patentes, no hubieren Sdo inscritos.

5. El regigro de la propiedad indudtrid
cdificara la legdidad, vdidez y dficacia
de los actos que hayan de inscribirse en
e registro de paentes, los cudes
deberan aparecer en documento publico.
Este registro sera publico.

Articulo 80.

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

CAPITULO 111
Licencias de pleno derecho

Articulo 81.

1. S d titular de la patente hace un
ofrecimiento de licencias de pleno
derecho, declarando por escrito d
regisiro de la propiedad industria que
eda dispuesto a autorizar la utilizacion
de la invencion a cudquier interesado,
en cdidad de licenciatario, se reducira a
la mitad & importe de las tasas anudes
que devengue la patente después de
recibida la declaracion. Cuando se
produzca un cambio totd de la
titularidad de la paente como
consecuencia del gercicio de la accion
judicid previga en d aticuo 12, €
ofrecimiento se consderara que ha sdo



retirado d inscribirse d nuevo titular en
€l registro de patentes.

El regigro inscribira en d registro de
patentes y dara la adecuada publicidad a
los ofrecimientos de licencias de pleno
derecho.

2. El ofrecimiento podra ser retirado en
cudquier momento por medio de una
notificacion escrita dirigida d  registro
de la propiedad industrid, sempre que
nadie haya comunicado todavia 4
titular de la paente su intencion de
utilizar la invencion. La retirada dd
ofrecimiento serd efectiva a patir de
momento de su natificacion. El importe
de la reduccion de tasas que hubiere
tenido lugar debera abonarse dentro del
mes dguiente a la retirada ded
ofrecimiento; serd gplicable a este caso
lo dispuesto en € articulo 161, apartado
3, computandose @ plazo de sais meses
que en & s prevé a patir de la
terminacion del  plazo anteriormente
mencionado.

3. No podra hacerse @ ofrecimiento de
licencias cuando figure insrita en d
registro de paentes una licencia
exdusva o0 cuando hubiere gdo
presentada una <olicitud de inscripcion
de unalicenciade esaclase,

4. En \virtud dd ofrecimiento de
licencias de pleno derecho cudquier
persona eda legitimada para utilizar la
invencion en cdidad de licenciatario no
exdusvo. Una licencia  obtenida
conforme a lo dispuesto en € presente
aticulo se conddera que es una licencia
contractud.

5. Una vez presentado d ofrecimiento
de licencias, no podra admitirse ninguna
solicitud de inscripcidén de una licencia
exdudva en d regidro de patentes, a

menos que se retire o se consdere
retirado € ofrecimiento.

Articulo 82.

1. Cudquiera que desee utlizar la
invencion sobre la base del ofrecimiento
de licencias de pleno derecho deberd
notificarsdo por triplicado a registro de
la propiedad indudrid, indicando la
utilizacion que vaya a hacarse de la
invencion. El registro enviara por correo
catificado d titular de la paente un
gemplar de la naotificacion y € otro se
lo remitira d <olicitante  Ambos
gemplares deberdn llevar d <dlo dd
regisroy lamismafechade sdida

2. H <lictate de la licencia etard
legitimado para utilizar la invencion en
la forma indicada por € una semana
después de la fecha de sdida de la
natificacion remitida por € registro.

3. A fdta de pacto entre las partes, €
regisiro de la propiedad indudrid, a
peticién escrita de cudquiera de dlas y
previa audiencia de las mismes, fijara
importe adecuado de la compensacion
que haya de pagar d licenciaario o la
modificara 9 hubieren aceecido 0 se
hubieren conocido hechos que hagan
gparecer Ccomo manifiestamente
inadecuado € importe establecido. Solo
podra pedirse que sea modificada la
compenscion  establecida  por  ©
regisro de la propiedad indudrid
después de transcurrido un afio desde
gque agudla hubiere ddo fijada por
ultima vez. Para que la peticion de fijar
o modificae la compensacion e
considere presentada serd preciso que
haya sSdo @onada la tasa
correspondiente.

4. Al termino de cada trimestre dd afio
naturd d licenciatario deberd informar



a ftituar de la paente sobre la
utilizacion que hubiere hecho de la
invencion 'y que deberd abonarle la
correspondiente  compensacion. S no
cumpliere las obligaciones
mencionadas, d titular de la paente
podra otorgarle un plazo suplementario
gue sea razonable para que las cumpla
Transcurrido € plazo  infructuosamente
, Seextinguiralalicencia

TITULOIX
Obligacion de explotar y licencias
obligatorias

CAPITULO
Obligacion de explotar

Articulo 83.

(Texto modificado por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre)
El titular de la paente etd obligado a
explotar la invencion patentada, bien
por si 0 por persona autorizada por €,
mediante su gecucion en Espaia o en €
teritorio de un miembro de la
Organizacion Mundid del Comercio de
fooma que dicha explotacion resulte
auficiente para satisfacer la demanda dd
mercado naciond.
La explotacion deberd redizarse dentro
del plazo de cuatro afios desde la fecha
de presentacion de la solicitud de
patente, o de tres afios desde la fecha en
gue se publique la concesion de ésta en
e 1919Boletin Oficid de la Propiedad
Industrid”, con gplicacion automéica
dd plazo que expire mas tade

Articulo 84.

1. El titular de la patente podra judtificar
la explotacion de la misma ate d
registro de la propiedad indudtria por
medio de un certificado oficid, que se

expedird por € organismo que en cada
caso corresponda y deberd gustarse a
los criterios y normas generdes que se
edtablezcan reglamentariamente.

2. El cetificado de explotacion debera
basarse en la ingpeccion del proceso de
fabricacion en  las  inddaciones
indudtridles donde la invencion ede
sendo explotada y en la comprobacién
de que d objeto de la invencidn
patentada esta Sendo efectivamente
comercidizado.

3. Dicho certificado debera ser expedido
dentro de los tres meses Sguientes a la
fecha en que s hubiere olicitado vy
habra de declarar expresamente que la
invencion  paentada esta  Sendo
explotada, resefiando los datos que
judtifiquen esa declaracion.

4. Bl cetificado de explotacion deberd
s inxrito en € regidro de la
propiedad indugtrid.

Articulo 85.

Judificada la explotacion ante d
registro de la propiedad indudtrid,
mediante € correspondiente certificado,
S presume que, sdvo prueba en
contrario, la invencién patentada esta
dendo explotada en la forma exigida
por € articulo 84 de lapresente ley.

CAPITULOII
Requisitos para la concesion de
licencias obligatorias

Articulo 86.

Procedera la concesdén de licencias
obligatorias sobre  una  determinada



patente, cuando, no estando sujeta A
ofrecimiento de licenciass de pleno
derecho, concurra aguno de los
Supuestos Sguientes:

A) fdta o insuficencia de explotacion
delainvencion patentada.

B) necesidad de la exportacion.
C) dependera entre las patentes.

D) exigencia de motivos de interés
publico parala concesion.

Articulo 87.

1 Una vez findizado €& plazo
establecido en d aticulo 83 para iniciar
la explotacion de la invencidn protegida
por la patente, cudquier persona podra
olicitar la conceson de una licencia
obligatoria sobre la patente, s en €
momento de la solicitud, y sdvo
excusas legitimas, no s ha inicdado la
explotacion de la patente o no e han
redizado preparativos efectivos y serios
para explotar la invencion objeto de la
patente, o cuando la explotacion de esta
ha Sdo interumpida durante maes de
tres afios.

2. Se condderaran COmMO  excusas
legitimas las dificultades objetives de
caécter técnico legd, genas a la
voluntad y a las crcungancias dd
tituar de la paente, que hagan
imposhble la explotacion del invento o
gue impidan que esa explotacion sea
mayor delo quees.

Articulo 88.

Cuando un mercado de exportacion no
pueda ser adecuadamente abastecido
por la insuficiencia de la produccion de
objeto de una patente, originando con
elo un grave perjuicio para d desarrollo

econdmico o tecnologico del pais, ©
gobierno, mediante real decreto, podra
someter dicha patente d régimen de
licencias obligatorias, cuya findidad
srd  exclusvamente aender a las
necesdades no cubietas de la
explotacion.

Articulo 89.

1. Cuando no sea posible la explotacion
del invento protegido por una patente
sn menoscabo de los derechos
conferidos por una patente anterior, €
titular de la paente posterior podra
exigr en cudquier momento la
concesion de una licencia obligatoria
sobre la patente anterior, Sempre que su
invencdon drva a fines indudrides
digintos 0 represente un  progreso
técnico notable en relacion con € objeto
de la primera patente.

2. Cuando los inventos protegidos por
las patentes entre las que exise la
dependencia drvan a los mismos fines
indusgtridles y proceda la concesdn de
una licencia obligaoria a favor dd
titular de la paente dependiente,
también € titular de la patente anterior
podra solicitar € otorgamiento de una
licencia sobre |a patente posterior.

3. S una patente tuviera por objeto un
procedimiento para obtencion de una
ugancia  quimica o  farmacautica
protegida por una patente en vigor y
dempre que dicha paette de
procedimiento represente un  progreso
técnico notable respecto a la patente
anterior, tanto d titular de la patente de
procedimiento como € de la patente de
producto tendrén derecho a la obtencion
de una licencia obligatoria sobre la
patente del otro titular.

4. La licencia obligaoria  por



dependencia entre las patentes se
otorgara olamente con d contenido
necesxio para permitir la explotacion
de la invencidn protegida por la patente
de que e trate y quedara sin efecto d
declararse la nulidad o por la caducidad
de cudquiera de las paentes con
respecto alacud se de ladependencia.

Articulo 90.

1. Por motivo de interés publico, €
gobierno podra someter en cudquier
momento una solicitud de patente o una
patente ya otorgada a la concesion de
licencias obligatorias, digponiéndolo asi
por rea decreto.

2. Se condderara que existen motivos
de interés publico cuando la iniciacion,
e incremento o la genedizacion de la
explotacion del invento, o la mgora de
las condiciones en que ta explotacion
£ redizaa san de primordid
importancia para la salud publica o para
la defensanaciond.

Se condderara, aamismo, que existe
motivos de interés publico cuando la
fdta de explotacion o la insuficiencia en
cdidad o en cantidad de la explotacion
redizada implique grave perjuicio paa
e desarrollo econdmico o tecnoldgico
del pais.

3. El rea decreto que disponga la
conces6n de licencias  obligatorias
debera ser acordado a propuesta del
minigerio de industria y energia En los
cans en que la importancia de la
explotacion dd invento se relacione con
la sdud publica o con la defensa
nacional, la propuesta  debera
foomularse  conjuntamente  con  d
minisdro competente en materia de
sanidad 0 de defensa, respectivamente.

