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CAP DE LESTAT

8328 Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

FELIPE VI
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Annex.
PREAMBUL

La Llei 11/1986, de 20 de marg, de patents, va suposar en el seu moment la reforma
completa del nostre sistema de patents en el context de I'ingrés d’Espanya a la Comunitat
Economica Europea (CEE), la negociacié de la qual va incloure un capitol sobre la matéria,
i 'adhesié al Conveni sobre concessio de la patent europea, fet a Munic el 5 d’octubre de
1973, que van tenir lloc en aquell any 1986.

La solidesa i la flexibilitat de la Llei de patents ha permés, al llarg de les seves tres
décades de vigéncia, combinar I'estabilitat del seu marc regulador amb els canvis
necessaris per acomodar-lo puntualment a I'evolucié comunitaria i internacional d’aquest
sector de 'ordenament, sense que fos necessaria una nova llei, ja que n’hi havia prou amb
reformes parcials de I'articulat.

Exemples d’aquesta evolucié adaptativa van ser la Llei 10/2002, de 29 d’abril, per la
qual es modifica la Llei 11/1986, de 20 de marg, de patents, per a la incorporacié al dret
espanyol de la Directiva 98/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol,
relativa a la proteccio juridica de les invencions biotecnolodgiques, i la Llei 19/2006, de 5 de
juny, per la qual s’amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intel-lectual i
industrial, i s’estableixen normes processals per facilitar I'aplicacié de diversos reglaments
comunitaris, a més d’altres moltes modificacions menors, que van afectar tant la Llei com
el seu desplegament reglamentari posterior.

Aixd no obstant, des de I'experiéncia acumulada en I'aplicacié de la legislaci6 vigent a
una realitat que ha canviat substancialment des del 1986, es fa necessaria una actualitzacio
general de la normativa per a la qual en aquesta ocasio, donat el nombre de preceptes
afectats i la naturalesa dels canvis, no n’hi ha prou amb una simple reforma parcial com les
efectuades fins ara.

En I'ambit internacional diversos factors han contribuit al canvi. N'és un el desplagament
des dels procediments de concessié nacionals als internacionals i el creixement, en
nombre i en proporcio, de les patents tramitades a través d’aquests ultims. El 1986 totes
les patents es concedien per via nacional. Avui més del 90 per cent de les patents amb
efectes a Espanya ho sén per I'Oficina Europea de Patents (OEP), i el nostre pais pot ser
designat o elegit en les sol-licituds internacionals en virtut del Tractat de cooperacié en
materia de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970 (més conegut pel seu acronim
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anglés PCT), i a més I'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) és administracio
de cerca i examen preliminar internacionals en el marc del Tractat esmentat.

Un altre factor de canvi, associat al paper decisiu de la innovacié com a suport del
comerg internacional en una economia cada vegada més globalitzada va ser la integracié
de la propietat industrial, a través de I'’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat
intel-lectual relacionats amb el comerg (ADPIC), en el marc de I'’Acord pel qual s’estableix
I'Organitzacié Mundial del Comerg (OMC), fet a Marraqueix el 15 d’abril de 1994, al qual
es va adherir Espanya I'1 de gener de 1995.

També s’ha de comptar amb el desplegament posterior del dret de patents de la Unié
Europea, materialitzat fins ara en la Directiva esmentada relativa a la proteccié de les
invencions biotecnologiques, i en la creacié dels certificats complementaris de proteccid
per als medicaments i per als productes fitosanitaris (CCP). A aquest entramat normatiu cal
afegir-hi el Tractat sobre el dret de patents, fet a Ginebra I'1 de juny de 2000 (conegut
també pel seu acronim en anglés, PLT), ratificat per Espanya el 2013, que té per objecte
facilitar la tramitacié i evitar la pérdua involuntaria de drets per motius formals.

La reforma que ara s’aborda pretén, en aquest nou context, adequar el marc legal a les
necessitats actuals i facilitar I'obtencié rapida de titols solids per als innovadors espanyols,
principals usuaris del sistema, atés que les patents concedides per via nacional sén
d’origen espanyol en més d’'un 95 per cent. En els models d’utilitat el percentatge és
similar.

Per aixd, un dels motius d’aquesta actualitzacid, en linia amb els objectius proposats a
la Llei 2/2011, de 4 de marg, d’economia sostenible, i la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la
ciéncia, la tecnologia i la innovacio, és el de simplificar i agilitzar la proteccié de la innovacio
mitjangant patents i reforgar la seguretat juridica, establint com a unic sistema per a la
concessié de patents el d’examen previ de novetat i activitat inventiva, la implantacié
gradual del qual era el que inicialment s’havia previst a la Llei de patents de 1986.
S’elimina, per tant, I'actual sistema opcional o «a la cartay, introduit en la reforma portada
a terme pel Reial decret llei 8/1998, de 31 de juliol, de mesures urgents en matéria de
propietat industrial.

La figura del model d'utilitat es modifica també en aspectes substancials, com sén la
determinacio de I'estat de la técnica rellevant, el tipus d’invencions que poden ser
protegides sota aquesta modalitat i les condicions per exercir les accions en defensa del
dret derivat d’aquest titol de proteccié.

Quant als certificats d’addicié, que es podien sol-licitar durant tota la vida legal de la
patent, amb prou feines troben avui reflex en el dret comparat europeu. Llevat d’alguna
excepci6 aillada, als paisos del nostre entorn ja no es considera necessari regular uns
titols accessoris que es poden sol-licitar durant tota la vida legal de la patent i no requereixin
activitat inventiva enfront de I'objecte de la patent principal, fonamentalment perqué aquest
tipus de millores queden dins de 'ambit de proteccié dels mitjans equivalents de la invencid
matriu.

A més, la regulacié de la prioritat interna permet durant un termini la presentacio
millorada de sol-licituds posteriors i fa superflu el manteniment d’'una figura fora d’aixo
marginal, que ha estat escassament utilitzada pels titulars de les patents en vigor. Per
aquestes raons s’eliminen de la regulacié, continguda al titol X de la Llei anterior.

També s’actualitzen disposicions referides a les anomenades, a la Llei de patents de
1986, «invencions laborals» i se n’inclouen d’altres sobre els CCP, les llicéncies
obligatories, els procediments de nul-litat, limitacié i caducitat, I'accés a la representacié
professional i el seu exercici en el marc de la transposicié de la Directiva 2006/123/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis al mercat interior.
Aixi mateix es refonen a la Llei, com és usual en el dret comparat, les normes basiques per
aplicar les vies europea i internacional de proteccié de les invencions, recollides en sengles
reglaments després de la Llei de 1986. A tots aquests aspectes s’al-ludeix en paragrafs
posteriors d’aquesta introduccid, I'ordre expositiu de la qual segueix la sistematica de la
Llei.



=2E BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al num. 177 Dissabte 25 de juliol de 2015 Secc.l. Pag.9

Finalment, en nom de la simplificacio i claredat normativa, era necessari actualitzar
preceptes que remetien a disposicions ja derogades, eliminar-ne d’altres que han deixat de
tenir sentit en desaparéixer les circumstancies que els van justificar en el seu moment,
descarregar la Llei de normes que es poden portar al reglament, dotant el conjunt de més
flexibilitat adaptativa, i ajustar el nou text als criteris actuals que imposen la retolacié de
l'articulat.

Es obvi que aquesta revisié general no es pot abordar des d’una simple reforma parcial
que se sumi a les anteriors. Fa falta un nou text legal que, mantenint en allo essencial
I'estructura del marc regulador anterior, incorpori les modificacions esmentades de
conformitat amb les directrius actuals de técnica normativa, per a més claredat i coheréncia
sistematica del conjunt de la regulacié.

En les disposicions preliminars del titol | s’estableix la unitat de registre en relacié amb
el principi d’unitat de mercat i la cobertura nacional dels titols, entre els quals s’inclouen els
certificats complementaris de proteccié de medicaments i de productes fitosanitaris, i
s’amplia la legitimacié per sol-licitar-los seguint el criteri obert per als titols comunitaris pels
seus reglaments de creacid respectius, que es reconeix a les persones fisiques o
juridiques, incloses les entitats de dret public.

El titol Il, sobre patentabilitat, incorpora les modificacions adoptades per a les patents
europees després de I'’Acta de revisio del Conveni sobre concessié de la patent europea
(CPE), feta a Munic el 29 de novembre de 2000, en fer explicita la possibilitat de patentar
substancies o composicions ja conegudes per al seu Us com a medicament o per a noves
aplicacions terapéutiques. Quant als metodes de tractament quirdrgic, terapéutic i de
diagnostic, segueixen exclosos de la proteccié per patent en els mateixos suposits en qué
ho estaven abans, perd sense necessitat de recérrer a la ficcié de la seva manca d’aplicacio
industrial.

Per a més claredat, en delimitar I'estat de la técnica es fa una mencié expressa, entre
les interferéncies, a les sol-licituds anteriors de patent europea que designin Espanya i
hagin estat publicades en espanyol i els internacionals PCT que entrin en fase nacional a
Espanya, que tampoc s’esmentaven explicitament a la Llei anterior, perqué, quan aquesta
es va promulgar, Espanya encara no era part d’aquests convenis.

També se suprimeix el termini de gracia per a divulgacions causades pel sol-licitant o
el seu causant que no impliquin explotacié o un oferiment comercial de I'invent. Aquesta
excepcid no existeix en el dret comparat europeu i pot perjudicar la novetat de la invencié
si es vol estendre la seva proteccio a paisos que no reconeixen aquest termini de gracia.

El titol 1ll, sobre dret a la patent i designacié de l'inventor, es manté en alld essencial
inalterat. Tampoc no varia la regulacio en el titol IV de les invencions realitzades en el marc
d’'una relacié d’ocupacioé o de serveis quant a I'atribucioé de la seva titularitat. No obstant
aixo, es precisen les condicions per a I'exercici dels drets que la Llei reconeix a cadascuna
de les parts en la relacié d’ocupacié o de serveis, per cercar un major equilibri entre el
deure d’informacio de I'empleat i el de resposta i execucié del compromis assumit, si
s’escau, per 'empresari o ocupador.

També se substitueix la presumpcio «iuris et de iure», que permetia a 'empresari
reclamar la titularitat de les invencions la patent de les quals se sol-licités dins de I'any
seguent a I'extincio de la relacié d’'ocupacio, per una altra, que admet prova en contra, que
aquestes invencions van ser realitzades durant la vigéncia d’aquesta relacié.

En alld que concerneix les invencions realitzades pel personal investigador al servei de
les universitats publiques, els organismes publics de recerca i els organismes de recerca
d’altres administracions publiques, s’ha procurat adaptar la Llei de patents amb la Llei
14/2011, d’1 de juny, de la ciéncia, la tecnologia i la innovacié —que va modificar la mateixa
Llei de patents en la seva disposicio final segona— i amb la Llei 2/2011, de 4 de marg,
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d’economia sostenible. Aquesta és una matéria sobre la qual inevitablement hi ha una
certa dispersio normativa donada la remissié de la mateixa Llei de patents als drgans de
govern de les universitats i a la potestat reglamentaria del Govern o de les comunitats
autonomes.

v

El titol V és un dels eixos de la reforma i inclou la sol-licitud de patent i els procediments
de concessio, oposicio i recursos, les normes d’aplicacio dels reglaments comunitaris
sobre certificats complementaris i les disposicions generals comunes a tots.

La Llei simplifica al maxim els requisits per obtenir data de presentacio, harmonitzats
pel Tractat sobre el dret de patents (PTL) i que ja s’apliquen en els procediments
internacionals esmentats anteriorment.

Entre els requisits de la sol-licitud s’inclou I'obligacié d’informar sobre I'origen geografic
o la font de procedéncia de la matéria bioldgica a que la invencio es refereixi, encara que
aquesta informacié no prejutgi la validesa de la patent.

Una altra novetat és el reconeixement de la prioritat interna, per no discriminar els qui
presenten la seva primera sol-licitud a Espanya i permetre’ls la presentacié millorada o
corregida de sol-licituds posteriors, beneficiant-se dels efectes de la prioritat per als
elements comuns a les dues sol-licituds.

En el sistema de concessio la Llei s’aparta del régim opcional introduit en la reforma
portada a terme pel Reial decret llei 8/1998, de 31 de juliol, i torna a 'examen previ o
substantiu de novetat i activitat inventiva com a Unic sistema de concessio de patents, la
implantaci6 gradual del qual, com ja s’ha dit, era el que inicialment s’havia previst a la Llei
de 1986.

El model de procediment «a la carta», més basat en les preferéncies dels usuaris que
en l'incentiu de la innovacid, acaba a vegades traslladant als competidors el cost i la
carrega d’anul-lar patents que mai s’havien d’haver concedit, i propicia falsejaments de la
competéncia basats en titols la presumpcié de validesa dels quals només pot ser destruida
en via judicial.

Aixi mateix, el sistema opcional és incongruent amb I'estatus de 'TOEPM com a
administracié d’examen internacional en el marc del PCT, dotada de la capacitacio
necessaria —en personal i especialitzacio— requerides per I'Organitzacié Mundial de la
propietat intel-lectual (OMPI) per assumir aquestes funcions, i suposa una assignacié
incorrecta de recursos publics dedicats a la proteccio legal de la innovacié a Espanya, ja
que I'OEPM ha de dedicar una part d’aquests mitjans a tramitar sol-licituds que després
sén abandonades després d’un feixuc examen técnic i de formalitats, o que han de ser
concedides en tot cas, independentment dels resultats de la cerca de I'estat de la técnica.

Res no justifica, en efecte, la concessié d’'una patent quan I'informe sobre I'estat de la
técnica revela que la invencié que n’és objecte no és tal, perqué no té novetat o activitat
inventiva.

Dins del model de concessié amb examen previ generalitzat que ara s’adopta també
s’introdueixen modificacions en el procediment cercant un model més integrat que té com
a objectiu passar directament a la fase de cerca per a totes les sol-licituds, com passa en
els procediments internacionals, de manera que la seva iniciacié no estigui subjecta a
altres condicions que les que sén imprescindibles per a la realitzacié de la cerca mateixa.

Se substitueix aixi el procediment anterior per un altre que integra la cerca amb
I'examen técnic, i les conclusions del qual es plasmen en I'opinié escrita. Aquesta ja és una
primera comunicacié de I'examinador a les observacions i objeccions del qual, si n’hi ha,
pot contestar I'interessat a demanar I'examen substantiu si decideix continuar amb la
tramitacio, modificant si s’escau la sol-licitud en la mesura necessaria per ajustar-se a les
exigencies legals.

En avancar la cerca s’accelera el procediment en I'aspecte essencial per a l'interessat,
que és el de facilitar-li 'accés puntual a la informacio rellevant per decidir mantenir la seva
sol-licitud i, si s’escau, patentar a I'estranger dins del termini de prioritat. Aquesta és la raé
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del pagament inicial de la taxa de cerca, com passa també en el cas de les patents
europees i en el procediment internacional PCT.

Per la seva part, en I'examen substantiu té per objecte la comprovacié que tant la
sol-licitud de patent com la invencié que en constitueix I'objecte compleixen tots els
requisits, formals, técnics i de patentabilitat, que estableix la Llei.

Per accelerar el procediment se substitueixen les oposicions prévies per un sistema
d’oposicié postconcessio, que és el generalitzat en el dret comparat, encara que es
mantenen les observacions de tercers, que, sense ser part en el procediment, es poden
presentar una vegada publicada la sol-licitud i referir-se a qualsevol aspecte relacionat
amb la patentabilitat de la invenci6. El sistema d’oposicié diferida obliga a modificar en
consequéncia el régim de recursos administratius contra la concessié de la patent. Aquests
els poden interposar els qui hagin estat part en el procediment d’oposicioé i s’han d’adrecar
contra 'acte resolutori de I'oposicio plantejada.

El capitol IV sobre CCP es limita a regular algunes qlestions la comprovacié de les
quals la normativa comunitaria deixa al dret intern i el régim de taxes. La resta de la
regulacio ja esta continguda en la normativa comunitaria que és directament aplicable a
aquest tipus de titols.

Finalment, s’harmonitzen les regles generals sobre el procediment i la informacié dels
tercers amb les establertes en matéries comunes per a les altres modalitats de propietat
industrial. Entre les novetats a destacar hi ha la possibilitat d’'invocar el restabliment de
drets per al termini de prioritat en linia amb el que estableixen els procediments
internacionals i el PLT, les normes relatives a la modificacié de la sol-licitud i reivindicacions
en els diversos procediments i I'obligacio d’especificar per escrit les diferéncies entre el
text anterior i el nou joc de reivindicacions que el modifica.

\

Els titols VIi VIl ja s’han actualitzat en reformes anteriors i gairebé no pateixen canvis.
El primer, on es regulen I'abast i els limits del dret de patent, va ser modificat per la ja
esmentada Llei 10/2002, de 29 d’abril, i per la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i
Us racional dels medicaments i productes sanitaris, en esmentar expressament, entre els
limits al dret de patent, els estudis i assajos efectuats per a I'autoritzacié de medicaments,
incloses la preparacio, obtenci6 i utilitzacié del principi actiu per a aquests fins.

No obstant aixd, la nova Llei separa com a suposits diferents I'excepcié d’us
experimental i 'anomenada «clausula Bolar», que tenen un origen i una finalitat diferents,
com ha reconegut la jurisprudéncia del Tribunal Suprem.

Altres modificacions menors consisteixen a fer explicita la referéncia als mitjans
equivalents per determinar I'extensié de la proteccio, a eliminar algunes normes que han
quedat obsoletes perqué han desaparegut els suposits que les justificaven, i a matisar
I'abast de 'esgotament, com a limit general a I'exercici del dret.

Les accions de defensa del titular de la patent, a les quals es refereix el titol VII, també
van ser actualitzades a la Llei 19/2006, de 5 de juny, esmentada a l'inici d’aquesta
exposicio, que va incloure normes referides a les mesures provisionals i cautelars, la
responsabilitat dels intermediaris i la fixacié d’indemnitzacions. No obstant aixo, es millora
en alguns aspectes I'adequacié a la Directiva 2004/48/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 29 d’abril de 2004, relativa al respecte dels drets de propietat intel-lectual, en
establir, per fixar els danys i perjudicis, un canon minim i no un canon maxim com passava
fins ara.

La Llei també afegeix les indemnitzacions coercitives per garantir el cessament de
I’'activitat infractora, i remet tot el que té relaci6 amb el calcul i la liquidacié de la
indemnitzacié a la fase d’execucioé de la resolucié sobre el fons que hagi apreciat
I'existéncia d’una infraccid, atés que en el moment de la interposicié de la demanda 'actor
pot no tenir la informacié necessaria per concretar la seva pretensié indemnitzatoria.
D’altra banda, I'esforg probatori i al-legatori considerable que requereix, tant de I'actor com
del demandat, la quantificacio dels danys i perjudicis, suposa per al procés una complexitat
i un sobrecost afegits que no es justifica si al final la senténcia resulta ser absolutoria.
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W

El titol VIII sobre la sol-licitud de patent i la patent com a objectes del dret de propietat
s’inicia amb els principis generals de dret registral, com sén el de publicitat, la qualificacio
registral basada en la legalitat i 'efecte de tancament registral que és propi del principi de
prioritat.

A part d’aix0, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacio de diverses lleis per
a la seva adaptacio a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
va suprimir I'exigéncia de document public en la formalitzaci6 de transferéncies i llicéncies,
i remetia al reglament les condicions de forma i documentacié.

A l'obligacié d’explotar la invencié i al régim de llicéncies obligatories es dedica el
titol 1X.

En aquesta matéria les adaptacions en lleis posteriors, com la Llei 66/1997, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de I'ordre social, van consistir en reformes
«de minims» que es van limitar a suprimir o modificar algunes disposicions manifestament
incompatibles amb '’ADPIC, perd van deixar intacta la resta de la regulacid, que estava
basada en un pressuposit que va deixar d’existir una vegada I’Acord esmentat va produir
efectes a Espanya.

En efecte, quan es va redactar la Llei de patents de 1986 'obligacié d’explotar I'objecte
de la patent exigia la seva fabricacio o execucio en territori nacional. Després de I'aplicacié
de 'ADPIC a Espanya, n’hi ha prou de tenir proveit el mercat intern mitjangant importacions
des de qualsevol pais membre de 'OMC. Un canvi tan radical va deixar inoperant bona
part de la regulacié anterior, atés que, amb aquella regulacid, es pretenia evitar que les
importacions substituissin la fabricacio al pais i aixo va ser justament el que es va legalitzar
després. Les consequéncies d’aquest model liberalitzador sobre els drets de propietat
intel-lectual com a suport del comerg internacional sén un bon exemple del que després
s’ha anomenat globalitzacié.

Avui els supodsits de manca o insuficiéncia d’explotacié es limiten basicament a
desproveiments o a altres abusos derivats de practiques anticompetitives o posicions de
domini, que es poden abordar des del dret de la competéncia o mitjancant la intervencio
directa del Govern per motius d’interés public. Aquestes possibilitats d’actuacio ja estaven
previstes a la Llei de patents de 1986 i es mantenen, amb algunes variants, en 'actual.

La nova Llei en consequéncia reordena i simplifica la regulacié de les llicencies
obligatories, ja que elimina nombrosos articles lligats al concepte d’explotacié anterior a
I’ADPIC. Tanmateix, s’hi inclouen dos suposits nous de llicencies obligatories, que sén la
necessitat de posar fi a practiques que una decisié administrativa ferma d’abast nacional o
comunitari, 0 una senténcia, hagi declarat contraries a la legislacié de defensa de la
competéncia, i les llicéncies obligatories per a la fabricacié de medicaments destinats a
I'exportacio a paisos amb problemes de salut publica previstes al Reglament (CE) num.
816/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, que les regula.

La possibilitat d’'interrompre I'explotacio es limita a un any en lloc dels tres anteriors,
termini que resultava injustificadament llarg quan I'explotacié es desvincula de la fabricacio
al pais. Per les mateixes raons se suprimeix la submissié condicional al regim de llicéncies
obligatories.

A part d’aixo, I'intent previ de llicéncia contractual no es limita al cas de la dependéncia
i ara es preveu amb caracter general, excepte per als suposits exceptuats a 'ADPIC.
També s’estableix expressament que la prova que la invencié esta sent explotada
correspon al titular de la patent.

La tramitacio i resolucio se simplifica, ja que es regula un procediment amb presentacié
de proves i al-legacions per les parts, trasllat, contestacio i possibilitat de mediacio o, si no
n’hi ha, d’'una comissié d’experts —un per cadascuna de les parts i un tercer nomenat per
I'Oficina Espanyola de Patents i Marques—, per determinar les condicions de la llicéncia. La
llicencia obligatoria s’estén als CCP que en concedir-se la lliceéncia o posteriorment
recaiguin sobre I'objecte de la patent de base inclos en aquella.
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Vi

Les normes relatives a nul-litat i caducitat de les patents contingudes en el titol X
pateixen algunes modificacions derivades de la seva adaptacio a normes posteriors a les
quals s’al-ludeix a continuacio.

En el procés de nul-litat se suprimeix la prohibicié d’anul-lar parcialment una
reivindicacio, i es preveu que el titular de la patent la pugui limitar modificant les
reivindicacions, de manera que la patent aixi limitada serveixi de base al procés, com ja
passa amb les patents europees i s’estenen els efectes de la nul-litat als CCP en la mesura
que afecti el dret sobre el producte protegit per la patent de base que va fonamentar la
concessié d’aquells.

El capitol Il d’aquest mateix titol X regula un procediment de revocacié o limitacio a
instancia del titular de la patent davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que es
pot iniciar en qualsevol moment durant la vida legal de la patent, i els efectes del qual sén
retroactius, com passa amb la nul-litat total o parcial.

La rehabilitacié de les patents caducades en cas de forga major se substitueix per la
possibilitat més amplia i menys rigida del restabliment de drets, que s’aplicaria al mateix
suposit, i en consequéncia desapareix com a figura autbnoma. En tot cas, la caducitat per
manca de pagament d’una anualitat no es produeix abans que transcorrin els periodes de
demora que preveu la Llei, i el pagament també el poden efectuar els titulars de drets
inscrits sobre la patent que es puguin veure afectats per la seva caducitat.

Respecte de les sol-licituds i patents d’interés per a la defensa nacional subjectes al
régim secret, el regim de les quals es preveu al titol XI, s’introdueixen alguns canvis per tal
de permetre la continuitat de la seva tramitacié6 mentre es mantingui el regim esmentat, i
de concretar les condicions que permetin presentar primeres sol-licituds a I'estranger amb
l'autoritzacié prévia de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, o d’acord amb el que
preveuen convenis internacionals en matéria de defensa subscrits per Espanya.

Vil

Les normes sobre jurisdiccio i normes processals ja s’han actualitzat amb les reformes
de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, la Llei 17/2001, de 7 de desembre,
de marques, i la Llei 19/2006, de 5 de juny, per la qual s’amplien els mitjans de tutela dels
drets de propietat intel-lectual i industrial, i s’estableixen normes processals per facilitar
I'aplicacio de diversos reglaments comunitaris.

En el capitol | del titol XII es reconeix la legitimacioé per a I'exercici de les accions, a
més dels titulars dels drets inscrits, als qui acreditin haver sol-licitat degudament la
inscripcié de I'acte o negoci juridic del qual derivi el dret que es pretén fer valer, sempre
que aquesta inscripcié arribi a ser concedida.

Quant a la jurisdiccié desapareixen les referéncies al jutge de primera instancia i en
lloc seu s’atribueix la competéncia territorial al jutge mercantil corresponent, de conformitat
amb l'article 86.ter.2 a) de la Llei organica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial. A més, la
Llei tracta de conjugar la proximitat i descentralitzacio de la justicia amb I'aprofundiment en
el model d’especialitzaci6 judicial en matéria de patents, ja que consolida aquest model
mitjangant una concentracié dels afers que atribueix la competéncia objectiva al jutge
mercantil de la ciutat seu del Tribunal Superior de Justicia en qué el Consell General del
Poder Judicial hagi acordat atribuir en exclusiva el coneixement dels afers de patents, i es
mantenen els mateixos criteris de competéncia territorial.

D’altra banda s’acomoden els terminis processals a la complexitat propia dels litigis
sobre patents, donada I'extraordinaria importancia dels dictamens de périts en litigis sobre
patents i la necessitat de disposar-ne tempestivament en garantia del dret de defensa, i
s’amplien els terminis per contestar demandes i reconvencions a l'article 119.

Pel que fa a la nul-litat del titol plantejada, com a excepcio, es permet que el titular de
la patent sol-liciti si s’escau el seu tractament com a reconvencié o limiti les seves
reivindicacions, amb caracter principal o subsidiari, sempre en tramit escrit i amb prou
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temps perqué el sol-licitant de la nul-litat modifiqui o mantingui les seves pretensions a la
vista de la limitacié proposada.

També es preveu que quan, per circumstancies sobrevingudes, la patent sigui
modificada fora del procés, per exemple en un tramit d’'oposicions davant I'Oficina Europea
de Patents, el seu titular pugui sol-licitar que la patent aixi modificada serveixi de base al
procés, de manera que es dbna tramit d’al-legacions a la contrapart.

Els capitols Ili Il sobre diligéncies de comprovacié de fets i mesures cautelars inclouen
algunes modificacions encaminades a concretar-ne I'abast i a permetre que, quan sigui
necessari sol-licitar informacié sensible, s’adoptin les mesures necessaries per
compatibilitzar els interessos del demandat a preservar la confidencialitat de la informacié
i el dret a la tutela judicial efectiva de la part processal que la requereixi.

També es recull de manera clara i inequivoca la necessitat que les diligéncies de
comprovacio de fets es practiquin sense que hi hagi notificacidé prévia a qui hagi de
suportar-les per no frustrar-ne el bon fi.

Respecte de les mesures cautelars es requereix la regulacié de la caucio substitutoria,
l'import de la qual I'ha de fixar I'drgan jurisdiccional durant la tramitacié de les mesures i
amb audiéncia de les parts, de manera que la fianga es pugui concretar en el mateix tramit
sense que sigui necessari obrir-ne un altre d’al-legacions i proves sobre la cauci6
esmentada. També es fixa un termini perqué el demandat, una vegada algades les
mesures, concreti, si escau, la seva pretensié indemnitzatoria, i es preveu que si la fianga
no arriba a cobrir tots els danys causats no calgui acudir a un altre procediment per a
I'execucié d’'una resolucié ferma que ja va determinar els perjudicis esmentats, i pugui
seguir la via de constrenyiment contra el responsable.

Finalment, s’introdueixen els escrits preventius com a instrument processal per
defensar-se enfront de la possibilitat de mesures cautelars inaudita part per qui ha estat
requerit o tem ser-ne subjecte passiu, de manera que pugui comparéixer davant I'drgan
jurisdiccional competent i justificar preventivament la seva posicio.

El capitol IV d’aquest titol XllI s’ocupa de la conciliacié en matéria d’invencions
d’empleats i de I'arbitratge i la mediacié com a mecanismes per a la solucié extrajudicial de
controvérsies.

Quant a la primera, es revisen les normes de la Llei de patents de 1986 referides a la
conciliacié davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques en cas de litigi, que passa a
ser voluntaria, i sobre la composicioé de la comissié encarregada d’aplicar-la, la paritat de
la qual quedava en dubte quan, com era frequent, 'empleat, en plantejar la reclamacio,
havia deixat de pertanyer a la plantilla de 'empresa. També es regula d’'una manera més
completa la proposta d’acord i els efectes de la seva certificacié per part de la direccié de
I'Oficina Espanyola de Patents i Marques si hi ha conformitat, I'execucio de la qual s’ha de
portar a terme d’acord amb el que estableix la Llei d’enjudiciament civil per a I'execucié de
senténcies i convenis judicialment aprovats.

Aquest tipus de conciliacié es manté com una opcié més que se suma a les ja existents
de mediacio i d’arbitratge reconegudes a l'article 136 d’aquesta Llei i en I'aplicacié de les
quals es preveu la futura participacio de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques en
incloure’s entre els seus fins i funcions els de possible institucié mediadora i arbitral d’acord
amb la disposici6 final segona.

IX

Per als models d’utilitat I'element comu en el dret comparat és, paradoxalment, la
disparitat. Com que és un titol la configuracio legal del qual no esta subjecta a criteris
d’harmonitzacio internacionals, aquesta disparitat afecta no només els procediments, siné
la concepcié mateixa del titol i fins i tot la seva mateixa existéncia, ja que aquesta modalitat
no es reconeix a tots els paisos.

A Espanya, els models d’utilitat han estat un titol de proteccié ben adaptat a les
necessitats de les nostres empreses, com ho demostra el nombre de sol-licituds i el
percentatge de les presentades que tenen origen nacional, que arriba al 95 per cent. Per
aixo, en la seva regulacié, continguda al titol XllI, es manté el plantejament actual basat en
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el model «sui generis» i no en el de «patent simplificada», perd amb alguns canvis tendents
a adaptar aquesta modalitat a les necessitats actuals i agilitzar-ne la tramitacié.

La primera novetat important és I'equiparacié de I'estat de la técnica rellevant amb el
que s’exigeix per a les patents, amb la qual cosa s’evita la incertesa que comporta el
concepte de divulgacié i s’elimina el concepte de novetat relativa, que té poc sentit en el
mon actual, molt diferent del de 1986, quan no existien les possibilitats d’accés generalitzat
a tot tipus d’'informacio i fons documentals mitjangant les noves tecnologies. En aquest
punt, la diferéncia essencial amb les patents segueix sent I'exigéncia per als models d’'un
nivell d’activitat inventiva inferior a la de les patents.

També s’amplia I'area del que es pot protegir com a model d’utilitat, fins ara
practicament restringit al camp de la mecanica, i s’exclou tan sols, a més dels procediments
i les invencions que tenen per objecte matéria bioldgica, que també ho estaven, les
substancies i composicions farmacéutiques, per les quals s’entenen les destinades al seu
Us com a medicament en la medicina humana o veterinaria. L'exclusié es manté per a
aquests sectors a causa de les seves caracteristiques especials, perd no per a la resta
dels productes quimics, substancies o composicions, que es poden acollir a aquesta
modalitat de proteccio.

Quant al procediment de concessio, les oposicions de tercers segueixen sent previes
i no posteriors a la concessid, atés que no hi ha un examen substantiu com en les patents
i que, a diferéncia del disseny industrial, amb el model d’utilitat es protegeixen regles
técniques I'exclusiva de les quals genera una projeccié monopolistica que no existeix en el
disseny. Per la mateixa rao, es condiciona I'exercici de les accions de defensa del dret a
I'obtencié d’'un informe sobre I'estat de la técnica referit a I'objecte del titol en qué es
fonamenta I'accid, i se suspén la tramitacié de la demanda, a instancia del demandat, fins
que el demandant aporti I'informe esmentat a les actuacions.

X

S’introdueix un nou titol XIV relatiu a I'aplicacié a Espanya del Conveni sobre concessié
de patents europees (CPE), fet a Munic el 5 d’octubre de 1973, i el Tractat de cooperacié
en materia de patents (PCT), fet a Washington el 19 de juny de 1970, que, com és habitual
en el dret comparat, integra a la Llei les normes d’aplicacié de la via europea i la via
internacional per a la protecci6é de les invencions a Espanya, refonent i sintetitzant les
disposicions principals ja recollides en sengles reglaments aprovats després de I'entrada
en vigor de la Llei 11/1986, de 20 de marg, de patents, quan Espanya es va adherir als
convenis internacionals esmentats.

Les normes sobre representacio, agents i mandataris, de les quals s’ocupa el titol XV,
ja van ser revisades pel Reial decret llei 8/1998, de 31 de juliol, de mesures urgents en
matéria de propietat industrial, i posteriorment per la disposicio addicional tercera de la Llei
17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Les modificacions que ara s’incorporen, referides als agents de la propietat industrial,
s’adapten a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, i regulen les normes basiques d’accés i exercici de la representacié
professional en el marc de la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 7 de setembre de 2005, sobre el reconeixement de qualificacions professionals, i al
Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, que la transposa.

Es manté I'examen d’aptitud per a 'accés a una professio regulada com és la d’agent
de la propietat industrial, la qualificacié de la qual s’ha d’acreditar mitjangant un titol de
formacio6 i la superacio de la prova d’aptitud, requisits que, com és obvi, només poden
complir les persones fisiques, perd se suprimeixen altres requisits per a 'accés a aquesta
professié, com la constitucié de la fianga o la contractacié d’'una assegurancga de
responsabilitat. També es preveu 'exercici de la representacioé professional dels agents a
través de persones juridiques, que sota certes condicions es poden inscriure com a
representants habilitats en el Registre especial de I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques.
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Finalment, s’integra a la Llei el que ja s’havia actualitzat per via reglamentaria i se
substitueix el régim d’autoritzacié anterior per una declaracié responsable que habilita per
iniciar I'exercici de I'activitat de representacié professional.

En el titol XVI, sobre taxes i anualitats, s’actualitzen i es reordenen les normes sobre
taxes i el seu régim de reemborsaments, recarrecs, manteniment i exempcions, i s’estableix
una reduccié d’'un 50 per cent de les taxes abonades per sol-licitud, realitzacié de I'informe
sobre I'estat de la técnica i examen, aixi com de les tres primeres anualitats, per a
determinats emprenedors i pimes. A part d’aixd, es manté la reduccid d’'un 15 per cent en
limport de les taxes vinculades a la presentacié electronica de sol-licituds o escrits quan
sén abonades préviament o simultaniament per aquests mitjans técnics.

El pagament de les anualitats s’ha d’efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data
de meritacid, i se suprimeixen els pagaments anticipats. La data de meritaci6 és per a cada
anualitat la de I'tltim dia del mes aniversari de la data de presentacio de la sol-licitud. No
obstant aixd, a més de les demores permeses amb els recarrecs corresponents, es pot
regularitzar el pagament sense pérdua de drets abonant la taxa de regularitzacié addicional
prevista en la tarifa segona de la Llei durant el temps que transcorri fins a la data de
meritacio de I'anualitat seguent.

En les disposicions addicionals, es confirma I'aplicacié supletoria de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de régim juridic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comu, es preveu la futura fixacié dels terminis maxims de resolucié dels
procediments d’acord amb el que preveu l'article 59.3 de la Llei 2/2011, de 4 de marg,
d’economia sostenible, i s’estableix el silenci negatiu sense perjudici de I'obligaci6é de
resoldre mitjangant una resolucioé expressa sense cap vinculacié al sentit del silenci.

Altres disposicions addicionals es refereixen a la publicitat i consulta d’expedients per
mitjans telematics, a les comunicacions amb jutjats i tribunals en format electronic i a
I'establiment per part del Ministeri d’Industria, Energia i Turisme dels mecanismes de
coordinacié i cooperacié entre 'OEPM i les comunitats autdnomes, per tal que aquestes
estiguin informades al llarg del procediment una vegada publicada la sol-licitud. També es
preveu la possibilitat de tramitacio preferent per a sollicituds relatives a tecnologies
relacionades amb els objectius previstos a la Llei d’economia sostenible abans esmentada,
aixi com l'establiment de programes de concessio accelerada a les quals es pot acollir
expressament l'interessat en les condicions que es determinin per reglament.