4. El red decreto que someta una
patente a la conceson de licencias
obligatorias por su importancia para la
defensa neciond podra reservar  la
poshilidad de solicitar taes licencias a
una o varias empresas determinadas.

5. Cuando d interés publico pueda
satisfacerse Sn necesdad de generdizar
la explotacion de invento, ni  de
encomendar esa explotacion a una
persona digtinta del titular de la patente,
el red decreto podra disponer €
sometimiento condicional de la patente
a la conceson de licencias obligatorias,
autorizando ad minidro de indudria y
energia para que otorgue d titular un
plazo no superior a un afio para iniciar,
aumentar o mgorar la explotacion de
invento en la medida necesxria para
satisfacer € interés publico. En ta caso,
e minigro de indudria y energia, una
vez oido d titular de la patente, podra
concederle e pazo que estime oportuno
0 someter la patente de forma inmediata
a la conceson de las licencias. Una vez
transcurrido @ plazo que, en su caso,
hubiere ddo fijado, d minisro de
indudria y energia determinara 9§ ha
quedado satisfecho € interés publico, v,
S no fuera asi, sometera la patente a la
concesion de licencias obligatorias.

CAPITULO I
Procedimiento de concesidon de las
licencias obligatorias

Articulo 91.

1 Antes de lictar una licencia
obligatoria, € interesado podra pedir la
mediacion dd registro de la propiedad
indugtria para la consecucion de una
licencia contractud sobre la misma
patente.



2. La <olicitud de mediacion previa
edara sujeta d pago de una tasa y
debera contener:
A) la identificacion completa de
Solicitante.

B) la paente a la que s refiere la
solicitud, as como la identificacion de
titular delamisma

C) las circungtancias que concurran en
e cao y que podrian judificar la
concesion de licencias obligatorias.

D) d amhito de la licencia que s
pretenda obtener y las razones en que se
apoye esa pretens on.

E) los datos que permiten juzgar de que
d lictante lleve a cabo una
explotacion red y €efectiva de la
invencion patentada y de que ofrezca las
garantias que razonablemente pueda
exigr d ftitular de la paente para
conceder unalicencia

3. A la solicitud de mediacion deberan
acompafiarse necesariamente:
A) los documentos que judtifiquen las
aegaciones contenidas en la.

B) d documento acreditativo de la
condtitucién de una fianza, cuya cuantia
* fijaa reglanentaiamente y que
sarvird para responder de los gastos de
procedimiento que sean imputables da
Solicitante.

C) una copia literd de la solicitud y de
los documentos presentados con ella.

Articulo 92.

1. Una vez presentada la solicitud de
mediacion, € registro de la propiedad
industrid  resolverd sobre la aceptacion
de la mediacidn en d plazo
improrrogable de un mes.

2. El registro debera aceptar la
mediacion cuando de la solicitud de
interesado con los documentos que le
acompafien, y de las indagaciones
redizadas por d propio regisro,
resulten indicios razonables de que
concurren  circungtancias  que  podrian
dar lugar a la concesdn de licencias
obligatorias sobre la patente, de la
solvencia dd solicitante, y de que este
puede llegar a disponer de los medios
necesarios para llevar a cabo una
explotecion seria de la  invencidn
patentada.

3. El regigro notificara su resolucion d
interesado y d titular de la patente,
dando smulténeamente tredado a ede
ultimo de la copia de la solicitud de
mediacion.

4. Contra la resolucién de registro no
podra interponerse recurso aguno.

Articulo 93.

1. S d registro de la propiedad
indudtrial  aceptase  la  mediacion, o
notificara  inmediagtamente a  los
interesados, invitdndoles a entrar en
negociaciones para la conceson de una
licencia contractua con la participacion
de registro en cdidad de mediador.

Las negociaciones tendran una duracion
de dos meses como maximo.

2. En su condiciéon de mediador, €
registro desarrollara una labor activa
tendente a aproximar las posturas de los
interesados y a fadlitar d otorgamiento
de una licencia contractud.

3. Desde que hubiere aceptado la
mediacion y durante d mismo plazo



edablecido para las negociaciones, €
registro redizara las averiguaciones
necesarias para conocer las
peculiaridades de caso y vdorar
adecuadamente las posturas mantenidas
por los interesados, investigando, en
particular, s concurren las
circungancias que podrian judtificar la
concesion de una licencia obligatoria.

Esta labor de ingruccion tendra lugar
cudquiera que sea la marcha de las
negociaciones y aun cuando edas
hubieran fracasado o0 no hubieran
llegado a iniciarse.
4. Transcurridos dos meses desde, que
tuvo lugar la notificacion a las pates
sobre la aceptacion de la mediacion sn
que s hubiera llegado a un acuerdo
sobre la concesdn de la licencia
contractua, € registro dard por
tereminada su labor mediadora y de
indruccion, netificandosdo as a los
interesados.

El plazo de dos meses podra
prorrogarse por tiempo determinado a
peticion conjunta de ambas partes y
sempre que d registro consdere que la
prorroga puede servir de una manera
efectiva para llegar a la conceson de la
licenca S d regidro entiende que no
exigen poshilidedes de llegar a un
acuerdo, podr4 dar por terminada su
mediacion aunque no hubiera
transcurrido  totadmente € plazo fijado
para la prorroga.

5. Tanto antes como después de
findizado, € expediente sobre la
mediacion  previa solo podra  ser
consultado por las partes, que podrén
obtener a su costa reproducciones de
toda la documentacion.

Las pates 'y € persona de registro que
tenga acceso d expediente deberdn
guardar secreto sobre su contenido.

Articulo 94.

1. Cuando, como consecuencia de la
negociaciones  redizadas con la
mediacion de registro de la propiedad
industrid, las partes hubieran acordado
suscribir una licencia sobre la patente,
podran solicitar que no se admitan
licitudes de licencias  obligatorias
sobre dichas patentes durante € plazo
necesario paa que € licenciaario
comience U explotacion. En  ningln
caso podra ese plazo ser superior a un
ano.

2. Para que d registro de la propiedad
industrial pueda resolver
favorablemente la  <olicitud, podra
concurrir con los Sguientes requisitos:

A) que la licencia pactada sea exclusva
y que esa exclusvidad no contravenga
la findidad que se peseguiria 4d
someter la patente a la conceson de
patentes obligatorias.

B) que los interesados judtifiquen
documentdmente que € licenciaario
dispone de los medios necesarios para
explotar y que d plazo solicitado es
impredincible para poner en marcha la
explotacion.

C) que los interesados presten una
garantia suficiente a juicio dd registro
de la propiedad industria para hacer
frente a las responsabilidedes a que
hubiere lugar 9 la explotacion dd
invento no comenzara en d plazo
dispuesto.

D) que haya sdo abonada la tasa
legal mente establecida.

3. A la viga de la documentacion
presentada por los interesados Y
redizades las  averiguaciones y
consultas que edime oportunas, €
registro de la propiedad industrid podra
suspender la admison de solicitudes de



licencias obligatorias sobre la patente en
cuestién durante un plazo determinado,
gempre que s cumplan los requisitos
edtablecidos en @ agpartado anterior y
sempre que se considere que, dadas las
circungancias, exise una voluntad seria
de las pates de iniciar dn dilacion la
explotacion del invento patentado. La
uspension se inscribira en @ registro de
patentes.

4. Los interesados deberan judtificar
mensudmente la marcha de los trabajos
dirigidos a inicar la explotacion y €
registro de la propiedad indudrid
odenara la redizacion de les
ingpecciones que estime oportunas.

5. El regisro de la propiedad industria
podra revocar la suspenson  de
admison de olicitudes de licencias
obligetorias, S comprueba que incurrié
en earor gave d vdoa las
cdrecungdancias que  judificaron U
reolucion o que los interesados no
desarollan  una actividad seria y
continuada  dirigida  a inida la
explotacion en lafecha previga

6. En d caso de que € licenciaario no
inicie la explotacion en la fecha
prevista, @ registro de la propiedad
indugtriadl impondrad a los interesados
una multa cuya cuaitia habra de
cdcularse sobre @ importe que como
promedio habria de paga d
licenciaario d titular de la patente en
concepto de regdia durante un tiempo
de agplicacion del contrato equivaente a
gue hubiere durado la suspension.

Articulo 95.

1. Después de un plazo de tres meses
contado, bien desde la expiracion de
plazo a que se refiere d articulo 83,

bien desde la negativa dd registro a
aaumir la mediacion propuesta, hbien
dede la expiracion dd  plazo
edablecido para la mediacion, sSn que
s hubiera conseguido d acuerdo entre
las partes, € interesado podra solicitar
del registro la conceson de una licencia
obligatoria sobre la patente.

2. En la solicitud la licencia obligatoria,
que estara ujeta a pago de la tasa que
legamente se edtablezca, @ interesado
sobre la base de contenido dd
expediente de mediacion previg, S la
hubiera, y de los documentos que
gporte, debera concretar su peticion 'y
exponer y acreditar las circungtancias
gue la judtifiquen, @ interés en que se
funde, los medios con que cuente para
llevar a cabo una exploracion red vy
efectiva de la invencion patentada y las
garantias que pueda ofrecer para €
supuesto de que la licencia le sea
otorgada.

3. A la solicitud deberan acompafiarse
necesariamente;

A) los documentos que acrediten las
degaciones contenidas en dla vy
qgue no figuren en & expediente de
mediacion previa, S lahubiera

B) € documento que acredite la
conditucion de una fianza, cuya
cuantia e fijara reglamentariamente
con carécter generd y que servird
para responder de los gastos de
procedimiento que le  sean
imputables.

C) una copia literd de la solicitud y de
los documentos presentados.

Articulo 96.

1. Presentada la solicitud de licencia
obligatoria y dempre que relna los



requistos mencionados en d articulo
anterior, @ regidro iniciara € oportuno
expediente, incorporando d mismo €
expediente sobre mediacion previa, S la
hubiera, y dara tradado de la copia de la
solicitud con los documentos que la
acompa’ien d titular de la patente, a fin
de que conteste en € plazo maximo de
un mes.

2. En € caso de que la solicitud de
licencia  obligaoria se  presente
acompafiada de la judtificacion de que €
registro se negd a aceptar la mediacion
previa, @ plazo para la contestacion del
titular de la patente sera de dos meses.

3. La contestacion habra de tener en
cuenta € contenido del expediente
sobre la mediacion previa, 9 la hubiera,
y deberd ir acompafiada de las pruebas
que  judifiquen las  degaciones
redizadas en dla y que no figuren en
aquel expediente. Debera acompaiiarse
copia liteeld paa su tredado d
olicitante.