En les disposicions finals es modifica la Llei 17/1975, de 2 de maig, de creacié de
I'organisme autonom «Registre de la Propietat Industrial» (avui OEPM) per incloure entre
els seus fins I'impuls de la mediacio i el desenvolupament com a institucié arbitral i d’acord
amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, les funcions que per mitja d'un reial
decret se li atribueixin per a la solucié de conflictes relatius a I'adquisicio, contractacio i
defensa de drets de propietat industrial en matéries de lliure disposicié.

Les disposicions finals tercera i quarta modifiquen la Llei 17/2001, de 7 de desembre,
de marques, i la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de proteccio juridica del disseny industrial, en
les seves respectives disposicions addicionals primeres, amb la finalitat de reconéixer
expressament competéncia als tribunals de marca comunitaria per conéixer dels litigis
civils quan s’exerceixin de manera acumulada accions comunitaries i nacionals els titols de
les quals estiguin emparant idéntic o similar signe o disseny i almenys una estigui
fonamentada en un titol comunitari.

La Llei es dicta a 'empara de les competéncies que la Constitucid espanyola atribueix
a I'Estat en I'article 149.1.9a sobre legislacio relativa a la propietat industrial i 149.1.6a, que
atribueix a I'Estat la competéncia exclusiva sobre legislaci6 processal.
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TiTOL |

Disposicions preliminars

Article 1. Objecte de la Llei.

Per a la proteccié de les invencions industrials es concedeixen, d’acord amb el que
disposa la present Llei, els titols de propietat industrial seguents:

a) Patents d’'invencio.

b) Models d'utilitat.

c) Certificats complementaris de proteccié de medicaments i de productes
fitosanitaris.

Article 2. Registre de patents.

1. El registre dels titols reconeguts en aquesta Llei té caracter unic a tot el territori
espanyol i la seva concessié correspon a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, llevat
del que preveuen els tractats internacionals en els quals Espanya és part o el dret de la
Uni6 Europea.

2. La sol-licitud, la concessié i els altres actes o negocis juridics que afectin drets
sobre els titols que esmenta I'apartat anterior s’han d’inscriure en el Registre de patents,
segons el que preveuen aquesta Llei i el seu Reglament.

3. La inscripcio en el Registre de patents legitima el seu titular per exercir les
accions reconegudes en aquesta Llei en defensa dels drets derivats dels titols esmentats
a l'article 1.

Article 3. Legitimacié.

1. Poden sol-licitar els titols de propietat industrial les persones fisiques o juridiques,
incloses les entitats de dret public.

2. Les persones que esmenta I'apartat 1 poden invocar I'aplicacié en benefici seu de
les disposicions de qualsevol tractat internacional que sigui aplicable a Espanya, en allo
que els sigui d’aplicacio directa, en tot el que els sigui més favorable respecte del que
disposa aquesta Llei.

TiTOL II
Patentabilitat

Article 4. Invencions patentables.

1. Son patentables, en tots els camps de la tecnologia, les invencions que siguin
noves, impliquin activitat inventiva i siguin susceptibles d’aplicacié industrial.

Les invencions a que es refereix el paragraf anterior poden tenir per objecte un
producte compost de matéria bioldgica o que contingui matéria bioldgica, o un procediment
mitjangant el qual es produeixi, es transformi o s’utilitzi materia biologica.

2. La matéria bioldgica aillada del seu entorn natural o produida per mitja d’'un
procediment técnic pot ser objecte d’'una invencid, encara que ja existeixi anteriorment en
estat natural.

3. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per «mateéria biologica» la matéria que contingui
informacié genética autoreproduible o reproduible en un sistema biolodgic, i per
«procediment microbioldgic» qualsevol procediment que utilitzi una matéria microbiologica,
que inclogui una intervencio sobre aquesta o que produeixi una matéria microbioldgica.

4. No es consideren invencions en el sentit dels apartats anteriors, en particular:

a) Els descobriments, les teories cientifiques i els métodes matematics.




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al num. 177 Dissabte 25 de juliol de 2015

b) Les obres literaries, artistiques o qualsevol altra creaci6 estética, aixi com les
obres cientifiques.

c) Els plans, les regles i els métodes per a I'exercici d’activitats intel-lectuals, per a
jocs o per a activitats economicocomercials, aixi com els programes d’ordinadors.

d) Les formes de presentar informacions.

5. El que disposa I'apartat anterior exclou la patentabilitat de les matéries o activitats
que s’hi esmenten només en la mesura que la sol-licitud de patent o la patent es refereixi
exclusivament a una d’elles considerada com a tal.

Article 5. Excepcions a la patentabilitat.
No poden ser objecte de patent:

1. Les invencions I'explotacié comercial de les quals sigui contraria a I'ordre public o
als bons costums, sense que es pugui considerar com a tal I'explotacié d’'una invencié pel
mer fet que estigui prohibida per una disposicio legal o reglamentaria.

En particular, no es consideren patentables en virtut del que disposa el paragraf
anterior:

a) Els procediments de clonatge d’éssers humans.

b) Els procediments de modificacié de la identitat genética germinal de I'ésser huma.

c) Les utilitzacions d’embrions humans amb fins industrials o comercials.

d) Els procediments de modificacié de la identitat genética dels animals que suposin
per a aquests patiments sense utilitat médica o veterinaria substancial per a 'home o
'animal, i els animals resultants d’aquests procediments.

2. Les varietats vegetals i les races animals. Tanmateix, sén patentables les
invencions que tinguin per objecte vegetals o animals si la viabilitat técnica de la invencié
no es limita a una varietat vegetal o a una raga animal determinada.

3. Els procediments essencialment bioldgics d’obtencié de vegetals o d’animals. A
aquests efectes es consideren essencialment biologics els procediments que consisteixin
integrament en fenomens naturals com I'encreuament o la seleccié.

El que disposa el paragraf anterior no afecta la patentabilitat de les invencions I'objecte
de les quals sigui un procediment microbioldgic o qualsevol altre procediment técnic o un
producte obtingut pels procediments esmentats.

4. Els métodes de tractament quirdrgic o terapéutic del cos huma o animal i els
meétodes de diagnostic aplicats al cos huma o animal. Aquesta disposicié no és aplicable
als productes, en particular a les substancies o composicions, ni a les invencions d’aparells
o instruments per a la posada en practica d’aquests métodes.

5. Elcos huma en els diferents estadis de la seva constitucio i desenvolupament, aixi
com el simple descobriment d’un dels seus elements, inclosa la sequéncia total o parcial
d’un gen.

Tanmateix, un element aillat del cos huma o obtingut d’'una altra manera mitjangant un
procediment técnic, inclosa la sequiéncia o la sequiiéncia parcial d’un gen, es pot considerar
com una invencié patentable, fins i tot en cas que l'estructura de I'element esmentat sigui
idéntica a la d’'un element natural.

L'aplicacié industrial d’'una sequéncia total o parcial d’'un gen ha de figurar explicitament
en la sol-licitud de patent.

6. Una mera sequéncia d’acid desoxiribonucleic (ADN) sense indicacio de cap funcié
bioldgica.

Article 6. Novetat.

1. Es considera que una invencio és nova quan no esta compresa a I'estat de la
técnica.
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2. L'estat de la técnica esta constituit per tot el que abans de la data de presentacio
de la sollicitud de patent s’ha fet accessible al public a Espanya o a I'estranger per una
descripcio escrita o oral, per una utilitzacié o per qualsevol altre mitja.

3. També s’entén comprés a l'estat de la técnica el contingut de les sol-licituds
espanyoles de patents o de models d’utilitat, de sol-licituds de patents europees que
designin a Espanya i de sol-licituds de patent internacionals PCT que hagin entrat en fase
nacional a Espanya, tal com hagin estat originariament presentades, la data de presentacio
de les quals sigui anterior a la que s’esmenta a I'apartat precedent i que hagin estat
publicades en espanyol en aquella data o ho siguin en una altra de posterior.

4. Elque disposen els apartats 2 i 3 no exclou la patentabilitat de qualsevol substancia
0 composicié compresa a I'estat de la técnica per a la utilitzaciéo en un dels métodes
esmentats a l'article 5.4 sempre que la seva utilitzacié per a qualsevol d’aquests métodes
no estigui compresa a I'estat de la técnica.

5. El que disposen els apartats 2 i 3 no exclou la patentabilitat d’'una substancia o
composicio de les que assenyala I'apartat 4 per a una utilitzacié determinada en algun dels
métodes esmentats a l'article 5.4 sempre que aquesta utilitzacié no estigui compresa en
I'estat de la técnica.

Article 7. Divulgacions innocues.

No es pren en consideracio per determinar I'estat de la técnica una divulgacié de la
invencié que, esdevinguda dins dels sis mesos anteriors a la data de presentacié de la
sol-licitud, hagi estat consequéncia directa o indirecta:

a) D’un abus evident enfront del sol-licitant o el seu causant.

b) Del fet que el sol-licitant o el seu causant hagin exhibit la invencié en exposicions
oficials o oficialment reconegudes en el sentit del Conveni relatiu a les exposicions
internacionals, signat a Paris el 22 de novembre de 1928 i revisat per ultima vegada el 30
de novembre de 1972.

En aquest cas és necessari que el sol-licitant, en presentar la sol-licitud, declari que la
invencié ha estat realment exhibida i que, en suport de la seva declaracid, aporti el certificat
corresponent dins del termini i en les condicions que es determinin per reglament.

Article 8. Activitat inventiva.

1. Es considera que una invencio implica una activitat inventiva si aquella no resulta
de I'estat de la técnica d’'una manera evident per a un expert en la matéria.

2. Sil'estat de la técnica compren documents dels que esmenta I'article 6.3, no s’han
de tenir en compte per decidir sobre I'existéncia de I'activitat inventiva.

Article 9. Aplicacié6 industrial.

Es considera que una invencié és susceptible d’aplicacié industrial quan el seu objecte
pot ser fabricat o utilitzat en qualsevol classe d’industria, inclosa I'agricola.

TiToL 1

Dret a la patent i designacié de I'inventor

Article 10. Dret a la patent.

1. Eldret ala patent pertany a I'inventor o als seus drethavents i és transmissible per
tots els mitjans que el dret reconeix.

2. Si la invencié ha estat realitzada per diverses persones conjuntament, el dret a
obtenir la patent pertany en comu a totes elles.

3. Quan una mateixa invencié ha estat realitzada per diverses persones de forma
independent, el dret a la patent pertany a aquell la sol-licitud del qual tingui una data
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anterior de presentacio a Espanya, sempre que aquesta sol-licitud es publiqui d’'acord amb
el que disposa I'article 37.

4. En el procediment davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques es presumeix
que el sol-licitant esta legitimat per exercir el dret a la patent.

Article 11.  Sol'licitud de patent per persona no legitimada.

1. Quan, sobre la base del que disposa aquesta Llei, una senténcia ferma ha
reconegut el dret a I'obtencié de la patent a una persona diferent del sol-licitant, i sempre
que la patent no hagi arribat a ser concedida encara, aquesta persona, dins del termini de
tres mesos des que la senténcia va adquirir forga de cosa jutjada, pot:

a) continuar el procediment relatiu a la sol-licitud subrogant-se al lloc del sol-licitant.

b) presentar una nova sol-licitud de patent per a la mateixa invencid, que gaudeix de
la mateixa prioritat.

c) demanar que la sol-licitud sigui denegada.

2. El que disposa l'article 26.3 és aplicable a qualsevol nova sol-licitud presentada
segons el que estableix I'apartat anterior.

3. Un cop presentada la demanda dirigida a aconseguir la senténcia a qué es refereix
I'apartat 1, la sol-licitud de patent no pot ser retirada sense el consentiment del demandant.
El jutge pot acordar, com a mesura cautelar de conformitat amb el que estableix la Llei
1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, la suspensié del procediment de concessio,
una vegada la sol-licitud hagi estat publicada, fins que la fermesa de la senténcia o de la
resolucio que posi fi al procediment sigui degudament notificada, si és desestimatoria de
la pretensi6 de l'actor, o fins a tres mesos després de la notificacié esmentada si és
estimatoria.

Aixi mateix, s’aixeca la suspensié sempre que la resolucié que posi fi al procediment
sigui estimatoria i ferma i I'actor sol-liciti la continuaci6 del procediment.

Article 12. Reivindicacio de titularitat.

1. Sila patent ha estat concedida a una persona no legitimada per obtenir-la segons
el que disposa I'article 10, la persona legitimada en virtut de 'article esmentat pot reivindicar
que li sigui transferida la titularitat de la patent, sense perjudici de qualsevol altre dret o
accio que li puguin correspondre.

2. Quan una persona només tingui dret a una part de la patent pot reivindicar que li
sigui atribuida la cotitularitat de la patent d’acord amb el que disposa I'apartat anterior.

3. Els drets esmentats als apartats anteriors només sén exercitables en un termini de
dos anys des de la data en qué es va publicar la mencié de la concessio al «Butlleti Oficial
de la Propietat Industrial». Aquest termini no és aplicable si el titular, en el moment de la
concessio o de I'adquisicio de la patent, coneixia que no hi tenia dret.

4. Es objecte d’anotacio en el Registre de patents, als efectes de publicitat enfront de
tercers, la presentacio d’'una demanda judicial per a I'exercici de les accions esmentades
en el present article, aixi com la senténcia o qualsevol altra resoluci6 ferma que posi fi al
procediment iniciat en virtut de la demanda esmentada, a instancia de part interessada.

Article 13. Efectes del canvi de titularitat.

1. Quan es produeixi un canvi en la titularitat d’'una sol-licitud o d’una patent com a
consequiéncia d’una sentencia de les que preveu l'article anterior, les llicéncies i altres
drets de tercers sobre la patent s’extingeixen per la inscripcié en el Registre de patents de
la persona legitimada.

2. Tant el titular de la sol-licitud o de la patent com el titular d’'una llicéncia obtinguda
abans que s’inscrigui la presentacié de la demanda judicial, que amb anterioritat a aquesta
inscripcié hagin explotat la invencié o hagin fet preparatius efectius i reals amb aquesta
finalitat, poden continuar o comencar I'explotacié sempre que sol-licitin una llicéncia no
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exclusiva al nou titular inscrit en el Registre de patents, en un termini de dos mesos si es
tracta de I'anterior titular de la patent o, en el cas del llicenciatari, de quatre mesos des que
hagin rebut la notificacié de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques per la qual se li
comunica la inscripcid del nou titular. La llicencia ha de ser concedida per un periode
adequat i en unes condicions raonables, que s’han de fixar, en cas necessari, pel
procediment establert a la present Llei per a les llicéncies obligatories.

3. No és aplicable el que disposa 'apartat anterior si el titular de la patent o de la
llicencia ha actuat de mala fe en el moment en qué va comencar I'explotacio o els
preparatius per a I'explotacio.

Article 14. Designaci6 de l'inventor.

Linventor té, enfront del titular de la sol-licitud de patent o de la patent, el dret a ser
esmentat com a tal inventor en la patent.

TITOL IV

Invencions realitzades en el marc d’una relacié d’ocupacio o de serveis

Article 15. Invencions pertanyents a 'empresari.

1. Les invencions realitzades per 'empleat o prestador de serveis durant la vigéncia
del seu contracte o relacié d’ocupacié o de serveis amb I'empresari que siguin fruit d’'una
activitat de recerca explicitament o implicitament constitutiva de I'objecte del seu contracte
pertanyen a I'empresari.

2. Lautor de la invencio no té dret a una remuneracié suplementaria per la seva
realitzacio, excepte si la seva aportacioé personal a la invencid i la importancia d’aquesta
per a I'empresari excedeixen de manera evident el contingut explicit o implicit del seu
contracte o relacié d’ocupacio.

Article 16. Invencions pertanyents a 'empleat o prestador de serveis.

Les invencions en la realitzacié de les quals no concorrin les circumstancies que
preveu l'article 15.1 pertanyen al seu autor.

Article 17. Invencions assumibles per 'empresari.

1. No obstant el que disposa 'article 16, quan 'empleat faci una invencio relacionada
amb la seva activitat professional a 'empresa i en la seva obtencié hi hagin influit
predominantment coneixements adquirits dins de I'empresa o la utilitzacié de mitjans
proporcionats per aquesta, 'empresari té dret a assumir la titularitat de la invencié o a
reservar-se un dret d’utilitzacié d’aquesta.

2. Quan I'empresari assumeixi la titularitat d’'una invencié o es reservi un dret
d’utilitzacié d’aquesta, 'empleat té dret a una compensacié econdmica justa fixada en
consideracié a la importancia industrial i comercial de l'invent i tenint en compte el valor
dels mitjans o coneixements facilitats per 'empresa i les aportacions propies de I'empleat.
Aquesta compensacié econdmica pot consistir en una participacié en els beneficis que
obtingui 'empresa de I'explotacié o de la cessié dels seus drets sobre la invenci6
esmentada.

Article 18. Deure d’informacié i exercici dels drets per 'empresari i 'empleat.

1. L'empleat que faci alguna de les invencions a que es refereixen els articles 15i 17
n’ha d’informar a I'empresari mitjangant una comunicacié escrita, amb les dades i els
informes necessaris per tal que aquest pugui exercir els drets que li corresponguin.
Aquesta comunicacio s’ha de fer en el termini d’'un mes a comptar de la data en qué s’hagi
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conclos la invencid. L'incompliment d’aquesta obligacié comporta la pérdua dels drets que
es reconeixen a I'empleat en aquest titol.

2. Quan es tracti d’'una invencié assumible per part de 'empresari d’acord amb el que
disposa l'article 17, 'empresari, en el termini de tres mesos comptats a partir de 'endema
de la recepcié de la comunicacio a qué es refereix 'apartat anterior, ha d’avaluar la invencié
de que es tracti i comunicar per escrit a 'empleat la seva voluntat d’assumir la titularitat de
la invencid o de reservar-se un dret d’utilitzacié sobre aquesta.

Si 'empresari no comunica a I'empleat la seva voluntat d’assumir la titularitat de la
invencio en els terminis previstos caduca el seu dret, i 'empleat pot presentar la sol-licitud
de patent.

Si 'empresari, havent comunicat a 'empleat la seva voluntat d’assumir la titularitat de
la invencio, no presenta la sol-licitud de propietat industrial dins d’un termini addicional
raonable fixat amb I'empleat, aquest pot presentar la sol-licitud de patent en nom i a
compte de I'empresari.

3. Les millores técniques no patentables obtingudes per 'empleat en I'exercici de les
activitats previstes als articles 15 i 17 que mitjangant la seva explotacié com a secret
industrial ofereixin a I'ocupador una posicié avantatjosa similar a I'obtinguda a partir d’'un
dret de propietat industrial, donen dret a reclamar de 'ocupador una compensacio raonable
fixada d’acord amb els criteris establerts als articles esmentats tan aviat com aquest ultim
exploti la proposta.

4. Tant 'empresari com 'empleat han de prestar la seva col-laboracié en la mesura
necessaria per a I'efectivitat dels drets reconeguts en aquest titol, i s’han d’abstenir de
qualsevol actuaci6 que pugui redundar en detriment d’aquests drets.

Article 19. Carrega de la prova i renuncia de drets.

1. Llevat que hi hagi una prova en contra, les invencions per a les quals es presenti
una sol-licitud de patent o d’un altre titol de proteccid exclusiva dins de I'any seglient a
I'extincio de la relacié d’ocupacié o de serveis, es presumeixen fetes durant la vigencia
d’aquesta.

2. Es nulla tota renGncia anticipada de I'empleat als drets que la Llei li atorga en
aquest titol.

Article 20. Ambit d’aplicacié.

Aixi mateix, les normes del present titol sén aplicables als funcionaris, empleats i
treballadors de I'Estat, comunitats autdbnomes, provincies, municipis i altres ens publics,
sense perjudici del que preveu I'article seguent.

Article 21. Invencions realitzades pel personal investigador de les universitats publiques
i dels ens publics de recerca.

1. Les invencions fetes pel personal investigador dels centres i organismes publics
de recerca de I'Administraciéo General de I'Estat, dels centres i organismes de recerca
d’altres administracions publiques, de les universitats publiques, de les fundacions del
sector public estatal i de les societats mercantils estatals pertanyen a les entitats els
investigadors de les quals les hagin obtingut en I'exercici de les funcions que els sén
propies, sigui quina sigui la naturalesa de la relacid juridica per la qual hi estiguin vinculats.

A aquests efectes es considera en tot cas personal investigador el definit com a tal a
l'article 13 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciéncia, la tecnologia i la innovacio, el
personal técnic considerat a la Llei esmentada com a personal de recerca i el personal
técnic de suport que, de conformitat amb la normativa interna de les universitats i dels
centres de recerca, també tingui la consideracio de personal de recerca.

2. Les invencions que preveu l'apartat 1 s’han de comunicar per escrit a I'entitat
publica al servei de la qual estigui I'investigador autor d’aquesta en el termini de tres mesos
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des de la conclusié de la invencié. La falta de comunicacié per part del personal
investigador comporta la pérdua dels drets que se li reconeixen als apartats seguents.

3. Lorganisme o I'entitat publica, en el termini de tres mesos comptats des de la
recepcio de la notificacié a qué es refereix I'apartat precedent, han de comunicar per escrit
a l'autor o autors de la invencié la seva voluntat de mantenir els seus drets sobre la
invencio, sol-licitant la patent corresponent, o de considerar-la com a secret industrial i
reservar-se el dret d’utilitzacié sobre aquesta en exclusiva. No es pot publicar el resultat
d’una recerca susceptible de ser patentada abans que transcorri el termini esmentat o fins
que l'entitat o 'autor hagin presentat la sol-licitud de patent.

Si 'organisme o I'entitat publica no comunica en el termini indicat la seva voluntat de
mantenir els seus drets sobre la invencio, l'autor o autors d’aquesta poden presentar la
sol-licitud de patent d’acord amb el que preveu I'article 18.2.

4. Linvestigador té dret en tot cas a participar en els beneficis que obtinguin les
entitats en les quals presta els seus serveis de I'explotacié o de la cessio dels seus drets
sobre les invencions esmentades, quan la patent se sol-liciti a nom de I'entitat o es
decideixi el secret industrial. Aquestes entitats també poden cedir la titularitat de les
invencions esmentades al seu autor, i reservar-se una llicéncia no exclusiva, intransferible
i gratuita d’explotacié o una participacié dels beneficis que s’obtinguin de I'explotacié
d’aquestes invencions determinada de conformitat amb el que disposen els apartats 6 7.

5. En els contractes o convenis que les entitats a qué es refereix I'apartat 1
subscriguin amb ens publics o privats, s’ha d’estipular a qui correspon la titularitat de les
invencions que el personal investigador pugui fer en el marc dels contractes o convenis
esmentats, aixi com tot el relatiu als drets d’us i explotacié comercial i al repartiment dels
beneficis obtinguts.

6. El consell de govern de la universitat ha de determinar les modalitats i la quantia
de la participacié del personal investigador de la universitat en els beneficis que s’obtinguin
amb I'explotacié de les invencions que preveu aquest article, i, si s’escau, de la participacio
de la universitat en els beneficis obtinguts per l'investigador amb I'explotacié de les
invencions, sense perjudici del que estableixen I'article 83 de la Llei organica 6/2001, de
21 de desembre, d’universitats, i I'article 64 de la Llei 2/2011, de 4 de marg, d’economia
sostenible.

7. Les modalitats i la quantia de la participacié del personal investigador dels ens
publics de recerca en els beneficis que s’obtinguin de I'explotacié o la cessié de les
invencions que preveu aquest article les ha d’establir el Govern atenent les caracteristiques
concretes de cada ens public de recerca. Aquesta participacio no té en cap cas naturalesa
retributiva o salarial. Les comunitats autbnomes poden desenvolupar per via reglamentaria
regims especifics de participacié en beneficis per al personal investigador d’ens publics de
recerca de la seva competéncia.

TITOLV

Sol-licitud i procediment de concessié

CAPITOL |

Presentacio i requisits de la sol-licitud de patent

Article 22. Presentacio de la sol-licitud.

1. La sol‘licitud de patent s’ha de presentar a I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques o a I'érgan competent de qualsevol comunitat autobnoma.

2. Lasol'licitud de patent també es pot presentar en els llocs que preveu l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim juridic de les administracions publiques i
del procediment administratiu comu, adregada a qualsevol dels 6rgans que, de conformitat
amb l'apartat precedent, sén competents per rebre la sol-licitud.
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3. Ala presentaci6 electronica de sol-licituds és aplicable la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electronic dels ciutadans als serveis publics.

Article 23. Requisits de la sol-licitud.
1. La sol‘licitud de patent ha de contenir;

a) Una instancia de sol‘licitud, segons el model oficial, adregada al director de
I'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

b) Una descripcié de la invencid per a la qual se sol-licita la patent.

c) Una o diverses reivindicacions.

d) Els dibuixos a que es refereixin la descripcio o les reivindicacions i, si s’escau, les
sequéncies bioldgiques presentades en el format que s’estableixi per reglament.

e) Unresum de la invencio.

2. Quan la invencio es refereixi a matéria bioldgica d’origen vegetal o animal la
sol-licitud ha d’incloure la mencié del seu origen geografic o la font de procedéncia de la
materia esmentada si aquestes dades sén conegudes. Aquesta informacié no ha de
prejutjar la validesa de la patent.

En els suposits que preveu el Reglament (UE) num. 511/2014 del Parlament Europeu
i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del
Protocol de Nagoya sobre I'accés als recursos genétics i participacio justa i equitativa en
els beneficis que es derivin de la seva utilitzacié a la Unio, la sol-licitud de patent ha de
contenir, aixi mateix, en la mesura que es determini per reglament, la informacié que els
usuaris d’aquests recursos estan obligats a conservar d’acord amb el que preveu la norma
esmentada. La informacio referida tampoc ha de prejutjar la validesa de la patent.

3. Tant la sol-licitud com els altres documents que s’hagin de presentar a I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques han d’estar redactats en castella i han de complir els
requisits que s’estableixin per reglament. Sense perjudici del que disposa I'article 24.1.c),
a les comunitats autbnomes on existeixi una altra llengua oficial, aquests documents es
poden redactar en la llengua esmentada i s’han d’acompanyar de la traduccié corresponent
al castella, que es considera auténtica en cas de dubte entre les dues.

4. La presentacio de la sol'licitud dona lloc al pagament de la taxa corresponent, aixi
com de la taxa per realitzacié de I'informe sobre I'estat de la técnica.

Article 24. Data de presentacio.

1. La data de presentacié de la sol-licitud és la del moment en qué el sol-licitant lliuri
a les oficines autoritzades per a la recepcio de sol-licituds de patent la documentacié que
contingui almenys els elements seglents:

a) Laindicacié que se sol-licita una patent.

b) Les informacions que permetin identificar el sol-licitant i contactar-hi.

¢) Una descripcio de la invencié per a la qual se sol-licita la patent, encara que no
compleixi els requisits formals establerts a la Llei, o la remissié a una sol-licitud presentada
amb anterioritat.

Als efectes d’obtencié d’'una data de presentacio, la descripcid es pot redactar en
qualsevol idioma i s’ha de presentar la traduccio corresponent al castella en el termini
establert per reglament.

2. Laremissio a una sol-licitud anterior ha d’indicar el nUmero d’aquesta, la seva data
de presentacio i I'oficina en la qual s’hagi presentat. En la referéncia s’ha de fer constar
que aquesta substitueix la descripcio i, si s’escau, els dibuixos.

3. Silasol'licitud es remet a una d’anterior segons el que preveu I'apartat precedent
s’ha de presentar una copia certificada de la sol-licitud anterior, acompanyada, si s’escau,
de la traduccioé corresponent al castella, en el termini fixat en el reglament d’execucié.
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4. La data de presentacio de les sol-licituds dipositades en una oficina de correus és
la del moment en qué I'oficina esmentada rebi la documentacié que contingui els elements
esmentats als apartats anteriors, sempre que siguin presentats per correu certificat en la
forma prevista per I'article 31 del Reglament pel qual es regula la prestacié dels serveis
postals, aprovat pel Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre. En tot cas, la documentacié
ha d’estar adrecada a I'érgan competent per rebre la sol-licitud.

Article 25. Designacié de l'inventor.

La sol-licitud ha de designar I'inventor. En cas que el sol-licitant no sigui I'inventor o no
sigui I'tnic inventor, la designacié ha d’anar acompanyada d’'una declaracié en qué
s’expressi com ha adquirit el sol-licitant el dret a la patent.

Article 26. Unitat d’invencio.

1. La sol-licitud de patent no pot comprendre més que una sola invencié o un grup
d’invencions relacionades entre si de manera que integrin un Unic concepte inventiu
general.

2. Les sol'licituds que no compleixin el que disposa 'apartat anterior s’han de dividir
d’acord amb el que es disposi per reglament.

3. Les sol-licituds divisionals han de tenir la mateixa data de presentacié que la
sol-licitud inicial de la qual procedeixin, en la mesura que el seu objecte ja estigui contingut
en aquella sol-licitud.

Article 27. Descripci6 de la invencio.

1. La invencio s’ha de descriure a la sol-licitud de patent de manera prou clara i
completa perqué un expert sobre la matéria la pugui executar.

2. Quan lainvencio es refereixi a una matéria bioldgica no accessible al public, o ala
seva utilitzacid, i quan la matéria bioldgica no es pugui descriure en la sol-licitud de patent
de tal manera que un expert pugui reproduir la invencié, només es considera que la
descripcié compleix el que disposa I'apartat anterior si concorren els requisits seguents, tal
com s’hagin desplegat per reglament:

a) Que la matéria bioldgica hagi estat dipositada no més tard de la data de
presentacio de la sol-licitud de patent en una institucié reconeguda legalment per a aixo,
en condicions iguals a les que estableix el Tractat de Budapest sobre el reconeixement
internacional del diposit de microorganismes a les finalitats del procediment en matéria de
patents, fet a Budapest el 28 d’abril de 1977 (d’ara endavant Tractat de Budapest). En tot
cas, es consideren reconegudes les autoritats internacionals de diposit que hagin adquirit
el rang esmentat de conformitat amb l'article 7 del Tractat esmentat.

b) Que la sol-licitud, tal com ha estat presentada, contingui la informacié rellevant de
que disposi el sol-licitant sobre les caracteristiques de la matéria bioldgica dipositada.

¢) Que, de conformitat amb el que preveu el Reglament, s’indiqui el nom de la
institucié de diposit i el seu numero.

3. Si la materia bioldgica dipositada d’acord amb el que preveu I'apartat anterior
deixa d’estar disponible a la institucié de diposit reconeguda, s’ha d’autoritzar un nou
diposit d’aquesta matéria, en condicions analogues a les que preveu el Tractat de
Budapest.

4. Tot nou diposit ha d’anar acompanyat d’'una declaracié signada pel dipositant que
certifiqui que la matéria bioldgica objecte del nou dipdsit és la mateixa que es va dipositar
inicialment.




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al num. 177 Dissabte 25 de juliol de 2015

Article 28. Reivindicacions.

Les reivindicacions defineixen I'objecte per al qual se sol-licita la proteccié. Han de ser
clares i concises i s’han de fonamentar en la descripcid.

Article 29. Resum.

El resum de la invencié serveix exclusivament per a una finalitat d’informacioé técnica.
No pot ser tingut en compte per a cap altre fi, i en particular no pot ser utilitzat ni per a la
determinacié de I'ambit de la proteccié sol-licitada, ni per delimitar I'estat de la técnica als
efectes del que disposa I'article 6.3.

Article 30. Prioritat.

1. Els qui hagin presentat regularment una primera sol-licitud de patent d'invencié, de
model d'utilitat, o de certificat d’utilitat a o per a algun dels estats part en el Conveni de
Paris per a la proteccié de la propietat industrial, fet a Paris el 20 de marg de 1883, o de
I’Acord pel qual s’estableix I'Organitzacié Mundial del Comerg, o els seus drethavents,
gaudeixen, per a la presentacié d’una sol-licitud de patent a Espanya sobre la mateixa
invencid, d’'un dret de prioritat de dotze mesos a partir de la data de presentacio de la
primera sol-licitud esmentada, nacional o estrangera, en les condicions que estableix
I'article 4 del Conveni de Paris.

2. Tenen el mateix dret de prioritat esmentat a 'apartat anterior els qui hagin presentat
una primera sol-licitud de proteccié a o per a un Estat no esmentat a 'apartat 1 que
reconegui a les sol-licituds presentades a Espanya un dret de prioritat en condicions i amb
efectes equivalents als que preveu el Conveni de Paris.

3. En virtut de I'exercici del dret de prioritat es considera com a data de presentacio
de la sollicitud, als efectes del que disposen els articles 6, 10.3 i 139, la data de presentacio
de la sol-licitud anterior la prioritat de la qual hagi estat validament reivindicada.

Article 31. Reivindicacio de la prioritat.

1. El sol-licitant que vulgui reivindicar la prioritat d’'una sol-licitud anterior ha de
presentar, en la forma i els terminis que s’estableixin per reglament, una declaracié de
prioritat i una copia certificada per I'oficina d’origen de la sol-licitud anterior acompanyada
de la seva traduccio a I'espanyol quan estigui redactada en un altre idioma.

2. Tanmateix, no cal presentar la copia de la sol-licitud anterior ni de la traduccié quan
la reivindicacié de prioritat no es consideri rellevant per determinar la patentabilitat de la
invencid, o la sol-licitud anterior o la seva traduccié ja estiguin en mans de I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques o estiguin disponibles en una biblioteca digital.

3. Perauna mateixa sol-licitud i, si s’escau, per a una mateixa reivindicacié es poden
reivindicar prioritats multiples, encara que tinguin el seu origen en estats diferents. Si es
reivindiquen prioritats multiples, els terminis que s’hagin de computar a partir de la data de
prioritat s’han de comptar des de la data de prioritat més antiga.

4. Quan es reivindiquin una o diverses prioritats, el dret de prioritat només ha
d’emparar els elements de la sol-licitud que estiguin continguts en la sol-licitud o sol-licituds
la prioritat de les quals hagi estat reivindicada.

5. Encara que determinats elements de la invencid per als quals es reivindiqui la
prioritat no figurin entre les reivindicacions formulades en la sol-licitud anterior, es pot
atorgar la prioritat per a aquests si el conjunt dels documents d’aquella sol-licitud anterior
revela de manera prou clara i precisa aquests elements.

6. Lareivindicacio de prioritat implica el pagament de la taxa corresponent.
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CAPITOL II

Procediment de concessidé

Article 32. Recepcidé de la sol‘licitud i remissié a 'TOEPM.

1. L'drgan competent d’acord amb el que preveu I'article 22 ha de fer constar en el
moment de rebre la sol-licitud el seu nimero de registre, el dia, '’hora i minut de la seva
presentacio, i ha d’expedir un rebut acreditatiu o una copia segellada de la documentacio
presentada en la forma que es determini per reglament. Si no s’ha fet constar I'hora, se li
ha d’assignar I'tlltima del dia. Si no s’ha fet constar el minut, se li ha d’assignar I'ultim de
I'hora.

2. Quan I'érgan competent per rebre la sol-licitud ho sigui d'una comunitat autdbnoma
ha de remetre a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques la documentacié presentada
dins dels tres dies seglents al de la seva recepci6. Lincompliment d’aquest termini en cap
cas no perjudica el sol-licitant.

Article 33. Establiment de data de presentacié i admissié a tramit.

1. Dins dels 10 dies seglients a la seva recepcio, I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques ha de comprovar si la sol-licitud de patent compleix els requisits perqué se li
atorgui una data de presentacié i, si és aixi, I'ha d’admetre a tramit i ha de procedir d’acord
amb el que preveu l'article 34.

2. Silifalta algun dels requisits necessaris per obtenir data de presentacid, s’han de
notificar els defectes a l'interessat perquée els repari en el termini establert. La data de
presentacié és en aquest cas la del moment en qué I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques rebi la documentacié amb els defectes degudament corregits. Si els defectes no
es reparen dins el termini, la sol-licitud no ha de ser admesa a tramit i aixi s’ha de
comunicar, amb indicaci6 dels motius, al sol-licitant.

3. Si les taxes de sol‘licitud i la taxa per realitzacié de l'informe sobre I'estat de la
tecnica no han estat abonades amb la sol-licitud, o no ho han estat en la seva totalitat, s’ha
de notificar aquesta circumstancia al sol-licitant perqué realitzi o completi el pagament en
el termini establert. Si, un cop transcorregut el termini esmentat, no s’ha efectuat o
completat el pagament, es considera que s’ha desistit de la sol-licitud.

4. Els terminis esmentats als apartats anteriors son els fixats al reglament d’execucié
de la present Llei.

Article 34. Patents d’interes per a la defensa nacional.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de posar a disposicié del Ministeri de
Defensa, als efectes que preveu el titol XI d’aquesta Llei, totes les sol-licituds de patents
que puguin ser d’interés per a la defensa nacional, per a la qual cosa s’ha d’establir la
necessaria coordinacié amb el Ministeri esmentat.