4. En d caso de que s discuta la
auficiencia de la explotacion dd invento
patentado, € titular de la patente debera
incluir en su contestacion los datos
relaivos a dicha explotacion junto con
las pruebas que acrediten la exactitud de
los mismos.

Articulo 97.

1. Una vez recibida la contestacion del
titular de la paente, € registro dara
tredado de la misma a la otra pate y
reolverd en @ plazo improrrogable de
un mes, concediendo o denegando la
licenciaobligatoria

2 S d ftituar de la paente no
contestara dentro ddl plazo, d registro

procedera  inmediatamente a la
concesion delalicencia

3. La resolucion que otorgue la licencia
deberd determinar € contenido de esta
En paticular habra de fijar  ambito de
la licencia, la regdia, la duracidn, las
garantiass que deba prestar ©
licenciatario, d momento a patir ded
cud deberd iniciar la explotacion 'y
cudequiera otras  cdéusulas que
aseguren que explotara de una manera
seriay efectivad invento patentado.

4. La resolucién determinara los gastos
que hayan de ser sufragados por cada
parte, que seran los causados a indancia

suya

Los gastos comunes seran pagados por
mitad.

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

5. Contra la resolucion dd registro
podra  interponerse d recurso
contencioso-adminigirativo. La
interposicion del recurso no suspendera
la gecucion ded acto impuesto, pero €
registro podra autorizar a licenciatario,
previa peticion fundada de edte, a
demorar  comienzo de la explotacion
hesta que sea firme la decison de la
licencia

Articulo 98.

1. Dedde la presentacion de la solicitud
de la licencia obligatoria d registro
podra redizar de oficio las actuaciones
gue sean pertinentes , que puedan ser de
utilidad para resolver sobre la concesion
delalicencia



2. A peticion conjunta y debidamente
judificada dd olicitante de la licencia
y dd ftitular de la patente, d registro
podra suspender en cuaquier momento
y por una sola vez la tramitacion dd
expediente en € estado en que se halle,
por un plazo determinado que no podra
exceder de tres meses. Transcurrido €
plazo de suspenson d registro lo
notificara a las partes y se continuara la
tramitacion del procedimiento.

Articulo 99.

1. Los contratos de licencia pactados
con la mediacion dd registro y que
impliquen directa o0 indirectamente
pagos en divisass edtardn sujetos a la
autorizacion regulada en la normativa
sobre  trandferencia de  tecnologia
extranjera.

2. Toda resolucion dd registro de la
propiedad industridl por la que se
otorgue una licencia obligatoria que
implique directa o indirectamente pagos
en dvisss deberd haber dSdo
favorablemente informada con carécter
previo por € Organo competente para
autorizar las licencias contractuales que
supongan pagos de esa naturaeza.

3. Entre d registro de la propiedad
indugridl y d O6rgano competente para
autorizar las licencias que impliquen
pagos en divisss s edablecera la
coordinacion necesaria  para  unificar
criterios y smplificar los tramites, a los
efectos de lo establecido en @ presente
aticulo.

Articulo 100.

Cuando d titular de la patente no tenga
domicilio legd ni resdencia habitud en

Espaia, las comunicaciones previstas en
e presente titulo deberan ser notificadas
a representante, agente de la propiedad
indudrid, que en previson de dlo
habra ddo previamente designado a
estos efectos.

CAPITULO IV
Régimen delaslicencias obligatorias

Articulo 101.

(Texto modificado por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre)
1. Las licencias obligatorias no seran
exclugvas

2. La licencia llevara apargada una
remuneracion  adecuada segin  las
circungtancias propias de cada caso,
habida cuenta de la importancia
economica del invento.

Articulo 102.

1. Las relaciones que mantengan €
tituar de la patente y d licenciaanio,
con motivo de la concesiéon de una
licencia  obligatoria,  deberan  sor
presdidas por € principio de buena fe.

2. En cao de vioacion de ede
principio, declarada por sentencia
judicid, por pate dd tituar de la
patente, € licenciatario podra pedir d
registro que reduzca la regdia fijada
para la licencia, en proporcion a la
importancia que tenga paa la
explotacion del invento la obligacion
incumplida.

Articulo 103.

1. La licencia obligatoria comprendera
las adicdones que tuviera la patente



objeto de la misma en € momento de
otorgarse lalicencia

2. Cuando, después del otorgamiento de
la licencia obligatoria, se concedan
nuevas adiciones para la patente, que
tengan por objeto la misma aplicacion
indudtrial del invento patentado a que se
refiere la licencia, @ licenciatario podra
pedir d regidro que incduya en la
licencia las nuevas adiciones. En € caso
de que los interesados no lleguen a un
acuerdo con la mediacion previa dd
registro, serd este quien fije la regdia y
demés condiciones con areglo a las
cudes haya de tener lugar la ampliacion
delalicencia

Articulo 104.

1. Paa que la cesion de una licencia
obligatoria sea vdida, sera preciso que
la licencia se trangmita junto con la
empresa 0 parte de la empresa que la
exploe y que la cesdén s
expresamente anotada por € registro de
la propiedad indudtrid. Tratandose de
licencias por dependencia de patentes
serd preciso, ademés, que la licencia se
transmita junto con la patente
dependiente.

2. Serd nula, en todo caso, la concesion
de sublicencias por parte dd titular de
unalicencia obligatoria

Articulo 105.

1. Tanto € licenciatario como € ftitular
de la paente podran olicitar dd
regigro la modificacion de la regdia u
otras condiciones de la licencia
obligatoria cuando exidan  nuevos
hechos que judifiquen & cambio y, en
especid, cuando d titular de la patente
otorgue, con poderioridad a la licencia

obligatoria, licencias contractudes en
condiciones  injudificadamente  mas
favorables alas de aquella

2. Si d licencigaio incumpliera grave
0 reteradamente agunas de las
obligaciones que le corresponden en
virud de la licencia obligatoria,
registro de la propiedad indudtrid, de
oficio 0 a ingancia de parte interesada,
podré cancelar lalicencia

Articulo 106.

En cuanto no se opongan especidmente
a lo dispuesto en d presente titulo,
sdn de aglicacion a las licencias
obligatorias las normas  edtablecidas
para las licencias contractudes en €
titulo VIII, capitulo I, de la presente

ley.

CAPITULOV
Promocion de la solicitud de licencias
obligatorias

Articulo 107.

1. El registro de la propiedad indugtrid
llevara a cabo una labor sstematica para
promover de forma efectiva la solicitud
de licencias sobre las patentes sujetas a
la conceson de licencias obligatorias.
En todo caso, € registro de la propiedad
indugtrid  publicara periddicamente las
patentes que se encuentren en dicha
Stuacion.

2. El gobierno podra establecer
incentivos  crediticios 'y de cuadquier
otra indole para edimular a las
empresss a Solicitar  licencias  sobre
determinadas patentes sujetas a la
conceson de licencias obligatorias por
motivos de interés publico, cuando la
importancia de la explotacion en Espaia



de las invenciones patentadas asi o
judtifique.

TITULO X
Adiciones a las patentes

Articulo 108.

1. E ftituar de una paente en vigor
podra proteger las invenciones que
perfeccionen o desarrallen la invencion
objeto de agudla solicitando adiciones
a la patente Sempre que se integren con
el objeto de la patente principa 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 sdo concedida

3. No sera preciso que € objeto de la
adicon implique.  una  atividad
inventiva frente a objeto de la paente
principd.

Articulo 109.

1. Las adiciones tendrédn la fecha de
prioridad que corresponda a sus
respectivas solicitudes, su duracion sera
la misma que le quede a la patente, y no
estaran sujetas d pago de anudlidades.

2. Las adiciones se consderaran parte
integrante de la patente principd, savo
para aquellos efectos en que la presente
ley disponga lo contrario.

Articulo 110.

1. Una <olicitud de adicion podra
convertirsee en <olicitud de patente a
peticion dd olictante en  cudquier

momento de la tramitacion, asi como
dentro de los tres meses gguientes a la
fecha en que d registro de la propiedad
indugrid le hubilere comunicado la
improcedencia de tramitar la solicitud
de adicion por carecer su objeto de la
necesria vinculacion con la invencién
protegida por la patente principal.

2. Las adiciones ya concedidas podran
convertirse en patentes independientes a
peticion de su titular sempre que este
renuncie ala patente principd.

3. Solicitada la conversion en patente de
una de las adiciones, sera poshle
consevar las adiciones posteriores
como taes adiciones a la patente que se
slicita, Sempre que s mantenga la
necesaria unidad del objeto.

4., Las patentes independientes que
reslten de la converson de las
adiciones estaran sujetas d pago de las
correspondientes  anudidades 'y su
durecion sxa la misma que la que
corresponderia ala patente principal.

Articulo 111.

Sdvo disposicion expresa en contrario 'y
en todo aguello que no sea incompatible
con la naurdeza de las adiciones, s
aplicaran a estas las normas establecidas
en la presente ley para las patentes de
invenaon.

TITULO XI
Nulidad y caducidad de las patentes

CAPITULOI
Nulidad



Articulo 112.
1. Se declararala nulidad de la patente:

A) cuando < judifique que no
concurre, respecto del objeto de la
patente, adguno de los requistos de
patentabilidad contenidos en d titulo I
delapresenteley.

B) cuando no describa la invencion de
forma suficentemente cdaa y completa
para que pueda €ecutarla un experto
sobre lamateria.

C) cuando su objeto exceda de
contenido de la solicitud de patente td
como fue presentada, 0 en € caso de
que la patente hubiere sdo concedida
como consecuencia de una solicitud
divisonaia 0 como consecuencia de
una solicitud presentada en base a lo
dispuesto en d articulo 11, cuando €
objeto de la paete exceda dd
contenido de la <olicitud inicd td
como esta fue presentada.

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

2. S las causas de nulidad solo afectan
a una parte de la patente, se declarara la
nulided parcid mediante la anulacion de
la o las revindicaciones afectadas por
aquellas. No podra declararse la nulidad
parcia de unareivindicacion.

3. Cuando la nulidad sea parcid, la
patente seguira en vigor con referencia a
las revindicaciones que no hubieran
sdo anuladas, Sempre que pueda
condituir e objeto de una paente
independiente.

Articulo 113.

1. Podran solicitar la declaracion de
nulidad quienes * consderen
perjudicados, asi cOmo la
adminigracion  publica ESo  no
obstante, en & caso previso en €
gpartado 1, letra d), dd articulo anterior
s0lo podra solicitar la declaracion de
nulidad la pesona legitimada para
obtener la patente.