Article 35. Examen d’ofici.

1. Un cop admesa a tramit la sol-licitud, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha
de verificar:

a) Sil'objecte de la sol-licitud no esta manifestament i en la seva totalitat exclos de la
patentabilitat per aplicacio dels articles 4.4 i 5 d’aquesta Llei.

b) Si es compleixen els requisits relatius a la representacio i a la reivindicacioé de
prioritat si s’escau, aixi com qualsevol altre referit a la regularitat formal de la sol-licitud la
comprovacié de la qual s’hagi de fer, d’acord amb el que estableix el Reglament, abans de
la publicacié de la sol-licitud.
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2. La preséncia de defectes formals en la documentacié no suspen I'elaboracié de
l'informe sobre I'estat de la técnica a qué es refereix I'article seglient, sempre que aquells
no siguin de tal naturalesa que n’impedeixin I'elaboracié6.

3. Si de la comprovacioé resulta que I'objecte de la sol-licitud esta exclos de
patentabilitat de conformitat amb I'apartat 1.a), o no es compleixen els requisits esmentats
a l'apartat 1 b), s’han de comunicar aquestes circumstancies a l'interessat per tal que
formuli les seves al-legacions o repari els defectes en el termini establert. Si els obstacles
persisteixen o els defectes no sén corregits dins el termini, s’ha de denegar la sol-licitud
mitjangant una resolucié motivada. Quan els defectes es refereixin al dret de prioritat el
sol-licitant perd aquest dret.

Article 36. Emissi6 de I'informe sobre I’'estat de la tecnica i de I'opinié escrita.

1. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d’emetre, tal com s’estableixi per
reglament, un informe sobre I'estat de la técnica i una opinié escrita, preliminar i no
vinculant, relatius a la sol-licitud de patent, efectuats sobre la base de les reivindicacions,
tenint en compte degudament la descripci6 i, si s’escau, els dibuixos o les sequiéncies
biologiques. Tant I'informe sobre I'estat de la técnica com I'opinié escrita s’han de traslladar
al sol-licitant.

2. Linforme sobre I'estat de la técnica s’ha de fonamentar en una cerca que, d’acord
amb el que preveu l'article 6.2 de la present Llei, s’ha d’estendre a tot el que s’hagi fet
accessible al public a Espanya o a I'estranger per una descripcio escrita o oral, per una
utilitzacié o per qualsevol altre mitja.

3. Quan la falta de claredat o coheréncia de la descripcio o de les reivindicacions
impedeixi procedir en tot o en part a I'elaboracié de l'informe, I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques ha d’efectuar I'oportuna notificacié al sol-licitant perqué formuli les seves
al-legacions o repari els defectes en el termini establert per reglament. Per reparar els
defectes el sol-licitant pot modificar les reivindicacions. Si el sol-licitant no respon en el
termini establert, o no requereix I'objecte de la cerca en la mesura suficient per reparar els
defectes assenyalats, I'Oficina esmentada ha d’elaborar un informe sobre I'estat de la
técnica basat en una cerca parcial. Si aixd no és possible, s’ha de denegar la sol-licitud
mitjangant una resolucié motivada, i aixi se li ha de notificar.

4. Si falta unitat d'invencié i el sol-licitant, a requeriment de I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques, no divideix la seva sol-licitud o no paga taxes addicionals, el
procediment ha de continuar per a la invencio o grup d’invencions reivindicades en primer
lloc que compleixin les condicions de l'article 26, i es considera que desisteix respecte de
les restants.

5. No son objecte de l'informe sobre 'estat de la técnica ni de I'opinid escrita les
sol-licituds l'informe de cerca internacional de les quals hagi estat efectuat per I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques en la seva qualitat d’administracié encarregada de la
cerca internacional.

Article 37. Publicacié de la sol‘licitud i de I'informe.

1. Un cop transcorreguts divuit mesos des de la data de presentacio de la sol-licitud
o des de la data de prioritat que s’hagi reivindicat i superat I'examen d’ofici, I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques ha de publicar com més aviat millor la sol-licitud de patent,
i ha de fer 'anunci corresponent al «Butlleti Oficial de la Propietat Industrial» i posar a
disposicio del public els documents que consten en I'expedient de la sol-licitud de patent
publicada. Aixi mateix, s’ha d’editar un fullet que contingui el text de la descripcié amb les
reivindicacions i, si s’escau, els dibuixos o les seqliéncies bioldgiques, en la forma i amb
els elements que s’estableixin en el Reglament d’execucid.

2. A petici6 del sol-licitant es pot publicar la sol-licitud de patent, encara que no hagi
transcorregut el termini esmentat a I'apartat 1.
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3. No ha de tenir lloc la publicacié quan la sol-licitud hagi estat denegada, o es
consideri retirada o desistida, o hagi estat retirada pel sol-licitant abans que concloguin els
preparatius técnics per a la seva publicacio.

4. Linforme sobre I'estat de la técnica s’ha de publicar, fent el corresponent anunci al
«Butlleti Oficial de la Propietat Industrial», i emetent un fullet amb l'informe esmentat
juntament amb la sol-licitud de patent o posteriorment, si aquesta ja s’ha publicat.

Article 38. Observacions de tercers.

Una vegada publicada la sol-licitud qualsevol persona pot formular observacions
degudament raonades i documentades sobre la patentabilitat de la invencié objecte
d’aquesta en la forma i el termini que s’estableixi per reglament, sense que s’interrompi la
tramitacid. Aquests tercers no es consideren part en el procediment.

Article 39. Examen substantiu.

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d’examinar, amb la petici6 prévia del
sol-licitant i d’acord amb el que s’estableix en el Reglament, si la sol-licitud de patent i la
invencid que en constitueix I'objecte compleixen els requisits formals, técnics i de
patentabilitat que estableix la Llei.

2. La peticié, que pot formular el sol-licitant des del moment del diposit de la
sol-licitud, s’ha de presentar, en tot cas, abans que transcorri el termini de tres mesos
comptats des de la publicacié de I'informe sobre I'estat de la técnica, no es considera
realitzada fins que s’hagi efectuat el pagament de la taxa d’examen. La revocacié de la
peticié d’examen equival a la retirada de la sol-licitud de patent.

3. Juntament amb la peticié d’examen substantiu el sol-licitant pot presentar
observacions a I'informe sobre I'estat de la técnica, a I'opinié escrita i a les observacions
de tercers i modificar, si ho considera oportu, les reivindicacions i els documents restants
de la sol-licitud amb subjecci6 al que disposa l'article 48.

4. Si, un cop transcorregut el termini esmentat a I'apartat 2, el sol-licitant no ha
presentat la seva peticié d’examen, s’entén que la seva sol-licitud ha estat retirada.

Article 40. Tramitacié i resolucio.

1. Quan I'examen no reveli la manca de cap requisit que ho impedeixi, I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques ha de concedir la patent sol-licitada.

2. Si, com a resultat de 'examen, s’aprecien motius que impedeixen en tot o en part
la concessio de la patent, aquests s’han de comunicar al sol-licitant per tal que en el
termini establert per reglament contesti les objeccions assenyalades per I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques o modifiqui, si ho considera oportu, les reivindicacions.

3. En cas que el sollicitant no faci cap acte per obviar les objeccions formulades per
I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, la patent ha de ser denegada. En els altres
casos I'Oficina Espanyola de Patents i Marques s’ha de pronunciar una vegada rebuda la
contestacio del sol-licitant.

4. Si, una vegada rebuda la contestacié del sol-licitant i malgrat les al-legacions o
modificacions aportades, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que
persisteixen motius que impedeixen en tot o en part la concessio de la patent, aquests
s’han de comunicar al sol-licitant i se li han de donar noves oportunitats de corregir la seva
sol-licitud o formular al-legacions, en les condicions i els terminis que estableix el
Reglament, abans de resoldre definitivament sobre la concessié o denegacio de la patent.

Article 41.  Anunci de la concessio i publicacié de la patent.

La concessio de la patent s’ha d’anunciar al «Butlleti Oficial de la Propietat Industrial»,
i s’han de posar a disposicié del public els documents que consten en I'expedient de la
patent concedida.
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Article 42. Edicio del fullet de la patent.

Per a cada patent concedida s’ha d’editar un fullet que contingui el text de la descripcio,
amb les reivindicacions i els dibuixos i, si s’escau, les sequéncies bioldgiques, tal com
s’hagin concedit finalment. El fullet, el contingut del qual s’ha d’establir per reglament,
també ha d’esmentar el «Butlleti Oficial de la Propietat Industrial» en qué s’hagi anunciat
la concessio.

En el fullet s’ha de fer constar que la patent es concedeix sense perjudici de tercer i
sense garantia de I'Estat quant a la validesa de la patent i a la utilitat de I'objecte sobre el
qual recau.

CAPITOL IIl

Oposicions i recursos

Article 43. Oposicions.

1. Dins dels sis mesos seguents a la publicacié de la concessio al «Butlleti Oficial de
la Propietat Industrial», qualsevol persona es pot oposar a la concessié per algun dels
motius seglents:

a) La invencio reivindicada no reuneix algun dels requisits de patentabilitat que
estableix el titol Il d’aquesta Llei.

b) La seva descripcio no és prou clara i completa perqué un expert en la matéria la
pugui executar.

c) Lobjecte de la patent concedida excedeix el contingut de la sol-licitud tal com va
ser presentada.

2. Loposicié s’ha d’adregar a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques en un escrit
motivat, i s’ha d’acompanyar dels corresponents documents probatoris i el pagament previ
de la taxa corresponent.

3. Un cop admes a tramit I'escrit d’'oposicid, s’ha de comunicar al titular de la patent
registrada per tal que aquest presenti les seves al-legacions i modifiqui, si ho considera
oportu, les reivindicacions. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de traslladar a
cadascuna de les parts les al-legacions i propostes de modificacié presentades per l'altra,
i els ha de concedir un tramit de réplica en cada cas, tot aixo en els terminis i les condicions
que estableix el reglament.

4. Un cop transcorreguts els terminis esmentats a I'apartat precedent I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques s’ha de pronunciar estimant en tot o en part les oposicions
presentades, quan concorri algun dels motius d’oposicié que assenyala 'apartat 1, o
desestimant-les en cas contrari. No obstant aixo, quan, malgrat les modificacions o
al-legacions aportades, persisteixin motius que impedeixin en tot o en part el manteniment
de la patent, s’ha d’atorgar al titular almenys una oportunitat de reparar el defecte, o de
presentar noves al-legacions, abans de pronunciar-se amb caracter definitiu sobre
I'oposicio plantejada.

5. La resolucié de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques s’ha de publicar al
«Butlleti Oficial de la Propietat Industrial», i ha de recollir, si s’escau, les modificacions que
s’hagin introduit en la patent. La proteccié conferida per aquesta Llei s’estén retroactivament
a la patent aixi modificada.

6. A l'efecte retroactiu de la revocacié se li aplica, si s’escau, el que preveu l'article
104 respecte de la nul-litat.

Article 44. Recursos.

1. Elrecurs administratiu contra la concessié d’'una patent només el poden interposar
els qui hagin estat part en un procediment d’oposicioé i s’ha d’adrecgar contra I'acte resolutori
de l'oposicié plantejada. A aquests efectes es pot entendre desestimada I'oposicio si, un
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cop transcorregut el termini per resoldre-la i notificar-la, no s’ha dictat una resolucio
expressa.
2. Elsol‘licitant d’'una patent pot presentar un recurs administratiu contra la resolucio
denegatoria de la sol-licitud de patent per part de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
3. En el procediment de recurs el titular de la patent pot modificar la sol-licitud amb
subjecci6 al que disposa I'article 48.

CAPITOL IV

Certificats complementaris de proteccié de medicaments i productes fitosanitaris

Article 45. Sollicituds.

1. Les sol'licituds de certificats complementaris de proteccié de medicaments, les de
prorroga d’aquests, i les de certificats complementaris de proteccié de productes
fitosanitaris, s’han d’adrecar a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el model
normalitzat posat a disposicié dels usuaris per part de I'Oficina, en el qual s’han de fer
constar les declaracions i dades previstes a la normativa comunitaria tal com s’hagin
desplegat per reglament.

2. Les sol-licituds de certificats complementaris de protecci6 i de la seva prorroga
estan subjectes al pagament de la taxa corresponent.

Article 46. Tramitacié.

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comprovar si la sol-licitud de
certificat i el producte a que es refereix, o la de prorroga si s’escau, compleixen els requisits
que estableix la normativa comunitaria. L'Oficina no ha d’investigar d’ofici si I'autoritzacié
de comercialitzacié és la primera com a medicament o producte fitosanitari a la Uni6
Europea.

2. Silasollicitud i el producte objecte del certificat o la de la seva prorroga compleixen
les condicions que estableix la normativa comunitaria, I'Oficina els ha de concedir. En cas
contrari, s’han de comunicar els defectes al sol-licitant perque els repari o formuli les seves
al-legacions en el termini que s’estableixi per reglament. Quan els defectes no es
corregeixin dins el termini i I'Oficina consideri que persisteixen les objeccions assenyalades
a la notificacio, es denega la sol-licitud.

Tant la sol-licitud com la resolucio final s’han de publicar al «Butlleti Oficial de la
Propietat Industrial», d’acord amb el que es disposi per reglament. Contra les resolucions
de I'Oficina es pot interposar un recurs d’algada d’acord amb el que preveu el regim juridic
de les administracions publiques i del procediment administratiu comu i la disposicié
addicional primera d’aquesta Llei.

Article 47. Manteniment.

La taxa de manteniment del certificat complementari de protecci6 s’ha d’efectuar en un
sol pagament, la quantia del qual s’ha de fixar en funcié de la durada del certificat.

CAPITOL V

Disposicions comunes a tots els procediments i a la informacié dels tercers

Article 48. Modificacions.

1. Llevat dels casos en qué s’hagin de reparar errors manifestos, I'interessat només
pot modificar les reivindicacions en aquells tramits del procediment de concessié en qué
aixi ho permeti la present Llei, i amb subjeccié al que s’estableixi per reglament. La
possibilitat de modificar les reivindicacions inclou la de modificar la descripcio i, si s’escau,
els dibuixos o les seqiiéncies bioldgiques.
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2. El sol'licitant pot modificar les reivindicacions, de conformitat amb el que disposa
I'apartat anterior, sense necessitat de tenir el consentiment dels qui tinguin drets inscrits
sobre la seva sol-licitud en el Registre de patents.

3. Tota modificacié ha d’'anar acompanyada d’un escrit en qué el sol-licitant especifiqui
les diferéncies entre el text nou i el text substituit, amb indicacié de la raé de les
modificacions i el seu abast.

4. Quan la patent hagi estat modificada com a conseqiiéncia d’'un procediment
d’oposicid, de limitacié o de recurs o d’una resolucio judicial, s’ha d’editar un nou fullet, que
contingui el text integre del document de patent tal com hagi quedat modificat, i és aplicable
el que preveu l'article 43.5.

A manca de pagament de la taxa la patent no produeix efectes. Si el procediment és
de limitacié, aquesta es considera no realitzada.

5. La sollicitud de la patent o la patent no es poden modificar de manera que el seu
objecte excedeixi el contingut de la sol-licitud tal com s’hagi presentat inicialment.

6. En el procediment d'oposicid, o si s’escau en el de limitacio, la patent no es pot
modificar de manera que s’amplii la proteccié que confereix.

Article 49. Redctificacié d’errors.

A instancia del sol-licitant s’admeten les modificacions dels defectes d’expressié o
transcripcio o dels errors continguts en qualsevol document de la sol-licitud amb subjeccio
a les limitacions que s’estableixen per reglament. No obstant aixo0, si la peticié de
rectificacié afecta la descripcid, les reivindicacions, els dibuixos o les seqiéncies
biologiques, la rectificacié ha de resultar evident en el sentit que es dedueixi immediatament
que cap altre text, dibuix o seqgliieéncia que el que resulti de la modificacié pot haver estat
proposat pel sol-licitant.

Article 50. Suspensié dels procediments.

La preséncia de defectes en la documentacié interromp el procediment des que es
notifiqui al sol-licitant I'existéncia dels defectes, mitjangant el suspens corresponent en la
tramitacio, fins que els defectes esmentats es reparin o expiri el termini per reparar-los.

Article 51. Canvi de modalitat.

1. En qualsevol moment anterior a la finalitzacié de I'examen substantiu previst a
l'article 39, l'interessat pot demanar la transformacié de la seva sol-licitud de manera que
I'objecte quedi protegit sota un titol diferent de propietat industrial.

2. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques, com a conseqiiéncia de I'examen que
ha d’efectuar en virtut del que disposen els articles 35 i 40, pot proposar a I'interessat el
canvi de modalitat de la sol-licitud. El sol-licitant pot acceptar o rebutjar la proposta, i
s’entén que la rebutja si en el termini previst al Reglament no demana expressament el
canvi de modalitat.

Si la proposta és rebutjada, continua la tramitacié de I'expedient en la modalitat
sol-licitada.

3. En cas que el sol-licitant demani el canvi de modalitat, s’ha d’acordar el canvi, i se
li han de notificar els documents que hagi de presentar dins del termini establert per
reglament per a la nova tramitacié a qué s’hagi de sotmetre la sol-licitud. A manca de
presentacio oportuna de la nova documentacio es considera que en desisteix i aixi se li ha
de comunicar.

4. Quan la resolucié que acorda el canvi de modalitat es produeixi després de la
publicacié de la sol-licitud de la patent, s’ha de publicar al «Butlleti Oficial de la Propietat
Industrial».
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Article 52. Retirada de la sol-licitud.

1. La sollicitud de patent pot ser retirada pel sol-licitant en qualsevol moment abans
que la patent sigui concedida.

2. Quan figurin inscrits en el Registre de patents drets de tercers sobre la sol-licitud,
aquesta només pot ser retirada amb el consentiment dels titulars d’aquests drets.

Article 53. Restabliment de drets.

1. El sol'licitant o el titular d’'una patent o qualsevol altra part en un procediment que,
fins i tot havent demostrat tota la diligéncia requerida per les circumstancies, no hagi pogut
complir un termini en algun dels procediments previstos en aquesta Llei, ha de ser
restablert, amb una peticié prévia, en els seus drets si 'omissié ha tingut com a
consequeéncia directa, en virtut de les disposicions d’aquesta Llei o del seu Reglament, la
pérdua d’un dret. En cas que el termini correspongui a la interposicié d’un recurs, té com a
conseqliéncia la seva admissio a tramit, llevat del que preveu I'apartat 5.

2. La peticié s’ha de presentar per escrit en el termini que primer expiri dels segients:

i) dos mesos comptats a partir del cessament de I'impediment;

i) dotze mesos comptats a partir de la data d’expiracié del tramit omés o, quan una
peticio tingui relacié amb la manca de pagament d’'una taxa de manteniment, dotze mesos
comptats a partir de la data d’expiracié del periode de sis mesos de pagament amb
recarrecs al qual es refereix I'article 185.

El tramit incomplert s’ha d’efectuar dins d’aquest termini. No obstant aixd, en cas que
el restabliment de drets se sol‘liciti per al termini previst a I'article 30, la peticié s’ha de
presentar dins dels dos mesos seglents a I'expiracié del termini esmentat o abans que
concloguin els preparatius técnics de la publicacio de la sol-licitud posterior, i s’ha d’aplicar
el termini que expiri abans.

3. La peticié s’ha de motivar, amb indicacio dels fets i les justificacions que s’al-leguin
en el seu suport. Només es considera presentada quan s’hagi pagat la taxa de restabliment
de drets.

4. Es competent per resoldre la peticié I'drgan que ho sigui per pronunciar-se sobre
I'acte que no s’hagi complert.

5. Les disposicions del present article no sén aplicables als terminis esmentats a
lapartat 2 d’aquest article i als articles 43.1 i 144. Tampoc sén aplicables al termini
d’interposicié del recurs administratiu contra un acte declaratiu de drets.

6. El titular de la sol-licitud o del registre restablert en els seus drets no pot invocar
aquests drets enfront d’'un tercer que, de bona fe, en el periode comprés entre la pérdua
del dret i la publicacié de la mencid de restabliment d’aquest dret, hagi comencat a explotar
la invencié objecte de la sol-licitud o de la patent, o hagi fet preparatius seriosos i efectius
amb aquesta finalitat, sempre que el tercer es limiti a iniciar o continuar aquesta explotacié
en la seva empresa o per a les necessitats de la seva empresa.

7. Contra la resolucié que restableixi en els seus drets el sol-licitant hi poden
interposar un recurs d’algada tant el tercer que es pugui beneficiar del dret a continuar o a
iniciar I'explotacié de la invencié prevista a I'apartat 6 com el tercer enfront de qui es
puguin invocar els drets anteriors derivats de la sol-licitud objecte del restabliment de drets.

8. La resoluci6 de restabliment de drets s’ha d’inscriure en el Registre de patents i
s’ha de publicar al «Butlleti Oficial de la Propietat Industrial».

Article 54. Revisio dels actes en via administrativa i contenciosa administrativa.

1. Els actes i les resolucions dictats pels organs de I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques soén recurribles de conformitat amb el que disposen aquesta Llei i la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de régim juridic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comu.
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2. Les resolucions dels recursos administratius dictats pels 6érgans competents de
I'Oficina Espanyola de Patents i Marques que posin fi a la via administrativa son recurribles
davant la jurisdiccié contenciosa administrativa.

3. Enfront de la resolucié de concessié d’'una patent I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques no pot exercir d’ofici o a instancia de part la potestat revisora prevista a l'article
102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si la nul-litat de la patent es fonamenta en
alguna de les causes que preveu l'article 102 de la present Llei. Aquestes causes de
nul-litat només es poden fer valer davant els tribunals.

Article 55. Consulta d’expedients.

1. Els expedients relatius a sol'licituds de patent, models d'utilitat o de certificats
complementaris de proteccié encara no publicats només es poden consultar amb el
consentiment del sol-licitant. Després de la seva publicacié es poden consultar amb
subjeccid a les condicions que s’estableixin per reglament.

2. Qualsevol que provi que el sol-licitant d’'una patent, d’'un model d’utilitat o d’un
certificat complementari de proteccio ha pretes fer valer enfront seu els drets derivats de la
seva sol-licitud pot consultar I'expedient abans de la seva publicacié sense el consentiment
del sol-licitant.

3. Quan es publiqui una sollicitud divisional, una nova sol-licitud de patent presentada
en virtut del que disposa l'article 11.1 o la sol-licitud derivada d’un canvi de modalitat de la
proteccié segons el que estableix I'article 51, qualsevol persona pot consultar I'expedient
de la sol-licitud inicial abans de la seva publicacio i sense el consentiment del sol-licitant.

4. Els expedients corresponents a sol-licituds que hagin estat denegades, retirades o
es considerin desistides abans de la seva publicacié no sén accessibles al public.

5. En cas que es torni a presentar una de les sol-licituds esmentades a I'apartat
anterior, es considera com una sol-licitud nova sense perjudici del possible dret de prioritat
que es pugui derivar de la sol-licitud anterior.

Article 56. Accessibilitat de la materia biologica.
1. La matéria bioldgica dipositada a qué es refereix I'article 27 és accessible:

a) Abans de la primera publicacié de la sol-licitud de patent, només a qui tingui dret a
consultar 'expedient d’acord amb el que estableix I'article anterior.

b) Entre la primera publicacio de la sol-licitud i la concessio de la patent, a qualsevol
persona que ho sol-liciti o unicament a un expert independent si aixi ho demana el
sol-licitant de la patent.

c) Després de la concessio de la patent, i encara que la patent caduqui o s’anul-li, a
qualsevol persona que ho solliciti.

2. Laccés s’ha d’efectuar mitjangant el lliurament d’'una mostra de la matéria bioldgica
dipositada, sempre que la persona que ho sol-liciti es comprometi mentre durin els efectes
de la patent:

a) A no subministrar a tercers cap mostra de la matéria bioldgica dipositada o d’'una
matéria derivada d’aquesta, i

b) A no utilitzar cap mostra de la matéria bioldgica dipositada, o derivada d’aquesta,
excepte amb fins experimentals, llevat de renuncia expressa del sol-licitant o del titular de
la patent al compromis esmentat.

3. En cas de denegaci6 o de retirada de la sol-licitud, I'accés a la matéria dipositada
queda limitat, a peticié del sol-licitant i durant vint anys comptats a partir de la data de
presentacio de la sol-licitud de la patent, a un expert independent. En aquest cas és
aplicable el que disposa I'apartat 2.
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4. Les peticions del sol‘licitant a que es refereixen el paragraf b) de I'apartat 1 i
l'apartat 3 només es poden presentar fins a la data en qué es considerin conclosos els
preparatius técnics per a la publicacio de la sol-licitud de patent.

Article 57.  Obligaci6 de facilitar informacié a tercers.

1. Qualsevol que pretengui fer valer enfront d’un tercer drets derivats d’una sol-licitud
de patent o d’'una patent ja concedida li ha de fer coneixer el nimero d’aquesta.

2. Quiinclogui en un producte, en les seves etiquetes o embalatges, o en qualsevol
classe d’anunci o imprés, qualssevol mencions tendents a produir la impressié que existeix
la proteccié d’'una sol-licitud de patent o d’'una patent ja concedida, ha de fer constar el
numero d’aquestes.

TITOL VI

Efectes de la patent i de la sol-licitud de la patent

Article 58. Durada i comput dels efectes.

La patent té una durada de vint anys improrrogables, comptats a partir de la data de
presentacio de la sol-licitud, i produeix efectes des del dia en qué es publica la mencié que
ha estat concedida.

Article 59. Prohibicié d’explotacié directa de la invencié.

1. La patent confereix al seu titular el dret a impedir a qualsevol tercer que no tingui
el seu consentiment:

a) Lafabricacio, I'oferiment per a la venda, la introduccié en el comerg o la utilitzacio
d’un producte objecte de la patent o la importacié o possessié d’aquest per a algun dels
fins esmentats.

b) La utilitzacié d’'un procediment objecte de la patent o I'oferiment de la utilitzacio
esmentada, quan el tercer sap, o les circumstancies fan evident que la utilitzacié del
procediment esta prohibida sense el consentiment del titular de la patent.

c) Loferiment per a la venda, la introduccié en el comerg o la utilitzacié del producte
directament obtingut pel procediment objecte de la patent o la importacié o possessi6 del
producte esmentat per a algun dels fins esmentats.

2. Quan la patent tingui per objecte una matéria biologica que, pel fet de la invencid,
tingui propietats determinades, els drets conferits per la patent s’estenen a qualsevol
matéria bioldgica obtinguda a partir de la matéria bioldgica patentada per reproduccié o
multiplicacio, en forma idéntica o diferenciada i que tingui aquestes mateixes propietats.

3. Quan la patent tingui per objecte un procediment que permeti produir una matéria
bioldgica que, pel fet de la invencio, tingui propietats determinades, els drets conferits per
la patent s’estenen a la matéria bioldgica directament obtinguda pel procediment patentat
i a qualsevol altra materia bioldgica obtinguda a partir d’aquesta per reproduccié o
multiplicacio, en forma idéntica o diferenciada, i que tingui aquestes mateixes propietats.

4. Quan la patent tingui per objecte un producte que contingui informacié genética o
que consisteixi en informacié genética, els drets conferits per la patent s’estenen, sense
perjudici del que disposa l'apartat 4 de l'article 5, a tota matéria a la qual s’incorpori el
producte i en la qual es contingui i exerceixi la seva funci6 la informaci6 genética.

Article 60. Prohibicié d’explotacié indirecta de la invencié.

1. La patent confereix igualment al seu titular el dret a impedir que, sense el seu
consentiment, qualsevol tercer lliuri o ofereixi lliurar mitjans per a la posada en practica de
la invencio patentada relatius a un element essencial de la invencié a persones no
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habilitades per explotar-la, quan el tercer sap o les circumstancies fan evident que aquests
mitjans son aptes per a la posada en practica de la invencid i hi estan destinats.

2. El que disposa I'apartat anterior no és aplicable quan els mitjans a qué es refereix
siguin productes que es trobin correntment en el comerg, tret que el tercer inciti a la
persona a la qual fa el lliurament a cometre actes prohibits a I'article anterior.

3. No tenen la consideraciéo de persones habilitades per explotar la invencid
patentada, en el sentit de I'apartat 1, els qui facin els actes previstos als paragrafs a) a d)
de l'article seglent.

Article 61. Limits generals i esgotament del dret de patent.
1. Els drets conferits per la patent no s’estenen:

a) Als actes efectuats en un ambit privat i amb fins no comercials.

b) Als actes efectuats amb fins experimentals que es refereixin a I'objecte de la
invencio patentada.

c) A la realitzacié dels estudis i assajos necessaris per obtenir I'autoritzacié de
comercialitzacié de medicaments a Espanya o fora d’Espanya, i els conseglents requisits
practics, inclosa la preparacid, obtencid i utilitzacié del principi actiu per a aquests fins.

d) Ala preparacio de medicaments realitzada a les farmacies extemporaniament i per
unitat en execucié d’'una recepta médica ni als actes relatius als medicaments aixi
preparats.

e) ATUs de I'objecte de la invencio patentada a bord de vaixells de paisos de la Unio
de Paris per a la Proteccio de la Propietat Industrial, al cos del vaixell, en les maquines, en
els aparells de vaixells, en els aparells i en els accessoris restants, quan aquests vaixells
penetrin temporalment o accidentalment en les aiglies espanyoles, sempre que I'objecte
de la invenci6 sigui utilitzat exclusivament per a les necessitats del vaixell.

f) ATl'Us de I'objecte de la invencio patentada en la construccio o el funcionament de
mitjans de locomocid, aéria o terrestre, que pertanyin a paisos membres de la Uni6é de
Paris per a la Proteccio de la Propietat Industrial o dels seus accessoris, quan aquests
mitjans de locomocié penetrin temporalment o accidentalment en el territori espanyol.

g) Als actes previstos per 'article 27 del Conveni sobre aviacié civil internacional, fet
a Chicago el 7 de desembre de 1944, quan aquests actes es refereixin a aeronaus d’un
Estat al qual siguin aplicables les disposicions de I'article esmentat.

2. Els drets conferits per la patent no s’estenen als actes relatius a un producte
protegit per aquesta després que aquest producte hagi estat posat en el comerg a I'Espai
Economic Europeu pel titular de la patent o amb el seu consentiment llevat que hi hagi
motius legitims que justifiquin que el titular de la patent s’oposi a la comercialitzacio ulterior
del producte.

3. Els drets conferits per la patent no s’estenen als actes relatius a la matéria
bioldgica obtinguda per reproduccié o multiplicacié d’'una matéria bioldgica protegida
objecte de la patent, després que aquesta hagi estat posada al mercat a I'Espai Economic
Europeu pel titular de la patent o amb el seu consentiment, quan la reproduccié o
multiplicacié sigui el resultat necessari de la utilitzacié per a la qual hagi estat
comercialitzada la matéria bioldogica esmentada, i a condicié que la matéria obtinguda no
s’utilitzi posteriorment per a noves reproduccions o multiplicacions.

Aquesta limitacié no s’aplica quan hi hagi motius legitims que justifiquin que el titular
de la patent s’oposi a la comercialitzacié ulterior de la matéria biologica.

Article 62. Excepcions del ramader i de I'agricultor.

1. No obstant el que disposa l'article 59, la venda, o qualsevol altra forma de
comercialitzacié de material de reproduccié vegetal realitzada pel titular de la patent o amb
el seu consentiment a un agricultor per a la seva explotacié agricola, implica el dret
d’aquest ultim a utilitzar el producte de la seva collita per a ulterior reproduccié o
multiplicacio realitzada per ell mateix en la seva propia explotacié. L'abast i les modalitats
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d’aquesta excepcio corresponen a les que preveu l'article 14 del Reglament (CE) num.
2100/94 del Consell, de 27 de juliol, relatiu a la proteccié comunitaria de les obtencions
vegetals, i a la Llei 3/2000, de 7 de gener, de regim juridic de la protecci6 de les obtencions
vegetals.

2. No obstant el que disposa l'article 59, la venda o qualsevol altra forma de
comercialitzacié d’animals de cria o de material de reproduccié animal realitzada pel titular
de la patent o amb el seu consentiment a un agricultor o ramader, implica I'autoritzacio a
aquests ultims per utilitzar el bestiar protegit amb fins agricoles o ramaders. Aixo inclou la
posada a disposicid del bestiar o d’'un altre material de reproduccié animal perqué
I'agricultor o ramader pugui prosseguir la seva activitat agricola o ramadera, perd no la
venda en el marc d’'una activitat de reproduccié comercial o amb aquesta finalitat. L'abast
i les modalitats d’aquesta excepcié s’han de correspondre amb les que es fixin per
reglament.

Article 63. Drets derivats de la utilitzacié anterior.

1. Eltitular d’'una patent no té dret a impedir que els qui de bona fe i abans de la data
de prioritat de la patent hagin explotat a Espanya el que resulti constituir I'objecte de la
patent, o hagin fet preparatius seriosos i efectius per explotar aquest objecte, prossegueixin
o iniciin la seva explotacié en la mateixa forma en que I'estaven efectuant fins llavors o per
a la qual havien fet els preparatius i en la mesura adequada per atendre les necessitats
raonables de la seva empresa. Els drets d’explotacio només sén transmissibles juntament
amb les empreses que els estiguin exercint.

2. Els drets conferits per la patent no s’estenen als actes relatius a un producte
emparat per aquesta després que aquest producte hagi estat posat en el comerg per la
persona que gaudeix del dret d’explotacio establert a I'apartat anterior.

Article 64. Falta de cobertura enfront de patents anteriors.

El titular d’'una patent no la pot invocar per defensar-se enfront de les accions
adrecades contra ell per infraccié d’altres patents que tinguin una data de prioritat anterior
ala de la seva.

Article 65. Patents dependents.

El fet que l'invent objecte d’'una patent no pugui ser explotat sense utilitzar la invencio
protegida per una patent anterior pertanyent a un titular diferent no és obstacle per a la
validesa d’aquella. En aquest cas ni el titular de la patent anterior pot explotar la patent
posterior durant la vigéncia d’aquesta sense consentiment del seu titular, ni el titular de la
patent posterior pot explotar cap de les dues patents durant la vigéncia de la patent
anterior, a menys que tingui el consentiment del seu titular o hagi tingut una llicéncia
obligatoria.

Article 66. Limitacions legals.

L'explotacié de I'objecte d’'una patent no es pot portar a terme en forma abusiva o
contraria a la Llei, la moral, I'ordre public o la salut publica, i ha d’estar supeditada, en tot
cas, a les prohibicions o limitacions, temporals o indefinides, establertes o que s’estableixin
per mitja de les disposicions legals.

Article 67. Protecci6 provisional.

1. A partir de la data de la seva publicacio, la sol-licitud de patent confereix al seu
titular una proteccié provisional consistent en el dret a exigir una indemnitzacio, raonable i
adequada a les circumstancies, de qualsevol tercer que, entre aquella data i la data de
publicacié de la menci6é que la patent ha estat concedida hagi portat a terme una utilitzacié
de la invencié que després d’aquest periode estaria prohibida en virtut de la patent.
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2. Aguesta mateixa proteccid provisional és aplicable fins i tot abans de la publicacié
de la sol‘licitud enfront de la persona a qui s’hagi notificat la presentacio i el contingut
d’aquesta.

3. Quan l'objecte de la sol-licitud de patent estigui constituit per un procediment
relatiu a un microorganisme, la proteccié provisional comen¢ca només des que el
microorganisme hagi estat fet accessible al public.

4. S’entén que la sol-licitud de patent no ha tingut mai els efectes previstos en els
apartats anteriors quan hagi estat o es consideri retirada, o quan hagi estat denegada o
revocada en virtut d’una resolucio ferma.

Article 68. Abast de la proteccié.

1. L’abast de la proteccié conferida per la patent o per la sol-licitud de patent es
determina per les reivindicacions. La descripcio i els dibuixos serveixen per interpretar les
reivindicacions.

2. Per al periode anterior a la concessioé de la patent, I'abast de la proteccid es
determina per les reivindicacions de la sol-licitud, tal com hagi estat publicada. Aixd no
obstant, la patent, tal com ha estat concedida, o modificada en el curs d’'un procediment
d’oposicio, de recurs, de limitacié o de nul-litat, determina amb caracter retroactiu la
proteccié esmentada, sempre que aquesta no hagi resultat ampliada.

3. Per determinar I'abast de la proteccié de conformitat amb els apartats 1 i 2
anteriors s’ha de tenir degudament en compte tot element equivalent a un element indicat
en les reivindicacions.

Article 69. Abast de la proteccio en les patents de procediment.