2. La acién de nulidad podra
gercitarse durante toda la vida legd de
la patente y durante los cinco afios
sguientes ala caducidad de esta

3. La accion se dirigira sempre contra
quien sea titular registrd de la patente
en e momento de la interposicion de la
demanda, y esta deberd ser notificada a
todas las personas titulares de derechos
sobre la patente debidamente inscritos
en € registro con € fin de que puedan
personarse e intervenir en e proceso.

4. No podra demandarse ante la
juridiccion  avil la nulidad de una
patente, invocando la misma causa de
nulidad que hubiera sdo ya objeto de
pronunciamiento, en cuanto d fondo de
la cuegtion, en sentencia dictada en la
via contencioso-adminidrativa

Articulo 114.

1. La dedaacion de nulidad implica
que la patente no fue nunca vdida
condgderandose que ni la patente ni la
olicitud que la origino hen tenido
nunca los efectos previstos en d titulo
vi de la presente ley, en la medida en
que hubiere Sdo declaradala nulidad.

2. Sin pejuicio de la indemnizacion de
dafios y perjuicios a que hubiere dado
lugar cuando € titular de la patente



hubiera actuado de mda fe, d €fecto
retroactivo de la nulidad no afectara:

A) a las resoluciones sobre violacion de
la patente que hubieran adquirido fuerza
de cosa juzgada y hubieran ddo
gecutadas con anterioridad a la
declaracion de nulidad.

B) a los contratos concluidos antes de la
declaracion de nulidad, en la medida en
gue hubieran ddo egecutados con
atterioridad a la misma Edo0 no
obstante, por razones de equidad y en la
medida que lo judifiguen las
crcundancias, serd posble reclamar la
reditucion de sumas pagadas en virtud
del contrato.

3. Una vez firmes, la declaracion de
nulidad de la patente tendra fuerza de
cosajuzgada frente atodos.

Articulo 115.

La declaracion de nulidad de una
patente no determina por s sola la
anulacion de las adiciones a édlag
sempre que = olicite la converson de
edas en patentes independientes dentro
de los tres mesxs dguientes a la
notificacion de la decaracion de
nulidad.

CAPITULOIII
Caducidad

Articulo 116.
1. Las patentes caducan:

A) por la expiracion dd plazo para
que hubieren sido concedidas.

B) por renunciadd titular.

C) por la fdta de pago en tiempo
oportuno de una anudidad y, en su
caso, de la sobretasa correspondiente.

D) s la invencion no es explotada en
los dos afios siguientes a la concesion
de laprimeralicencia obligatoria

E) por incumplimiento e la obligacion
de explotar previga en d titulo IX,
cgpitulo primero, cuando d titular de la
patente no pueda beneficiarse de las
digposiciones dd convenio de la unién
de Paris y resda habituadmente o tenga
u edtablecimiento industrial o]
comercid en un pais cuya legidacion
admita la adopcion de una medida
amilar. En este caso no serdn aplicables
las disposiciones relativas a
otorgamiento de licencias contenidas en
e titulo VIII, capitulo I, y en d titulo
IX, capituos I, 1l 'y IV.

2. Sin perjuicio de su declaracion por €
regisro de la propiedad indugtria y su
publicacion en d <<boletin oficid de la
propiedad industrid>>, la caducidad de
una patente incorpora €  objeto
patentado a dominio publico desde €
momento en que se produjeron los
hechos u omisones que dieron lugar a
ela savo en la parte en que ese mismo
objeto estuviere amparado por otra
patente anterior y vigente.

3. En los supuestos de fata de pago de
una anudidad, se entiende que la
omison que da lugar a la caducidad se
produce d comienzo del afio de la vida
de la patente para € cud no hubiere
sido abonada la anualidad.

4. En € supuesto del numero 1, letra d),
la caducidad serd declarada previa
indruccion por d registro de la
propiedad industrial del correspondiente
expediente adminigtrativo.

Articulo 117.



1. La patente cuya caducidad se hubiere
producido por la fdta de pago de una
anudidad podra ser rehabilitada cuando
e ftitular judtifique que la fdta de pago
fue debida a una causa de fuerza mayor.

2. La degacion sobre la fuerza mayor
solo podra presentarse dentro de los seis
meses sguientes a la publicacion de la
caducidad en d <<boletin oficid de la
propiedad industrid>> y deberd ser
publicada en dicho boletin para que en
e plazo de un mes cuaquier interesado
pueda formular observaciones sobre la
misma

3. La rehabilitacion sera acordada, en su
caso, por d registro de la propiedad
indugtrid, din perjuicio de los derechos
de terceros derivados de la situacion de
caducidad. El reconocimiento y acance
de tales derechos correspondera a los
tribunales ordinarios.

4. Paa que la rehabilitacion sea
efectiva, € titular de la patente debera
abonar la anudidad impagada y la
sobretasa correspondiente.

Articulo 118.

1. El titular podra renunciar a toda la
patente 0 a una o varias revindicaciones
delamisma

2. Cuando la renuncia sea pacid, la
patente seguira en vigor con referencia a
las revindicaciones no comprendidas
en la renuncia, Sempre que puedan
condituir e objeto de una paente
independiente y que la renuncia no
suponga la ampliacion dd objeto de la
patente.

3. La renuncia debera notificarse por

exrito ad registro de la propiedad
industrid y se condderara que ha tenido
lugar en d momento de su inscripcion
en d regisiro de patentes.

4. No podra admitirse la renuncia del
titular de una paente sobre la que
exigan derechos redes o licencias
incritos en € regidro de patentes Sn
gue conde € consentimiento de los
titulares de | os derechos inscritos.

5. Tampoco podra admitirse la renuncia
a una paente cuya titularidad hubiere
sdo revindicada por un tercero sn d
consentimiento de este.

TITULO XlI
Patentes secretas

Articulo 119.

1. El contenido de todas las solicitudes
de patentes se mantendra en secreto
durante los dos meses dguientes a la
fecha de su presentacidon, sdvo que €
registro de la propiedad indugtrid
autorice U divulgacion con
anterioridad.

2. Antes de que findice & plazo
mencionado en € apartado anterior, €
regisro de la propiedad indudtrid
debera prorrogarlo hasta cinco meses,
contados desde la presentacion de la
slictud, cuando esime que la
invencion objeto de la misma puede ser
de interés para la defensa naciond. El
regitro notificae|a la prorroga A
slicitante y pondréa inmediatamente a
disposcion dd minigerio de defensa
copia de la solicitud de la patente
presentada.

3. A los efectos mencionados en los dos



apartados anteriores, se establecera la
necesaria  coordinacion entre €
ministerio de defensa y € registro de la
propiedad indudtrid para determinar
cuando una invencion puede ser de
interés para la defensa naciond. El
minigerio de defensa podra asmismo
conocer bgo régimen de secreto todas
las solicitudes presentadas.

4. Cuando € interés de la defensa
naciond as lo exija d minigerio de
defensa requerira d  registro de la
propiedad industrid para que antes de
que findice & plazo de cinco meses
edtablecido en € apatado anterior
decrete la tramitacion secreta de la
licitud de paente y haga la
correspondiente notificacion a
Solicitante.

5. Mientras la solicitud de patente o la
patente estén sometidas d régimen de
secreto, @ solicitante o d titular deberdn
abstenerse de cudquier actuacion que
pueda permitir & conocimiento de la
invencion por personas no autorizadas.

6. El minigerio de defensa, a peticion
dd titular, podrd autorizar actos
encaminados a la explotacion totd o
parcid de objeto de la solicitud o de la
patente, sefidando las condiciones a que
estaran sometidos dichos actos.

Articulo 120.

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

2. La renovacion anud de la
dadficacion como secreto no s
precisa en tiempo de guerra hasta un
aho después del cese de las hostilidades.

3. El registro de la propiedad industrid,
previo informe favorable dd minigerio
de defensa, podra levantar en cuaquier
momento & secreto impuesto sobre una
solicitud o sobre  una  paente
determinada.

Articulo 121.

1. Las patentes secretas no edtaran
sujetas d pago de anualidades.

2. El ftituar de una paente podra
reclamar d estado una compensacion
por d tiempo en que aguella se mantuvo
Secreta.

Esta compensacion, que podra ser
reclamada por cada afio transcurrido,
sera acordada entre las partes. S no se
llegara a un acuerdo, la compensacion
s« fijaa judicidmente, teniendo en
cuenta la importancia de la invencion y
e beneficio que d titua hubiera
podido obtener de la libre explotacion
de lamisma

3. S la invencion objeto de la patente
secreta hubiera Sdo divulgada por culpa
0 negligencia de su titular, este perderd
el derecho ala compensacion.

Articulo 122.

1. A los efectos de b dispuesto en los
articulos anteriores, cuando se trate de
invenciones redizadas en Espaiia, no
podra solicitarse patente en ningdn pais
extranjero antes de transcurridos dos
meses desde que se solicito la patente



ante € registro espafiol de la propiedad
indugtrid, a menos que s hubiera
hecho con expresa autorizacion de este.
Dicha autorizacion no podra concederse
en ningln cao paa ajudlas
invenciones que interesen a la defensa
naciond, sdvo autorizacion expresa de
ministerio de defensa

2. Cuando d inventor redda
habituamente en Espafia, se presume,
sdvo prueba en contrario, que la
invencion s redizo en taritorio

espanol.

TITULO XI1I
Jurisdiccion y normas procesales

CAPITULO
Disposiciones gener ales

Articulo 123.

El conocimiento de todos los litigios
gQue se susciten como consecuencia del
gercicio de acciones, de cuaquier clase
y naturdeza que sean, derivadas de la
aplicacion de los preceptos de la
presente ley, corresponde a los érganos
delajurisdiccion ordinaria

Articulo 124.

1. Sdvo pacto en contraio, €
concesonario de una licencia excdusva
podra eercitar en su propio nombre
todas las acciones que en la presente ley
s reconocen d titular de la patente
frente a los terceros que infrinjan su
derecho, pero no podra gercitarles €
concesonaio de una licencia no
excusva

2. El licenciatario, que conforme a lo

dispuesto en € agpartado anterior, no
ede legitimado paa dgecta las
acciones por violacion de la patente,
podra requerir notaridmente d ftitular
de la misma para que entable la accion
judicid correspondiente.

S d titular & negara 0 no gercitara la
oportuna accion dentro de un plazo de
tres meses, podra d licenciaario
entablarla en su  propio  nombre,
acompafiando d requerimiento
efectuado. Con  anterioridad  d
transcurso de  plazo mencionado €
licencigtario podra pedir d juez la
adopcion de medidas cautelares
urgentes cuando judtifique la necesidad
de las mismas paa evitar un dafio
importante, con  presentacion  de
referido requerimiento.

3. B licenciaaio que dgercite una
accion en virtud de lo dispuesto en
dguno de los agpatados anteriores
deberd notificaAsdo d titular de la
patente, € cuad podra personarse e
intervenir en € procedimiento.

Articulo 125.

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

2. Sera competente € juez de primera
indancia de la ciudad sede dd tribund
superior de judicia de la comunidad
autonoma correspondiente d  domicilio
de demandado, pudiendo ser designado
uno con caracter permanente, donde
hubiere varios, por € Organo judicid
competente.

3. Las resoluciones de los jueces de
primera insancia seran gpelables ante la
audiencia provincid de su sede, y las



dictadas por esta podran recurrirse en
casacion con sujecion, en ambos casos,
a lo dispuesto sobre esta materia por la
ley de enjuidamiento avil.

4. La ley de enjuiciamiento civil s
gplicara en todo lo no previsto en este
titulo.

Articulo 126.

La persona frente a la que se gercite
una accion por violacion de los
derechos derivados de wuna patente
podrd degar, en toda clase de
procedimientos, por via de
reconvencion o por via de excepcion, la
nulidad total o parcia de la paente dd
actor, de conformidad con las normas
dd derecho procesd comin. A taes
efectos, se tendra en cuenta lo dispuesto
end articulo 113.

Articulo 127.

1. Cudquier interesado podra €ercitar
una accion contra d titular de una
patente, para que d juez competente
declare que una actuacién determinada
no condituya una violacion de exa

patente.

2. El interesado, con carécter previo a la
presentacion de la demanda, requerirg
notaridmente d titular de la patente
para que s pronuncie <sobre la
oponibilided entre la misma y la
explotacion indudtrid que € requirente
lleve a cabo sobre territorio espaiiol o
frente a los preparativos serios y
efectivos que desarrolle a taes efectos.
Transcurrido un mes desde la fecha dd
requerimiento sn que d titular de la
patente se  hubiera pronunciado o
cuando € requirente no este conforme

con la respuesta, podra gercitar la
accion previstaen € gpartado anterior.

3. No podra ¢gercitar la accion
mencionada en € gpatado 1 quien
hubiere ddo demandado por la
violacion de la patente de que se trate.

4. S e demandante prueba que la
actuacion a que <e refiere su demanda
no condituye una violaciéon de la
patente, d juez hara la declaracion
requerida.

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

6. La accion a que <e refiere @ presente
articulo podra ser gercitada junto con la
accion para que se declare la nulidad de
la patente.

Articulo 128.

1. En € caso de que la paente sea
impugnada, € juez acordara pasar los
autos da registro de la propiedad
indudrid para que informe en d plazo
de treinta dias. Recibido € informe o
transcurrido  dicho  plazo, d juez
levantara la suspensén y daa a los
autos € tramite correspondiente.

2. Cuando s gercitara una accion
diginta de la previsa en € apartado 1,
e juez podra requerir € informe dd
registro de la propiedad industrid en la
formaprevisaen d parrafo anterior.



También podra pedir a este organismo
la desgnacion de dguno de sus
expertos para que le presen su
asesoramiento. Tanto @ registro de la
propiedad industriad como sus expertos
tendran la consideracion de peritos para
los procedimientos en materia de
patentes.

CAPITULOII
Diligencias de comprobacion de
hechos

Articulo 129.

1. La persona legitimada para gercitar
las acciones derivadas de la patente
podra pedir d juez que con carécter
urgente acuerde la practica de
diligencias para la comprobacion de
hechos que puedan condituir violacion
dd derecho exclusvo otorgado por la

patente.

2. Antes de resolver sobre la peticion
formulada, € juez podra requerir los
informes y ordenar las investigaciones
gue estime oportunas.

3. Solamente podra acordarse la practica
de las diligencias cuando, dadas las
circungtancias del caso, sea presumible
la violacion de la paente y no sea
posble comprobar la redidad de la
msma dn recurrir a las diligencias
solicitadas.

4. Al acordar, en su caso, la practica de
las diligencias <olicitadas, d juez fijaa
la caucion que deberd prestar €
peticionario para responder de los dafios
y pejuicios que eventudmente puedan
ocasionarse.

5 S d juez no condderara

auficientemente  fundada la pretenson,
la denegara por medio de auto que sera
apelable en ambos efectos.

Articulo 130.

1. En la diligencia de comprobacion €
juez, con intervencion del peito o
peritos que a td efecto haya designado,
y oidas las manifetaciones de la
persona con quien s entienda la
diligencia determinara 9 las maquines,
dispostivos 0 instdaciones
ingpeccionados  pueden  servir  para
llevar a cabo la violacion aegada de la
patente.

2. Cuando € juez considere que no es
presumible que los medios
ingpeccionados  estén  drviendo  para
llevar a cabo la violacion de la patente,
dad por teminada la diligencig,
ordenara que s forme una pieza
spaada en la que = incuirdn las
actuaciones, que se mantendrd secreta, y
notificara a peticionario que no procede
darle a conocer d resultado de las
diligencias redizadas.

3. En los demés casos, @ juez, con
intervencion dd  perito o0  peitos
desgnados d efecto, efectuara una
detallada descripcion de las maguines,
dispositivos, procedimientos 0
inddlaciones mediante la utilizacion de
los cudes == lleve presumiblemente a
cabo laviolacion degada.

4. En todo caso cuidara € juez de que la
diligencia de comprobacion no srva
como medio para violar secretos
indudriales o para redizar actos que
congtituyan competenciadeded.

5. Contra la decisén dd juez sobre €



resultado de la diligencia practicada no
se dara recurso alguno.

Articulo 131.

1. De las diligencias de comprobacion
redizadas no podrén expedirse otras
cetificaciones ni copias que la
dedstinada a la parte afectada y la precisa
paa que d <olicitante de las mismas
inicie la correspondiente accion judicid.
El <olicitante solo podra utilizar esta
documentacion para plantear dicha
accion, con prohibicién de divulgarla o
comunicarla aterceros.

2. S en d plazo de dos meses a partir
de la fecha de la practica de las
diligencias de comprobacion no e
hubiere presentado la correspondiente
demanda gercitando la accion judicid,
Quedaran aguellas sn efecto y no
podran ser utilizados en ninguna otra
accion judicid.

Articulo 132.

La parte afectada por las diligencias de
comprobacion podra reclamar en todo
caso, de quien la hubiere solicitado, los
gastos y dafios que se le hubieren
ocasonado, incluido d lucro cesante,
todo €dlo dn pejuico de la
responsabilidad genera por dafios y
perjuicios en que pudiera haber
incurrido € solicitante de las medidas
en los casos que adlo hubiere lugar.

CAPITULO I
M edidas cautelar es

Articulo 133.

(Texto modificado por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre)

1. Quien gercite 0 vaya a gercitar una
accion de las previdas en la presente
Ley podrd solicitar del oOrgano judicid
que haya de entender de la misma la
adopcion de medidas cautdlares
tendentes a asgurar la eficacia de
dichas acciones, sempre que justifique
la explotacion de la patente objeto de la
accion en los términos del articulo 83 de
la presente Ley o que ha iniciado unos
preparativos serios y efectivos a taes
efectos

2. Las medidas cautdares podrén
solicitarse previamente a la
interposicion de la demanda,
conjuntamente con la misma o con
poderioridad a dla tramitandose, en
todo caso, en pieza separada.

Articulo 134.

Se podréan adoptar como medidas
cautdares las que aseguren debidamente
la completa efectividad dd eventud
fdlo que en su dia recaiga, y en especid
las Sguientes:

Primera- La cesacion de los actos que
violen e derecho dd peticionario.

Segunda- La retencion y deposito de
los objetos producidos o importados con
violacion de su derecho, y de los
medios exclusvamente destinados a td
produccion o a la redizacion dd
procedimiento patentado.

Tercera- E  dianzamento de la
eventud indemnizacion de dafios 'y
perjuicios.

Cuarta- Las anotaciones registraes que
procedan.

Articulo 135.



1. La solicitud de medidas cautelares se
formulara por ecrito.
En ese exritopb d  peicionaio
concretara las medidas que solicite, en
relacion con los actos de que e trate, y
propondrd las pruebas que estime
convenientes, acompaiiando la de
carécter documentd.

2. El juez, en d termino de cinco dias, a
la vida de las manifestaciones y
documentos aportados por las partes,
podra acordar la practica de aguelas
diligencias 'y pruebas que edime
convenientes con € fin de formar
criterio sobre la procedencia de las
medidas cautelares solicitadas.

3. La gecucidn o practica de las pruebas
o diligencias acordadas se efectuara, en
u cao, en d plazo improrrogable de
veinte dias.

4. No seran recurribles las decisiones
dd juez admitiendo o denegando la
practica de pruebas.

5. Dentro de los sgis dias sguientes a la
resolucion mencionada en € gpartado 2,
o0 a la findizacion 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 cautdaes y
sobre las costas de lo actuado dentro de
los sais dias dguientes a la ceebracion
de la comparecencia establecida en d
articulo anterior.

2. La resolucion que recaiga sobre la
peticion de las medidas cautdlares no

preguzgara en absoluto la que pueda
dictarse en virtud de la accidn que se
gecite en d procedimiento de fondo
correspondiente.

3. No procedera la adopcién de medidas
cautdares cuando resultare que d
demandado esta amparado por un
derecho fundado en wuna utilizacion
anterior seguin € articulo 54.

Articulo 137.

1. Al acordar, en su caso, las medidas
cautdares olicitadas, d juez fijara la
caucion que deberd presar ©
peticionario para responder de los dafios
y pejuicios que eventudmente puedan
ocasionarse.

2. En caso de que las medidas
solicitadas  impliquen redricciones para
la actividad industrid o comercid de
demandado, € juez sefidara, d tiempo
de acordarlas,  importe de la fianza
mediante la prestacion de la cud dicho
demandado podra sudtituir en cuaquier
momento la efectividad de diches
medidas restrictivas acordadas.

3. En todo caso, las fianzas que con
caeacter principd o0 suditutorio se
decreten para d demandado, se fijaran
dempre en un tanto por periodo de
tiempo que transcurra, cuando las
mismas deriven de unos actos de
explotacion indusgtrid 0 comercid que
puedan tener continuidad indefinida.

4. La fianza podra congdtir en un avad
bancario. No se admitiran las fianzas
personales.

5. Para la fijacion dd importe de las



fianzas € juez debera oir a ambas
partes.

Articulo 138.