1. Quan s’introdueixi a Espanya un producte en relaci6 amb el qual existeixi una
patent de procediment per a la fabricacié del producte esmentat, el titular de la patent té
respecte al producte introduit els mateixos drets que la present Llei li concedeix en relacié
amb els productes fabricats a Espanya.

2. Siuna patent té per objecte un procediment per a la fabricacié de productes o
substancies nous, es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que tot producte o
substancia de les mateixes caracteristiques ha estat obtingut pel procediment patentat.

3. Enla practica de les diligéncies per a la prova en contra prevista a I'apartat anterior
s’han de prendre en consideracid els interessos legitims del demandat per a la proteccié
dels seus secrets de fabricacio i negocis.

TiTOL VII

Accions per violacio del dret de patent

Article 70. Defensa del dret.

El titular d’'una patent pot exercir davant els organs judicials les accions que
corresponguin, sigui quina sigui la seva classe i naturalesa, contra els qui lesionin el seu
dret i exigir les mesures necessaries per a la seva salvaguarda.

Article 71.  Accions civils.
1. El titular el dret de patent del qual sigui lesionat pot sol-licitar, en especial:

a) La cessacio dels actes que violin el seu dret, o la seva prohibicié si aquests encara
no s’han produit.

b) La indemnitzacio dels danys i perjudicis soferts.

c) L'embargament dels objectes produits o importats amb violacié del seu dret i dels
mitjans exclusivament destinats a aquesta produccié o a la realitzacié del procediment
patentat.
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d) Latribucié en propietat dels objectes o mitjans embargats en virtut del que disposa
I'apartat anterior quan sigui possible, cas en el qual s’ha d'imputar el valor dels béns
afectats a I'import de la indemnitzacié de danys i perjudicis. Si el valor esmentat excedeix
limport de la indemnitzacié concedida, el titular de la patent ha de compensar l'altra part
per I'excés.

e) L'adopcio de les mesures necessaries per evitar que prossegueixi la infraccio de
la patent i, en particular, la transformacié dels objectes o mitjans embargats en virtut del
que disposa el paragraf c), o la seva destruccié quan aixo sigui indispensable per impedir
la infraccio de la patent.

f) Excepcionalment I'drgan judicial també pot ordenar, a peticio del titular de la patent,
la publicacié de la sentencia condemnatoria de l'infractor de la patent, a costa del
condemnat, mitjangant anuncis i notificacions a les persones interessades.

Les mesures compreses als paragrafs c) i ) han de ser executades a carrec de
l'infractor, llevat que s’al-leguin raons fonamentades perqué no sigui aixi.

2. Les mesures previstes als paragrafs a) i ) de I'apartat precedent també es poden
sol-licitar, quan siguin apropiades, contra els intermediaris als serveis dels quals recorri un
tercer per infringir drets de patent, encara que els actes dels intermediaris esmentats no
constitueixin en si mateixos una infraccid, sense perjudici del que disposa la Llei 34/2002,
d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informacio i de comerg electronic. Aquestes
mesures han de ser objectives, proporcionades i no discriminatories.

Article 72. Pressupostos de la indemnitzacié de danys i perjudicis.

1. Qui, sense consentiment del titular de la patent, fabriqui, importi objectes protegits
per la patent o utilitzi el procediment patentat, esta obligat en tot cas a respondre dels
danys i perjudicis causats.

2. Tots aquells que facin qualsevol altre acte d’explotacié de I'objecte protegit per la
patent només estan obligats a indemnitzar els danys i perjudicis causats si han actuat a
posta o hi ha culpa o negligéncia. En tot cas, s’entén que l'infractor ha actuat a posta si ha
estat advertit pel titular de la patent sobre I'existéncia d’aquesta, convenientment
identificada, i de la seva infraccié, amb el requeriment que cessin en I'explotacio.

Article 73. Exhibicié de documents per al calcul de la indemnitzacié.

1. Afide fixar la quantia dels danys i perjudicis soferts per I'explotacié no autoritzada
de l'invent, el titular de la patent pot exigir I'exhibicié dels documents del responsable que
puguin servir per a aquella finalitat.

2. En I'execucié d’aquesta mesura s’han de prendre en consideracio els interessos
legitims del demandat per a la proteccio dels seus secrets empresarials de fabricacio i
negocis, sense perjudici del dret del titular de la patent a disposar de la informacié
necessaria per poder concretar I'abast de la indemnitzacié a favor seu quan la investigacio
a aquests efectes es realitzi en fase d’execucio de la resolucié sobre el fons que hagi
apreciat I'existéncia d’infraccio.

Article 74. Calcul dels danys i perjudicis i indemnitzacions coercitives.

1. La indemnitzacié de danys i perjudicis deguda al titular de la patent comprén no
només el valor de la pérdua que hagi patit, siné6 també el del guany que hagi deixat
d’obtenir el titular a causa de la violacié del seu dret. La quantia indemnitzatoria pot
incloure, si s’escau, les despeses d’investigacio en qué s’hagi incorregut per obtenir proves
raonables de la comissio de la infraccié objecte del procediment judicial.

2. Per fixar la indemnitzacié per danys i perjudicis s’han de tenir en compte, a eleccié
del perjudicat:

a) Les conseqliéncies economiques negatives, entre les quals els beneficis que el
titular hauria obtingut previsiblement de I'explotacié de la invencié patentada si no hagués
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existit la competéncia de l'infractor o, alternativament, els beneficis que aquest ultim hagi
obtingut de I'explotacié de I'invent patentat. En el cas de dany moral és procedent la seva
indemnitzacio, fins i tot no provada I'existéncia de perjudici econdomic.

b) Una quantitat a un tant algat que almenys comprengui la quantitat que l'infractor
hagi hagut de pagar al titular de la patent per la concessié d’'una llicéncia que li hagi
permés portar a terme la seva explotacié d’acord amb el dret. Per a la seva fixacié s’ha de
tenir en compte especialment, entre altres factors, la importancia econdomica de l'invent
patentat, el temps de vigéncia que li resti a la patent en el moment en qué va comencar la
infraccié i el nombre i la classe de llicencies concedides en aquest moment.

3. Quan I'drgan jurisdiccional consideri que el titular no compleix I'obligacié d’explotar
la patent establerta a l'article 90, el guany que s’ha deixat d’obtenir s’ha de fixar d’acord
amb el que estableix el paragraf b) de I'apartat anterior.

4. Quan es condemni a la cessacio dels actes que infringeixin una patent el tribunal
ha de fixar una indemnitzacié coercitiva a favor del demandant adequada a les
circumstancies per dia transcorregut fins que es produeixi la cessacio efectiva de la
infraccié. L'import definitiu d’aquesta indemnitzacioé, que s’ha d’acumular a la que li
correspongui percebre amb caracter general en aplicacio de I'apartat 2, aixi com el dia a
partir del qual sorgeix I'obligacié d’indemnitzar, s’han de fixar en execucié de senténcia,
d’acord amb el que preveu la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

5. Les diligéncies relatives al calcul o quantificacié i liquidacioé de danys d’acord amb
els criteris establerts en aquest article s’han de portar a terme a partir de les bases fixades
en la senténcia de conformitat amb el procediment previst al capitol IV del titol V del llibre
Il de la Llei d’enjudiciament civil.

Article 75. Incidencia dels beneficis comercials.

1. Per fixar el guany que s’ha deixat d’obtenir segons els criteris establerts a I'article
74.2 es poden incloure en el calcul dels beneficis, en la proporcid que I'érgan jurisdiccional
consideri raonable, els produits per I'explotacié d’aquelles coses de les quals 'objecte
inventat constitueixi part essencial des del punt de vista comercial.

2. S’entén que I'objecte inventat constitueix part essencial d’'un bé des del punt de
vista comercial quan la consideracié de l'invent incorporat suposi un factor determinant per
a la demanda d’aquest bé.

Article 76. Indemnitzacié per desprestigi.

El titular de la patent també pot exigir la indemnitzacié del perjudici que suposi el
desprestigi de la invencidé patentada causat per l'infractor per qualsevol causa i, en
especial, com a consequliéncia d’'una realitzacié defectuosa o una presentacio inadequada
d’aquella en el mercat.

Article 77. Deducci6 de les indemnitzacions ja percebudes.

De la indemnitzacié deguda per qui hagi produit o importat sense consentiment del
titular de la patent els objectes protegits per aquesta s’han de deduir les indemnitzacions
que aquest hagi percebut pel mateix concepte dels qui van explotar de qualsevol altra
manera el mateix objecte.

Article 78. Prescripcioé d’accions i limit a I'exercici de les accions.

1. Les accions civils derivades de la infraccié del dret de patent prescriuen al cap de
cinc anys, comptats des del moment en qué es van poder exercir.

2. Eltitular de la patent no pot exercir les accions establertes en aquest titol enfront
dels qui explotin els objectes que hagin estat introduits en el comer¢ per persones que li
hagin indemnitzat en forma adequada els danys i perjudicis causats.
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TITOL VIII

La sol-licitud de patent i la patent com a objectes del dret de propietat

CAPITOL |
Inscripcio registral, cotitularitat i expropiacio
Article 79. Inscripci6 en el Registre de patents.

1. En el Registre de patents s’han d’inscriure, en la forma que es disposi per
reglament, tant les sol-licituds de patent com les patents ja concedides.

2. Excepte en el cas previst a 'article 13.1, la transmissio, les llicéncies i qualssevol
altres actes o negocis juridics, tant voluntaris com necessaris, que afectin les sol-licituds
de patents o les patents ja concedides, només tenen efectes enfront de tercers de bona fe
des que hagin estat inscrits en el Registre de patents. S’ha d’establir per reglament la
forma i documentacié necessaria per a les inscripcions esmentades.

3. No es poden invocar enfront de tercers drets sobre sol-licituds de patent o sobre
patents que no estiguin degudament inscrits en el Registre de patents. Tampoc pot
esmentar en els seus productes una sol-licitud de patent o una patent qui no tingui inscrit
un dret suficient per fer aquesta mencidé. Els actes efectuats amb infraccié del que disposa
aquest apartat sén sancionats com a actes de competéncia deslleial.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de qualificar la legalitat, validesa i
eficacia dels actes que s’hagin d’inscriure en el Registre de patents. El Registre de patents
és public.

5. Un cop inscrit en el Registre de patents algun dels drets o gravamens previstos a
l'article 81.1, no se’n pot inscriure cap altre de la mateixa data o d’'una d’anterior que resulti
oposat o incompatible amb aquell. Si només s’ha anotat la sol-licitud d’inscripcié, tampoc
es pot inscriure cap altre dret o gravamen incompatible fins que es resolgui aquella.

Article 80. Cotitularitat.

1. Quan la sol-licitud de patent o la patent ja concedida pertanyin de manera
proindivisa a diverses persones, la comunitat resultant es regeix pel que hagin acordat les
parts; si no, pel que disposa aquest article, i en ultim terme per les normes del dret comu
sobre la comunitat de béns.

2. Tanmateix, cadascun dels particips per si sol pot:

a) Disposar de la part que li correspongui notificant-ho als altres comuners, que
poden exercir els drets de tempteig i retracte. El termini per a I'exercici del dret de tempteig
és de dos mesos, comptats a partir de I'enviament de la notificacio, i el de retracte, d'un
mes a partir de la inscripcié de la cessié en el Registre de patents.

b) Explotar la invencié amb la notificacié prévia als altres cotitulars.

c) Fer els actes necessaris per a la conservacio de la sol-licitud o de la patent.

d) Exercir accions civils o criminals contra els tercers que atemptin de qualsevol
manera contra els drets derivats de la sollicitud o de la patent comuna. El particip que
exerceixi aquestes accions queda obligat a notificar als altres comuners I'accié empresa,
a fi que aquests es puguin sumar a l'accid.

3. La concessié de llicéncia a un tercer per explotar la invencié ha de ser atorgada
conjuntament per tots els particips, a menys que I'érgan jurisdiccional, per raons d’equitat,
donades les circumstancies del cas, faculti algun d’ells per atorgar la concessié esmentada

Article 81. Expropiacié.

1. Qualsevol sol-licitud de patent o patent ja concedida pot ser expropiada per causa
d’utilitat publica o d’interés social, mitjangant la indemnitzacio justa.
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2. L'expropiacio es pot fer amb la finalitat que la invencié caigui en el domini public i
pugui ser lliurement explotada per qualsevol, sense necessitat de sol-licitar llicéncies, o
amb la finalitat que sigui explotada en exclusiva per I'Estat, el qual ha d’adquirir, en aquest
cas, la titularitat de la patent.

3. La utilitat publica o l'interés social ha de ser declarat per la llei que ordeni
'expropiacid, la qual ha de disposar si la invencié ha de caure en el domini public o si ha
d’adquirir 'Estat la titularitat de la patent o de la sol-licitud. L’expedient que s’hagi d’instruir
s’ha d’ajustar en tot, inclosa la fixacié del preu just, al procediment general establert a la
Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiacié forcosa.

CAPITOL II

Transferéncies, llicéncies i gravamens

Article 82. Principis generals.

1. Tant la sol-licitud de patent com la patent sén transmissibles i es poden donar en
garantia o ser objecte d’altres drets reals, llicéncies, opcions de compra, embargaments,
altres negocis juridics o mesures que resultin del procediment d’execucié. En el suposit
que es constitueixi una hipoteca mobiliaria, aquesta es regeix per les seves disposicions
especifiques i s’'inscriu a la seccié quarta del Registre de béns mobles amb notificacié de
la inscripcié esmentada al Registre de patents per a la seva inscripcié en aquest. A aquests
efectes tots dos registres han d’estar coordinats per comunicar-se telematicament els
gravamens que hi estan inscrits o anotats.

2. Els actes a qué es refereix I'apartat anterior, quan es realitzin entre vius, han de
constar per escrit perqué siguin valids.

3. Als efectes de la seva cessié o gravamen la sol-licitud de patent o la patent ja
concedida son indivisibles, encara que poden pertanyer en comu a diverses persones.

4. Les disposicions d’aquest capitol s’entenen sense perjudici de les normes referides
al contingut i els limits dels contractes de cessid i llicéncia sobre béns immaterials imposats
en altres lleis nacionals que siguin aplicables, o de I'aplicacié, per part dels 6rgans
nacionals o comunitaris corresponents, de les disposicions establertes als reglaments
comunitaris relatius a I'aplicacié de I'apartat 3 de I'article 101 del Tractat de funcionament
de la Unié Europea a determinades categories d’acords de transferéncia de tecnologia.

Article 83. Llicencies contractuals.

1. Tantla sol-licitud de patent com la patent poden ser objecte de llicéncies en la seva
totalitat o en alguna de les facultats que integren el dret d’exclusiva, per a tot o una part del
territori nacional. Les llicencies poden ser exclusives o no exclusives.

2. Poden ser exercitats els drets conferits per la patent o per la sol-licitud enfront d’'un
llicenciatari que violi algun dels limits de la seva llicéncia establerts en virtut del que
disposa l'apartat anterior.

3. Els titulars de llicencies contractuals no les poden cedir a tercers, ni concedir
subllicéncies, a menys que s’hagi convingut el contrari.

4. Llevat de pacte en contra, el titular d’'una llicéncia contractual té dret a realitzar tots
els actes que integren I'explotacié de la invencié patentada, en totes les seves aplicacions,
a tot el territori nacional i durant tota la durada de la patent.

5. Es presumeix que la llicencia no és exclusiva i que el llicenciador pot concedir
altres llicéncies i explotar per si mateix la invencio.

6. La llicéncia exclusiva impedeix I'atorgament d’altres llicencies i el llicenciador
només pot explotar la invencio si en el contracte s’ha reservat expressament aquest dret.

Article 84. Coneixements tecnics.

1. Llevat de pacte en contra, qui transmeti una sol-licitud de patent o una patent o
concedeixi una llicéncia sobre aquestes, esta obligat a posar a disposicié de I'adquirent o
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del llicenciatari els coneixements técnics que tingui i que siguin necessaris per poder
procedir a una explotacié adequada de la invencio.

2. L’adquirent o llicenciatari a qui es comuniquin coneixements secrets esta obligat a
adoptar les mesures necessaries per evitar-ne la divulgacio.

Article 85. Responsabilitat del transmitent i del llicenciador.

1. Qui transmeti a titol onerds una sol-licitud de patent o una patent ja concedida o
atorgui una llicencia sobre aquestes ha de respondre, llevat de pacte en contra, si
posteriorment es declara que no tenia la titularitat o les facultats necessaries per a la
realitzacio del negoci de qué es tracti. Quan es retiri 0 es denegui la sol-licitud, es revoqui
la patent o se’n declari la nul-litat, s’ha d’aplicar en tot cas el que disposa I'article 104.3, a
menys que s’hagi pactat una responsabilitat major per al transmitent o el llicenciador.

2. Eltransmitent o llicenciador ha de respondre sempre, quan hagi actuat de mala fe.
La mala fe es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, quan no ha donat a
coneixer l'altre contractant, fent-lo constar en el contracte amb mencié individualitzada
d’aquests documents, els informes o resolucions, espanyols o estrangers, de qué disposi
o li consti la seva existéncia, referent a la patentabilitat de la invencié objecte de la
sol-licitud o de la patent.

3. Les accions a qué es refereixen els apartats anteriors prescriuen al cap de sis
mesos, comptats des de la data de la resolucié definitiva o de la senténcia ferma que els
serveixi de fonament. Sén aplicables a aquestes accions les normes del Codi civil sobre
sanejament per eviccio.

Article 86. Responsabilitat enfront de tercers.

1. Qui transmeti una sol-licitud de patent o una patent ja concedida o atorgui una
llicencia sobre aquestes, ha de respondre solidariament amb I'adquirent o amb el
llicenciatari de les indemnitzacions que pertoquin com a consequéncia dels danys i
perjudicis ocasionats a terceres persones per defectes inherents a la invencié objecte de
la sol-licitud o de la patent.

2. La part que efectui el pagament de la indemnitzacié a qué es refereix I'apartat
anterior pot repetir del declarat responsable les quantitats abonades, tret que s’hagi pactat
el contrari, que hagi procedit de mala fe o que, donades les circumstancies del cas i per
raons d’equitat, hagi de ser ell qui suporti en tot o en part la indemnitzacié establerta a
favor dels tercers.

CAPITOL Il

Llicéncies de ple dret

Article 87. Llicencies de ple dret.

Soén llicéncies de ple dret les que resulten d’'un oferiment public de llicéncies
contractuals no exclusives, efectuat pel titular de la patent, d’acord amb el que preveu
aquest capitol.

Article 88. Oferiment de llicencies de ple dret.