1. S la sentencia de primera indancia
dictada en €& procedimiento civil de
fondo edtableciera  pronunciamientos
condenatorios para adguna de las partes
y fuera objeto de apelacion, se dara
cuenta dd recurso a la parte gpelada
para que esta pueda, dentro del plazo de
tres dias, exigir dd juez la adopcion de
las correspondientes medidas cautelares
0 la presacion de la oportuna fianza
suditutoria, tendentes d aseguramiento
de la €fectividad dd fdlo recaido,
sempre que edas medidass no se
hubieren adoptado previamente o fueren
insuficientes.

2. H juez de ingancia mantendra la
competencia para tramitar y resolver lo
pertinente sobre este incidente de
aseguramiento, con independencia de la
admison de la gpdacion y la devacion
de los autos principdes d tribunad d
gue corresponda conocer de los recursos
de gpelacion.

Articulo 139.

1. En d can de formularse la peticion
de medidas cautdares antes de
gercitarse la accion principa, S esta no
s gercita dentro del plazo de los dos
meses sguientes a auto que acuerden
aqudlas, quedaan las mismas gn
efecto en su totaidad.

2. En € supuesto previsto en @ agpartado
anterior, € juez, d decretar d
levantamiento de las medidas
cautelares, fijara € importe de los dafios
y perjuicios que habran de abonarse d
3. Las medidas cautdares que se

hubieran acordado en su caso, quedaran
dempre dn efecto, 9 la sentencia
dictada en primera indancia no fuere
favorable a los pedimentos para d
asguramiento  de cuya efectividad
hubieren ddo  aguelas  medidas
solicitadas, 0 se revocara la sentencia de
primera ingtancia, en € supuesto de que
eda hubiera sdo favorable a los
referidos pedimentos.

CAPITULO IV
Conciliacién en materia de
invenciones laborales

Articulo 140.

Antes de iniciar accion judicd dguna
basada en la aplicacién de las normas
del titulo IV de eda ley, rdativo a las
invenciones  labordes, la  cuedion
discutida deberd ser sometida a un acto
de conciliacion ante € regidro de la
propiedad indugtrid.

Articulo 141.

1. A los €efectos del acto de conciliacion
mencionado en € aticulo anterior, se
condtituird una comision presidida por
un experto de registro de la propiedad
indudtrid designado por € director de
dicho organismo y formada por un
experto designado por los trabgadores
de la empresa a la que pertenezca €
inventor y otro experto designado por €
empresario.

2. En los casos en que € inventor sea
una persona ad servicio de cudquiera de
las  adminidraciones  publicas, la
comison de  condliacion  edard
presidida por un experto dd registro de
la propiedad industrid designado por €
director de dicho organismo y formaran
pate de la misna los miembros



desgnados en la forma que se
establezca por real decreto dentro del
marco de lalegidacion de funcionarios.

Articulo 142.

1. Una propuesta de acuerdo debera
dictarse por la comisién de conciliacion
en un plazo maximo de dos meses desde
gue € acto de conciliacion se solicito y
las partes deberan manifestarse en €
plazo méximo de quince dias 9§ estén o
no conformes con dicha propuesta. En
cas0 de slencio se entenderd que existe
conformidad.

2. Ningun juez admitirh una demanda
sobre derechos dimanantes dd titulo 1V
de la presente ley que no vaya
acompafiada de una cetificacion ded
director dd registro de la propiedad
industrial en que s haga condar la no
conformidad de aguna de las partes con
la propuesta de acuerdo prevista en los
articulos anteriores.

3. Los articulos 460 y 480 de la ley de
enjuiciamiento cvil serén de gplicacion
supletoria en lo que sea pertinente.

TITULO X1V
M odelos de utilidad

Articulo 143.

1. Seran protegibles como modelos de
utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en
e presente titulo, las invenciones que,
gendo nuevas e implicando una
actividad inventiva, conssen en dar a
un objeto una configuracion, edtructura
0 conditucion de la que resulte dguna
ventgja précticamente apreciable para su
uso o fabricacion.

2. En paticular, podran protegerse
como moddos de utilidad los utenslios,
ingdrumentos,  herramientas,  aparatos,
dispogitivos o partes de los mismos, que
relinan los requisitos enunciados en €
gpartado anterior.

3. No podran ser protegidas como
modelos de utilidad las invenciones de
procedimiento y las  variedades
vegetaes que puedan acogerse a la ley
12/1975, de 12 de marzo, sobre
proteccion de obtenciones vegetales.

Articulo 144.

1. El derecho a la proteccion de
modelos de utilidad pertenece A
inventor 0 a su causshabiente y es
tranamisible por todos los medios que d
derecho reconoce.

2. Sera de aplicacion a la proteccion de
modelo de utilidad o dispuesto en los
gpartados 2 a4 dd articulo 10.

Articulo 145.

1. El estado de la técnica con referencia
a cud debe juzgarse la novedad y la
actividad inventiva de las invenciones
protegibles como moddo de utilidad,
edta condituido por todo aguello que
antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de proteccion como modelo ha
Sdo divulgado en Espafia, por una
descripcion  escrita u - ord, por una
utilizacion o por cuaquier otro medio.

2. Se entiende iguamente comprendido
en @ estado de la técnica @ contenido
de las solicitudes espafiolas de patentes
0 de modeos de utilidad tal como
hubieren ddo originariamente
presentadas, cuya fecha de presentacion



sea anterior a la fecha que se menciona
en € apatado precedente y que
hubieren sSdo publicadas en aqudla
fecha o en otra posterior.

Articulo 146.

1. Para su proteccion como modelo de
utilidad, se consdera que una invencion
implica una actividad inventiva 9 no
resulta dd estado de la técnica de una
manera muy evidente para un experto
enlamaeria

2. S € estado de la técnica comprende
documentos de los mencionados en €
aticulo 145, gpartado 2, no serén
tomados en consderacion para decidir
sobre la exigencia 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 documentacion a que hace
referencia @ aticulo 21. No serd
necesario que comprenda un resumen
de la invenc6n que condituya su
objeto.

2. En la ingancia de olicitud de
proteccion de un modeo de utilidad
debera manifestarse que es eda la
modalidad de proteccion que se solicita

Articulo 148.

1. Una vez admitida a tramite la
solicitud, redizada segin lo dispuesto
en d aticulo 30 de la presente ley, d
regigro examnaa S redne los
requistos formaes establecidos en d
aticulo anterior y en d titulo v, capitulo

i, y veificara igudmente s su objeto es
susceptible de proteccion como modelo
de utilidad, conforme a lo dispuesto en
el presente titulo.

El regidro no examinara ni la novedad,
ni la actividad inventiva ni la suficencia
de la descripcion, ni exigird d informe
sobre € estado de la técnica, previsto
para las paentes de 2. S como
resultado dd examen gpareciera 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
s otorgara d <olictate d plazo
reglamentariamente  edtablecido  para
gue subsane, en su caso, los defectos
que le hubieran sdo sefidados y para
formular las degaciones que edime
pertinentes. Para subsanar los defectos
gpuntados, € licitante  podra
modificar las revindicaciones o dividir
la solicitud.

3. El regisro, a la vida de las
degaciones  formuladas por d
glicitante,  dictara una  resolucion
razonada dentro de plazo que se
determine reglamentariamente  sobre  la
denegacion de la solicitud o la
continuacion ded procedimiento.
Denegara la solicitud cuando considere
de utilidad o cuando consdere que
subsisten en agudla defectos que no
hubieren sido debidamente subsanados.

4. Cuando del examen dd registro no
reulten defectos que impidan la
conceson o cuando taes defectos
hubieran sdo debidamente subsanados,
e regigro notificara d interesado la
resolucion favorable a la continuacion
del procedimiento y procederd a poner a
digposcion dd publico la solicitud de
proteccion dd modeo de utilidad,
haciendo € correspondiente anuncio en
e

<<boletin oficid de la propiedad



indugria>>, en d cud = induirdan las
ravindicaciones del modelo solicitado y
una reproduccion de los dibujos.

Articulo 149.

1. En los dos meses dguientes a la
publicacion de la solicitud, cudquier
persona con interés legitimo podra
oponerse a la proteccion solicitada para
e moddo de utilidad, degando la fdta
de cudquiera de los requisitos exigidos
para esa concesion, incluso la fdta de
novedad o de actividad inventiva o la
insuficiencia de la descripcion.

2. No podra degarse, sn embargo, la
fdta de legitimacion dd solicitante para
pedir la proteccion dd modelo de
utilidad, la cud deberd hacerse vaer
ante los tribunales ordinarios.

3. El escrito de oposicion debera ir
acompaiiado de los correspondientes
documentos probatorios.

4. Una vez findizado d plazo para la
presentacion de oposiciones, € registro
dad tradado d <olicitante de las
0posiciones presentadas.

5. Cuando no se hubieren presentado
opodciones, € registro procedera a
conceder la proteccion ded modelo de
utilidad.

6. S s hubieran presentado
oposciones, d olicitante dispondra de
un plazo que = edablecerd
reglamentariamente  para subsanar  los
defectos formaes imputados a la
solicitud, para modificar las
relvindicaciones 9§ a lo edima
oportuno, y para contestar formulando
las degaciones que estime pertinentes.

7. Dentro dd mes dguiente a la
findizacion dd plazo edtablecido para
la contestacion dd <olicitante, d
regisro dictara una resolucion razonada
sobre la concesén o no de la
proteccion.

8. Cuando la resolucion declare la fdta
de cudquiera de los requidtos exigidos
para la concesion de la proteccién como
modelo de utilidad, que hubiere sSdo
adegada en agun escrito de gposicion, €
registro otorgara a solicitante un nuevo
plazo, que * determinara
reglamentariamente para que subsane €
defecto o formule las degaciones que
estime pertinentes.

9. Poderiormente, d registro resolvera
con cadcter definitivo sobre  la
proteccion solicitada

Articulo 150.

1. Serd gplicable a la concesion de
proteccion para los modelos de utilidad
lo dispuesto en @ articulo 37, en todo
aquello que no contradiga lo establecido
en d presentetitulo.

2. Para los moddos de utilidad no se
editaan los folletos a que haece
referenciad articulo 38.

Articulo 151.

1. Paa la interposiciéon de recurso
contencioso-adminigrativo estén
legitimados, ademés dd  solicitante,
cualquiera otros interesados, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley reguladora de
la jurisdiccion contencioso-
adminidrativa, dempre que no
fundamente su recurso en la fdta de



novedad, de actividad inventiva o en la
insuficiencia de la descripcion.

2. No obgante lo dispuesto en €
gpartado anterior, podran interponer €
recurso  contencioso-adminidrativo  por
la fdta de novedad, de actividad
inventiva, o por la insuficiencia de la
descripcion, aguelos interesados que
hubieren  formulado la  oportuna
oposicion en d expediente basada,
precisamente, en los defectos
mencionados.

Articulo 152.

1. La proteccién de modeo de utilided
dribuye a s titular los mismos
derechos que la patente de invencion.

2. La duracidon de la proteccion de los
moddlos 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 dedaaa la nulidad de la
proteccion del modelo de utilidad:

A) cuando su objeto no sea susceptible
de proteccion conforme a lo dispuesto
en los articulos 143, 145y 146y en €
titulo segundo de la presente ley, en
cuanto no contradiga lo establecido en
los articulos mencionados.

B) cuando no describa la invencion de
forma suficentemente cdaa y completa
para que pueda gecutarla un experto
sobre lameteria.

C) cuando su objeto exceda de
contenido de la solicitud de moddlo de

utilidad tal como fue presentado o, en €
caso de que d moddo de utilidad
hubiere  sdo concedido como
consecuencia  de una  solicitud
divisonaria 0 como consecuencia de
una nueva solicitud presentada en base a
lo dispuesto en d articulo 11, cuando
objeto dd modelo de utilidad exceda
dd contenido de la solicitud inicid td
como este fue presentado.

D) cuando d titular de modelo de
utilidad no tuviera derecho a obtenerlo
conforme a lo dispuesto en € aticulo
144.

2. S las causas de nulidad solo afectan
a una pate de modeo de utilidad, se
declaara la nulidad parcid mediante la
anulacion de la o las revindicaciones
dfectadas por aguellas. No podra
declaarse la nulidad parcid de una
reivindicacion.

3. Cuando la nulided sea pacid, ©
modelo de utilidad seguird en vigor con
referencia a las reivindicaciones que no
hubieran gdo anuladas, sempre que
puedan condituir € objeto de un
modelo de utilidad independiente.

Articulo 154.

En defecto de norma expresamente
golicadble a los modelos de utilidad,
regiran para esdos las disposiciones
establecidas en la presente ley para las
patentes de invencion, sempre que no
sean incompatibles con la especididad
de aqudlos. Entre otras, les serén
gplicables las normas contenidas en €
titulo 1V sobre invenciones laboraes.

TITULO XV
Agentesy mandatarios



Articulo 155.

1. Podran actuar ante @ registro de la
propiedad indudtrid.
A) los interesados con capacidad de
obrar, entendiéndose por taes cuando
los pdicionarios sean  personas
juridicas, los que con areglo a las
escrituras de conditucidon, a  los
edatutos o0 a las leyes tengan la
representacion de dichas entidades.

B) los agetes de la propiedad
indudtrid.

(Texto modificado por d R. D. Ley
8/1998, de 31 de Julio)

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

Articulo 156.

Los agentes de la propiedad industria
on las personas fiscas inscritas como
tades en € registro de la propiedad
indugridl que, como profesionaes
liberdes, ofrecen habitudmente sus
svicios para  aconsgar, addir o
representar a terceros para la obtencion
de las diversass moddidades de la
propiedad ndudrid y la defensa ante €
registro de la propiedad industrid de los
derechos derivados de las mismas.

Articulo 157.

Para obtener la inscripcion en € registro
especid de agentes de la propiedad
indugrid, cuyo numero sera ilimitado,
deberan cumplirse  los  Sguientes
requisitos.

(Texto modificedo por d R. D. Ley
8/1998, de 31 de Julio)

A. S espaiiol o tener la naciondidad
de un Estado miembro de la Comunidad

Europea. Ser mayor de edad y tener
despacho profesona en Espafia 0 en un
Esado miembro de la Comunided

Europea.

B) no estar procesado ni haber sido
condenado por delitos dolosos, excepto
S se hubiera obtenido la rehabilitacion.

C) estar en posesion de un titulo oficid
expedido por la universdad en grado de
licenciado, escuela técnica superior u
otro titulo de caracter oficiad que este
legalmente equiparado a estos.

D) condituir fianza a digposcion de
regisro de la propiedad industrid vy
concertar un seguro de responsabilidad
avil haga los limites que s determinen
en d reglamento.
(Texto afadido por la Ley 66/1997, de
30 de diciembre)

E) Aportar judificacion del pago de la
tasa de inscripcion.

Articulo 158.

La condicién de agente de la propiedad
industrid se perderd se perdera por
alguna de las sguientes causas.

A) por falecimiento.
B) por renuncia
C) por incurrir en incompatibilidad.

D) por resolucion recaida en virtud de
expediente sancionador.

E) por resolucion judicid.

Art. 159.

El gercicio de la profesdn de agente de
la propiedad indudtrid es incompatible
con todo empleo activo del interesado
en d minigerio de indudria y energia y
Sus organismos, consgerias de indudtria



de las comunidades autbnomas 0 en

organismos internacionales
relacionados  con la  propiedad
indudrid.

TITULO XVI
Tasasy anualidades

Articulo 160.

1 H lictante o d tituar de una
patente deberdn abonar las tasas que
figuran en d anexo de la presente ley y
que forman pate integrante de la
misma Su regulacion esard sometida a
lo dispuesto en la ley 17/1975, de 2 de
mayo, ley de tasas y exacciones
paafiscdes de 26 de diciembre de
1958, ley gened tributaria y
disposiciones complementarias.

2. La fdta de pago dentro dd plazo
reglamentariamente fijado a partir de la
fecha en que € registro haya notificado
la omigon d solicitante privara de toda
eficacia d acto para d cud hubiera
debido pagarse.

3. Cuando deje de abonarse una tasa
edablecida para la tramitacion dd
expediente de conces6n de una
solicitud de patente, se reputara que la
solicitud hasido retirada

Articulo 161.

1. Para mantener en vigor la paente, €
titular de la misma debera abonar las
anudidades que figuran en d anexo
mencionado en € articulo 160.

2. Las anudidades deberan pagarse por
alos adelantados durante toda la
vigencia de la paente. La fecha de
vencimiento de cada anudidad sera d

ultimo dia de mes dd aniversario de la
fecha de presentacion de la solicitud y
el correspondiente pago podrd  ser
vdidamente efectuado dentro del plazo
gue sefije reglamentariamente.

3. Vencido € plazo para d pago de una
anudidad sin haber hecho efectivo su
importe, podra d titular abonar €
mismo con €& recargo que corresponda,
dentro de los sais meses Sguientes.

4. La tasa que debe abonarse por la
presentacion de la solicitud de patente
exonera € 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
slicitar que le sea concedida sSn
necesdad de satisfacer tasas de ninguna
clase. Para dlo debera presentar, junto a
la  solicitud de patente, la
correspondiente declaracion de carencia
de medios econdmicos, acreditada con
la documentacion que s exija
reglamentariamente,

2. En los casos de obtencion de
beneficio a que s refiere d apartado
anterior, d titular no deberd satisfacer
tasa adguna durante los tres primeros
anos, resarciendo en los afios sucesivos,
en la foma que s deemine
reglamentariamente, las cantidades que
hubiere dgjado de abonar. En € registro
de patentes se anotara @ gplazamiento y
la obligacion de pagar las cantidades
arasadas incumbira a quienquiera que
sead titular de la patente.

DISPOSICION ADICIONAL



Disposicién adicional primera.

Queda cerrado € registro especid de
sociedades dedicadas a la gestion de
asuntos de la propiedad industrid a qie
se refieren los aticulos 296 y siguientes
dd edatuto de la propiedad indudtria
de 26 dejulio de 1929.

(Texto afiadido por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre)

Disposicion adicional segunda.

1. Los plazos maximos de resolucion de
los procedimientos que se enumeran en
la presente disposicion se computardn
desde la fecha de recepcion en la
Oficina Espaiola de Patentes y Marcas
de las respectivas solicitudes, y serén
lossguientes

A) Conceson de patentes y adiciones:
S s tramitan por d procedimiento
generd de concesion, @ que resulte de
anadir catorce meses a periodo
trasnscurrido  desde la  fecha de
recepcion de la solicitud hasta la
publicacion de la misma en d 2Boletin
Oficid de la Propiedad Indugtrid®, y s
s tramitan por d procedimiento de
concesion con examen previo @ que
resulte de afiedir venticuaro meses d
citado periodo.

B) Concesdn de modeos de utilidad y
moddos y dibujos indudrides vy
atigicos doce meses s la solicitud no
aufre ningdn suspenso y no  tuviera
oposciones, Yy vente mexs d
concurriera dguna de las circunstancias
anteriores.

C) Conceson de topografiass de
productos semiconductores: doce
meses.

D) Concesion de certificado
complementario de  proteccion  de
medicamentos y productos

fitosanitarios. doce messs 9 la solicitud
no sufre ningn sugpenso y  vente
Meses S concurriera esta circunstancia

E) Renovaciéon de modeos o dibujos
indugrides y artidicos ocho meses s
no se produjera ninglin suspenso y doce
Meses en caso contrario.

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

G) Inscripcion de cesiones, derechos
redes, licencias contractudes y otras
modificaciones de derechos. seis meses
S no concurriera ningln - SUSPENsO Y
ocho meses 9 concurriera  edta
circungtancia.

H) Rehabilitacion de patentes vy
moddos de utlidad: s8s messs

2. En los supuestos de cambio de
moddidad, & plazo maximo de
reolucion empezard a computarse a
partir de la fecha de presentacion de la
nueva documentacion.

3. Cuando s interumpa €
procedimiento en vitud de lo
establecido en @ gpartado 3 dd articulo
36 de esa Ley, también quedara
interrumpido €@ plazo de resolucion
hesta que se reciba la peticion de
exanen 0, en U defecto, segun lo
dispuesto en dicha norma, proceda la
reanudacion del procedimiento.

DISPOSICIONES TRANSI TORIAS

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

2. Hasta esa fecha no tendra vigencia
ninguno de los articulos contenidos en
la presente ley en los que se disponga la
patentebilidad de invenciones de



productos quimicos y farmacéuticos ni
aquellos otros preceptos que se
rdlacionen  indisolublemente  con  la
patentabilidad de los mismos.

3. Lo dispuesto en los apartados
anteriores no afecta a las invenciones de
procedimiento o0 aparatos paa la
obtencion de productos quimicos o
farmacéuticos ni a los procedimientos
de utilizacion de productos quimicos,
todos los cuaes 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
microbiologicos, a que s refiere €
articulo 5.2 de la presente ley, no seran
patentables hasta e 7 de octubre de
1992.

Segunda. - A partir del 7 de octubre de
1992 podran hacer uso de lo dispuesto
en € apatado 2 de aticulo 61, los
titulares de patentes olicitadas con
anterioridad d 1 de enero de 1986, a
menos que la accidn de violacion de la
patente sea entablada contra  titular de
una patente de procedimiento concedida
antes de esta ultima fecha

Tercera. - Lo dispuesto en € capitulo 11
dd titulo XIIl entrara en vigor a partir
del 7 de octubre de 1992.

Cuarta. - El gobierno determinara por
real decreto las fechas a patir de las
cudes sran agplicables a las solicitudes
de paentes de invencion las normas
relativas d informe sobre € estado de la
técnica en d titulo v, capitulo 1I.

2. El gobierno quedara facultado para ir
estableciendo escdonadamente en que
sectores de la técnica correspondientes a
la  dadficacion  internaciond de
patentes, establecida por € convenio de

19 de diciembre de 1954, se aplique las
normas relaivas d informe sobre d
esado de la técnica, atendiendo a las
posibilidades de actuacion dd registro
de la propiedad indudtrid.

3. La gplicacion de las normas relativas
a informe sobre & estado de la técnica
solo podrd decretarse para las
solicitudes de patentes de invencion que
e presenten a partir de dia siguiente a
la fecha en que expire d plazo de tres
afios, contados desde la promulgacion
de la presente ley. Dicha aplicacion
deberd decretarse, en todo caso, antes de
que expire € plazo de cuatro afios,
contados desde la promulgacion de la
presente ley.

4. A partir dd dia gguiente a la fecha en
gque expire d plazo de cinco afos,
contados desde la promulgacion de la
presente ley, deberan tramitarse por €
procedimiento generd de concesion
previso en la presente ley todas las
solicitudes de patentes, cuaquiera que
sea d sector de la técnica d que
pertenezcan.

5. Las olicitudes de patentes de
invencion presentadas con posterioridad
a la entrada en vigor de la presente ley a
cuya tramitacion no seen aplicables las
normas relativas d informe sobre €
estado de la técnica, se tramitaran por €
procedimiento de concesion establecido
en edta ley, con excepcion de todas las
disposiciones que hacen referencia d
mencionado informe.

Quinta. - E gobierno, una vez
implantado & informe sobre & estado
de la técnica para la totdidad de la
solicitudes de patentes de invencion a
que e refiere la digposcion trangtoria
cuarta, podra ir estableciendo por redl
decreto, progresvamente y en atencion
a las prioridades que s fijen para d



desarollo tecnoldgico e indudtrid  dd
estado, aguellos sectores de la técnica
en los que las solicitudes de patente de
invencion  quedaran  sometidas A
procedimiento de conceson  con
examen previo edablecido en 4
capitulo 11l dd titulo v de la presente
ley, dempre que les haya ddo
gplicables durante, d menos, s&is meses
las normas reldivas d informe sobre €
estado de latécnica

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, sén
tramitadas y resudtas conforme a la
normdiva legd vigente en la fecha de
u presentacion.

2. A los efectos ddl apartado anterior, en
las solicitudes originadas por divison,
cambio de moddidad o transformacion
de una solicitud, se consderara que su
fecha de presentacion es la fecha de
presentacion de lasolicitud originaria

Séptima. - Las patentes y los modelos
de utilidad concedidos conforme a lo
dispuesto en € edtatuto de la propiedad
indugtria se regiran por las normas de
dicho edatuto. Esto no obdante, les
sgdn de aplicacion las disposiciones
contenidas en los titulos y capitulos de
la presente ley que s anuncian
seguidamente.

A) titulo sexto, sobre efectos de la
patente y de la solicitud de patente, con
excepcion de los articulos 49, 59, 60,
apartado 2, y 61, apartado 2, de
conformidad con lo establecido en la
digposicion trangitoria segunda

B) titulo séptimo, sobre acciones por
violacion del derecho de patentes.

C) titulo octavo, sobre la solicitud de
patente y la patente como objetos de
derecho de propiedad.

D) titulo noveno, sobre obligacion de
explotar y licencias obligatorias.

E) ftitulo once sobre nulidad vy
caducidad de las patentes, con
excepcion del articulo 112.1.

F) titulo trece, sobre juridiccion y
normas procesales.

Octava. - Las acciones judicides que se
hubieran iniciado antes de la entrada en
vigor de la presente ley se seguiran por
e mismo procedimiento con areglo d
cua se hubieran incoado.

Novena. - Mientras no se condituyan
los tribundes superiores de judicia y
esén en funcionamiento, la
competencia para conocer de los juicios
dviles derivados de los derechos
atribuidos en esta ley corresponde a los
jueces de primera indancia de las
capitdles que sean sede de las
audiencias territoriales.

Decima. -1. Para € gercicio de
acciones encaminadas a dar efectividad
a derechos de exclusva derivados de
una patente de invencion solicitada con
posterioridad a la entrada en vigor de la
presente ley sera preciso que se haya
obtenido o olicitado previamente d
informe sobre & estado de la técnica,
sempre que dicho informe hubiera sdo
puesto en vigor para € sector técnico
que pertenezca la patente, conforme a lo
dispuesto en la dispodcion trangtoria
cuarta

2. A los efectos mencionados en €
gpartado anterior, € registro de la
propiedad indusgtrid, a peticion de
titular de la patente y previo € abono de
la tasa correspondiente, procederd a
elaborar € informe sobre € estado de la
técnica referente d objeto de la patente
concedida, en los términos previstos en
e aticulo 34 de la presente ley. El
informe, una vez eaborado, sa
notificado d peticionario y sera puesto a



disposcion dd publico unido 4
expediente de la patente.

3. En d supuesto de presentarse una
demanda gercitando las  acciones
mencionadas en € agpartado primero, sin
haber obtenido todavia € informe
solicitado, € demandado podra pedir la
suspenson del plazo para contestarla
hasta que se gporte dicho informe a los
autos, o se judtifique haber transcurrido
e plazo de seis meses desde que la
peticion dd mismo fue formdizada sn
que d regisro de la propiedad indudtrid
lo haya emitido.

4. Solicitado € informe sobre @ estado
de la técnica, y aungque este no s
hubiera obtenido todavia, podra instarse
la practica de diligencia de
comprobacion de hechos, asi como la
adopcion de medidas cautdares,
sempre que estas no condslan en la
pardizacion o cesacion de la actividad
indusirid o comercid dd demandado
en relacion con € objeto de la patente, y
todo dlo s procede de conformidad con
lo previsto en edta ley.

Undecima. -1. Los pasantes apoderados
a que se refiere d aticulo 284 dd
edauto de la propiedad industrid que
en d dia de la entrada en vigor de la
presente ley hayan consolidado cinco
ahos de gercicio en dicha condicion
podran obtener la inscripcion en €
registro especid de agentes de la
propiedad indudrid, en iguadad de
derechos con agudlos que estén en
posesion de dguno de los titulos
oficides a que e refiere d articulo 157,
0), de edta ley.

2. Los pasantes agpoderados y
gpoderados inscritos en € registro de la
propiedad indudrid, & ampao dd
aticulo citado en d numero 1 de eda
disposicion, podrén seguir actuando en

nombre de agente poderdante hasta
tanto este no revoque € correspondiente
gpoderamiento e inscripcion en  d
registro.

3. Los que a la entrada en vigor de la
presente ley figuren inscritos en d
escaafon de agentes aspirantes, cuyo
nombramiento como agentes de la
propiedad industrid no hubiera podido
hacerse por no exigtir plaza vacante con
areglo a lo dispuesto en los articulos
277 y 287 del estatuto sobre propiedad
industrial serén nombrados agentes de
la propiedad indudrid a la entrada en
vigor de eda ley, sSn necesdad de
cumplir d requisto edtablecido en la
letrac) dd articulo 157 de etaley.

Duodécima. - Las sociedades que a la
entrada en vigor de la presente ley se
encuentran  inscritas en d - registro
especiad de sociedades a que se refiere
e aticulo 296 dd edauto de la
propiedad industriad podran hacer uso
por una sola vez entre sus actuaes
socios del derecho que les reconoce €
aticulo 297, apartado 1, séndoles de
golicacion a los mismos en lo sucesvo
las normas generdes establecidas para
el acceso a la profesidon y causando bgja
en d registro especid mencionado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - El gobierno a propuesta del
minigerio de industria y energia, dictara
e reglamento de la presente ley en d
plazo méximo de tres meses dede la
promulgacion de esta.

Segunda. - Reglamentaiamente s
determinaran las condiciones a cumplir
por los agentes en € gercicio de su
profeson y en sus relaciones con €
registro de la propiedad indugtrid.

Tercera. - La modificacion de las tasas
por servicios, prestaciones y actividades
dd registro de la propiedad industrid se



efectuara a través de las leyes de
presupuestos.

Cuarta. - La presente ley entrara en
vigor alos tres meses de su publicacion

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas, dgando a savo lo
dispuesto en las  disposiciones
trangtorias, todas las digposiciones que
s opongan a la presente ley y, en
paticular, las sguientes.
1. Dd edauto sobre propiedad
industrial, aprobado por red decreto-ley
de 26 de julio de 1929, texto refundido
aprobado por real orden de 30 de abil
de 1930 y ratificado con fuerza de ley
por la de 16 de septiembre de 1931.

A) las normas establecidas en los titulos
primero, segundo, cuarto, octavo Yy
duodécimo  (cgpitulo  segundo)  en
cuanto afectan a patentes y modelos de
utilided, as como d titulo noveno en
relacion con las patentes, modedos de
utilidad y cudesquiera otras
moddidades de propiedad industrid,
gue quedaran Sujetas en cuanto a

jurisdiccion, competencia y
procedimientos a las normas
establecidas en eta ley.

B) todos los preceptos reguladores de la
profesén de agentes de la propiedad
indudtrial contenidos en d titulo décimo
y articulos concordantes del estatuto de
la propiedad indugtridl.

2. La orden dd minigerio de indudtria y
comercio de 30 de enero de 1934, sobre
degacion de fuerza mayor, en cuanto
decta a las patentes y modedos de
utilidad.

3. Los aticulos 29 y 30 de la ley de

contratos de trabago, aprobada por
decreto de 26 de enero de 1944.

4. El decreto de 26 de diciembre de
1947, en cuando afecta a las patentes y
modelos de utilidad y a los agentes de la
propiedad industrid.

5 E aticuo 9 de la ley de
expropiacion forzosa de 16 de
diciembre de 1954 y los articulos 121 y

122 de su reglamento aprobado por
decreto de 26 de abril de 1957.