1. Si el titular de la patent fa un oferiment de llicéncies de ple dret, i declara per escrit
a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques que esta disposat a autoritzar la utilitzacié de
la invencié a qualsevol interessat, en qualitat de llicenciatari, es redueix a la meitat I'import
de les taxes anuals que meriti la patent després que s’hagi rebut la declaracié. Quan es
produeixi un canvi total de la titularitat de la patent com a conseqiéncia de I'exercici de
I'acci6 judicial prevista a I'article 12, I'oferiment es considera que ha estat retirat en
inscriure’s el nou titular en el Registre de patents. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques
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ha d’inscriure en el Registre de patents els oferiments de llicéncies de ple dret i els ha de
donar la publicitat adequada.

2. Loferiment pot ser retirat en qualsevol moment per mitja d’'una notificacié escrita
adregada a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques sempre que ningl hagi comunicat
encara al titular de la patent la seva intencié d’utilitzar la invencié. La retirada de I'oferiment
és efectiva a partir del moment de la seva notificacio.

3. Limport de la reduccié de taxes que hagi tingut lloc des que es va comunicar
I'oferiment fins a la seva retirada s’ha d’abonar dins del mes segiient a la retirada de
I'oferiment. Es aplicable a aquest cas el que disposa l'article 184.3, i el termini de sis
mesos que s’hi preveu es computa a partir de la terminacié del termini esmentat
anteriorment.

4. No es pot fer I'oferiment de lliceéncies de ple dret quan figuri inscrita en el Registre
de patents una llicéncia exclusiva o quan s’hagi presentat una sol-licitud d’inscripcié d’'una
llicencia d’aquesta classe. Una vegada presentat I'oferiment de llicencies de ple dret, no es
pot admetre cap sol-licitud d’inscripcié d’'una llicéncia exclusiva en el Registre de patents,
llevat que es retiri 0 es consideri retirat I'oferiment.

5. L'acceptacio d’'un oferiment public de llicencies de ple dret legitima qualsevol
persona per utilitzar la invencié en qualitat de llicenciatari no exclusiu.

Article 89. Obtencié de llicencies de ple dret.

1. Qualsevol que vulgui utilitzar la invencio sobre la base de I'oferiment de llicencies
de ple dret ho ha de notificar a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques indicant la
utilitzacié que es fara de la invencié. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de
remetre la notificacié tant al titular de la patent com al sol-licitant.

2. El sol‘licitant de la llicéncia esta legitimat per utilitzar la invencié en la forma
indicada per ell en el termini d’'un mes comptat des de la recepcié de la notificacié que li
hagi remes I'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3. A manca de pacte entre les parts en el termini indicat, I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques, a peticio escrita de qualsevol de les parts i amb 'audiéncia prévia de
totes dues, ha de fixar I'import adequat de la compensacié que hagi de pagar el llicenciatari
o I'ha de modificar si s’han esdevingut o s’han conegut fets que facin que I'import establert
sigui manifestament inadequat. Només es pot demanar que sigui modificada la
compensacio establerta d’aquesta manera quan hagi transcorregut un any des que aquella
es va fixar per ultima vegada. Per tal que la peticié de fixar o modificar la compensacioé es
consideri presentada és necessari que s’hagi abonat la taxa corresponent.

4. Alterme de cada trimestre de I'any natural, el llicenciatari ha d’'informar el titular de
la patent sobre la utilitzacié que hagi fet de la invencié i li ha d’abonar la compensacio
corresponent. Si no compleix les obligacions esmentades, el titular de la patent li pot
atorgar un termini suplementari que sigui raonable perquée les compleixi. Un cop
transcorregut el termini infructuosament, es cancel-la la llicéncia, amb la petici6 justificada
prévia per part del titular de la patent.

TITOL IX

Obligacié d’explotar i llicéncies obligatories

CAPITOL |

Obligacié d’explotar la invenci6 i requisits per a la concessié de llicéncies
obligatories

Article 90. Obligacié d’explotar.

1. El titular de la patent esta obligat a explotar la invencié patentada bé per si mateix
0 per persona autoritzada per ell mitjangant la seva execucié a Espanya o al territori d’'un
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Estat membre de I'Organitzacid6 Mundial del Comerg, de manera que I'explotacié
esmentada sigui suficient per proveir la demanda al mercat espanyol.

2. L'explotacio s’ha d’efectuar dins del termini de quatre anys des de la data de
presentacio de la sol-licitud de patent, o de tres anys des de la data en qué es publiqui la
seva concessio al «Butlleti Oficial de la Propietat Industrialy, i s’aplica automaticament el
termini que expiri més tard.

3. La prova que la invenci6 esta sent explotada de conformitat amb el que disposa
lapartat 1 incumbeix el titular de la patent.

Article 91.  Supdsits de concessio de llicencies obligatories.

Es procedent la concessié de llicéncies obligatories sobre una patent determinada
quan concorri algun dels sup0sits seglents:

a) Falta o insuficiencia d’explotacié de la invencié patentada.

b) Dependéncia entre les patents, o entre patents i drets d’obtencioé vegetal.

c) Necessitat de posar terme a practiques que una decisié administrativa o
jurisdiccional ferma hagi declarat contraries a la legislacié nacional o comunitaria de
defensa de la competéncia.

d) Existencia de motius d’interés public per a la concessio.

e) Fabricacidé de productes farmaceutics destinats a I'exportacié en aplicacio del
Reglament (CE) num. 816/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de
2006, sobre la concessio de llicéncies obligatdries sobre patents relatives a la fabricacié de
productes farmacéutics destinats a I'exportacio a paisos amb problemes de salut publica.

Article 92. Llicencies obligatories per falta o insuficiéncia d’explotacio.

1. Una vegada finalitzat el termini previst a I'article 90 per iniciar I'explotacié de la
invencio patentada, qualsevol persona pot sol-licitar la concessio d’'una llicencia obligatoria
si en el moment de la sol-licitud, i llevat d’excuses legitimes, no s’ha iniciat I'explotacié de
la patent o quan aquesta explotacio, una vegada transcorregut el termini esmentat, hagi
estat interrompuda durant més d’un any.

2. Esconsideren excuses legitimes les dificultats objectives de caracter tecnicolegal,
alienes a la voluntat i a les circumstancies del titular de la patent, que facin impossible
I'explotacié de I'invent o que impedeixin que aquesta explotacié sigui més gran del que és.

Article 93. Llicéncies obligatories per dependéncia.

1. Quan no sigui possible explotar I'invent protegit per una patent sense detriment
dels drets conferits per una patent o per un dret d’obtencié vegetal anterior, el titular de la
patent posterior pot sol-licitar una llicéncia obligatoria, per a I'explotacié de I'objecte de la
patent o de la varietat objecte del dret d’obtencié vegetal anterior, mitjangant el pagament
d’'un canon adequat.

2. Quan no sigui possible explotar un dret d’obtencié vegetal sense detriment dels
drets conferits per una patent anterior, I'obtentor pot sol-licitar una llicéncia obligatoria, per
a I'explotacio de l'invent protegit per la patent, mitjangant el pagament d’'un canon adequat.

3. Siuna patent té per objecte un procediment per obtenir una substancia quimica o
farmaceéutica protegida per una patent en vigor, tant el titular de la patent de procediment
com el de la patent de producte tenen dret a I'obtencié d’una llicéncia obligatoria sobre la
patent de l'altre titular.

4. Els sol-licitants de les llicéncies a qué es refereixen els apartats anteriors han de
demostrar:

a) Que lainvencio o la varietat representa un progrés técnic significatiu d'importancia
economica considerable en relaci6 amb la invencid reivindicada en la patent anterior o
amb la varietat protegida pel dret d’obtencié vegetal anterior.
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b) Que han intentat, sense aconseguir-ho en un termini prudencial, obtenir del titular
de la patent o del dret d’obtencié vegetal anterior una llicéncia contractual en els termes
que preveu l'article 97.1.

5. Quan escaigui la concessié d’una llicéncia obligatoria per dependéncia, també el
titular de la patent o del dret d’obtencié vegetal anterior pot sol-licitar 'atorgament, en
condicions raonables, d’una llicéncia per utilitzar la invencio o la varietat protegida per la
patent o pel dret d’'obtencié vegetal posterior.

6. Les llicéncies obligatories per dependéncia s’atorguen només amb el contingut
necessari per permetre I'explotacio de la invencio protegida per la patent, o de la varietat
protegida pel dret d’obtencié vegetal de qué es tracti, i queden sense efecte en declarar-se
la nul-litat o la caducitat d’algun dels titols entre els quals es doni la dependéncia.

7. La tramitacié i la resolucié de les sol-licituds de llicencies obligatories per
dependéncia per a I'is no exclusiu d’'una invencié patentada es regeixen pel que disposa
la present Llei. La tramitacio i la resolucié de les sol-licituds de llicéncies obligatories per
dependéncia per a I'is de la varietat protegida per un dret d’obtentor es regeixen per la
seva legislacio especifica.

Article 94. Llicencies obligatories per posar remei a practiques anticompetitives.

1. La resolucié administrativa o jurisdiccional ferma que hagi declarat la violacié del
dret de la competéncia per part del titular de la patent ’'ha de comunicar a I’'Oficina
Espanyola de Patents i Marques la Comissié Nacional dels Mercats i la Competéncia o el
jutge o tribunal que I'’hagi emés.

2. Quan la resoluci6 decreti directament la subjeccio de la patent al regim de llicéncies
obligatories, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques I'ha de publicar al «Butlleti Oficial de
la Propietat Industrial» i ha de procedir d’acord amb el que preveuen els articles 98 i 99
d’aquesta Llei.

3. No és necessaria en aquest cas la justificacié de la negociacié prévia entre el
titular de la patent i 'usuari potencial, sol-licitant de la llicéncia obligatoria. La necessitat de
corregir les practiques anticompetitives es pot tenir en compte en determinar el canon de
la llicéncia.

4. Sense perjudici del que preveuen els apartats precedents, quan el Govern
consideri que existeixen raons d’interés public per posar terme a practiques
anticompetitives, la subjeccid de la patent al régim de llicéncies obligatories es pot acordar
per mitja d’un reial decret d’acord amb el que preveu l'article seguent.

Article 95. Llicencies obligatories per motius d’interés public.

1. Per motiu d’interés public, el Govern pot sotmetre, en qualsevol moment, una
sol-licitud de patent o una patent ja atorgada al régim de llicéncies obligatories, i aixi ho ha
de disposar per mitja d’un reial decret.

2. Es considera en tot cas que hi ha motius d’interés public quan:

a) La iniciacié, l'increment o la generalitzacio de I'explotacié de I'invent, o la millora
de les condicions en qué aquesta explotacié es realitza, siguin de primordial importancia
per a la salut publica o per a la defensa nacional.

b) La falta d’explotacié o la insuficiéncia en qualitat o en quantitat de I'explotacio
realitzada impliqui un perjudici greu per al desenvolupament economic o tecnologic del
pais.

c) Les necessitats de proveiment nacional aixi ho exigeixin.

3. Elreial decret a qué es fa referéncia a I'apartat 1 ha de ser acordat a proposta del
Ministeri d’Industria, Energia i Turisme. En els casos en queé la importancia de I'explotacio
de l'invent es relacioni amb la salut publica o0 amb la defensa nacional, la proposta s’ha de
formular conjuntament amb el ministre competent en matéria de sanitat o de defensa,
respectivament.
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4. El reial decret que disposi la subjeccié de la patent al régim de llicéncies
obligatories pot establir directament, en tot o en part, I'abast, les condicions i el canon de
llicencia en els suposits que preveu l'article 97.2, o remetre la fixacié d’aquestes condicions
al procediment oportu davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques previst al capitol
seguent per a la seva concreci6 en la resolucié que concedeixi la llicéncia.

5. Quan la subjeccio al regim de llicencies obligatories per motius d’interés public es
degui a la seva importancia per a la defensa nacional, es pot reservar la possibilitat de
sol-licitar aquestes llicencies a una o diverses empreses determinades.

Article 96. Llicéncies obligatories per a la fabricacié de medicaments destinats a paisos
amb problemes de salut publica.

1. Les sollicituds de llicencies obligatdries presentades en aplicacié del Reglament
(CE) num. 816/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, sobre la
concessio de llicencies obligatories sobre patents relatives a la fabricacié de productes
farmaceéutics destinats a I'exportacié a paisos amb problemes de salut publica, s’han
d’adregar a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en els models normalitzats que
s’estableixin a aquest efecte. Les llicéncies s’han de tramitar de conformitat amb el que
disposa el Reglament (CE) nium. 816/2006 i es regeixen pel que disposa el Reglament
esmentat.

2. Lallicéncia té efecte a partir de la data en quée la resolucié que la concedeixi es
notifiqui al sol-licitant i al titular del dret, i s’aplica la que sigui posterior. La resolucié que
acordi la llicencia ha d’establir el seu canon. La llicencia pot ser revocada per I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques si el llicenciatari no compleix les condicions en virtut de
les quals va ser atorgada d’acord amb el que preveu l'article 16 del Reglament (CE) num.
816/2006 esmentat.

3. Sense perjudici de qualsevol altra consequéncia legalment prevista, tota infraccié
de la prohibicié prevista a l'article 13 del Reglament (CE) num. 816/2006 i a I'article 2 del
Reglament (CE) num. 953/2003 del Consell, de 26 de maig de 2003, destinat a evitar el
desviament comercial cap a la Unié Europea de determinats medicaments essencials, es
considera una infraccié de la patent sobre la qual recau la llicencia.

CAPITOL II

Procediment de concessié de les llicéncies obligatories

Article 97. Justificacio prévia del sol-licitant de la llicéncia.

1. Préviament a la sol-licitud d’una llicéncia obligatoria I'interessat ha de provar que
ha intentat, sense aconseguir-ho en un termini prudencial, obtenir del titular de la patent
una llicéncia contractual en termes i condicions comercials raonables. Per a les llicencies
que preveu l'article 96, i llevat que es donin les circumstancies que preveu l'article 9.2 del
Reglament (CE) num. 816/2006 a qué es refereix I'apartat 1 de I'article precedent, aquest
termini és en tot cas de trenta dies, anteriors a la presentacié de la sol-licitud.

2. El que disposa I'apartat anterior no és aplicable:

a) En els casos d’emergéncia nacional o en altres circumstancies d’'urgéncia extrema.
b) En els casos d’'us public no comercial.
c) En el suposit previst a la lletra c) de I'article 91.

Article 98. Sol-licitud de la llicencia.

1. La sol-licitud de llicéncia obligatoria, adregada a I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques en el model normalitzat que s’estableixi a aquest efecte, s’ha d’'acompanyar de la
prova que acrediti I'intent previ de llicencia contractual, excepte en els casos que preveu
apartat 2 de l'article anterior. La sol-licitud esta subjecta al pagament de la taxa
corresponent.
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2. El sol'licitant, a més de concretar la seva peticid, ha d’exposar les circumstancies
que la justifiquin, aportar les proves de qué disposi en suport de les seves afirmacions, i
acreditar que disposa dels mitjans i les garanties suficients per portar a terme una
explotacio real i efectiva de la invencié patentada d’acord amb la finalitat de la llicéncia.

Article 99. Tramitacio i resolucio.

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de traslladar una copia de la
sol-licitud amb els documents que I'acompanyin al titular de la patent, a fi que contesti en
el termini maxim d’'un mes. La contestacié s’ha d’acompanyar de les proves que justifiquin
les al-legacions fetes. Si el titular de la patent no contesta dins del termini, I'Oficina
esmentada ha de procedir a la concessié de la llicéncia.

2. Quan, valorades les al-legacions i proves presentades, I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques consideri que es donen les circumstancies que justifiquen la concessio
de la llicéncia, ha de convidar les parts per tal que en el termini de dos mesos designin un
mediador comu o, si no, nomeni cada una un expert que, al costat d’un tercer expert
nomenat per |'Oficina esmentada, acordin les condicions d’aquella.

3. Amanca d’acord sobre la designacié de mediador o expert, o sobre les condicions
de la llicencia en el termini de dos mesos addicionals, I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques ha de decidir sobre la concessio de la llicéncia i ha de resoldre en consequiéncia.

4. La resolucio que atorgui la llicencia n’ha de determinar el contingut. En particular
ha de fixar 'ambit de la llicéncia, el canon, la durada, les garanties que hagi de prestar el
llicenciatari, i qualssevol altres clausules que assegurin el compliment per la seva part de
les condicions que justifiquen la concessio de la llicencia.

5. Durant la tramitacié de I'expedient, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot
dur a terme d’ofici les actuacions que siguin pertinents i puguin ser d'utilitat per resoldre
sobre la concessio de la llicéncia. L’Oficina esmentada pot suspendre una sola vegada la
tramitacio a peticid justificada de totes dues parts, en les circumstancies que preveu el
Reglament d’execucié d’aquesta Llei.

6. Laresolucio ha de determinar les despeses que hagi de sufragar cada part, que
son les causades a instancia seva. Les despeses comunes han de ser pagades per meitat.
Es pot imposar el pagament de totes les despeses a una de les parts quan es declari que
ha actuat amb temeritat o mala fe.

7. La interposicié d'un recurs administratiu o jurisdiccional contra la resolucié que
posi terme a I'expedient no suspén I'execucio de I'acte impugnat, pero I'Oficina Espanyola
de Patents i Marques pot autoritzar el llicenciatari, amb la seva peticié fonamentada prévia,
a demorar el comencament de I'explotacié fins que sigui ferma la concessié de la llicéncia.

CAPITOL llI

Régim de les llicéncies obligatories

Article 100. Caracteristiques de les llicencies obligatories.

1. Les llicéncies obligatories no sén exclusives.

2. La llicencia comporta una remuneracié adequada segons les circumstancies
propies de cada cas, tenint en compte la importancia econdmica de la invencid.

3. Si la patent recau sobre tecnologia de semiconductors les llicéncies obligatories
només poden tenir per objecte un Us public no comercial o utilitzar-se per rectificar una
practica declarada anticompetitiva després d’un procediment judicial o administratiu.

4. Les relacions que mantinguin el titular de la patent i el llicenciatari amb motiu de la
concessié d’'una llicencia obligatoria s’han d’atenir a la bona fe. Per al titular de la patent,
I'aplicacié d’aquest principi inclou I'obligacié de posar a disposicié del llicenciatari els
coneixements técnics que tingui i siguin necessaris per poder procedir a una explotacio
comercial adequada de l'invent.
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En cas de violacié d’aquest principi, declarada per senténcia judicial, per part del titular
de la patent, el llicenciatari pot demanar a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques que
redueixi el canon fixat per a la llicencia, en proporcié a la importancia que tingui per a
I'explotacio de l'invent I'obligacié incomplerta. Si en les mateixes condicions es declara
I'actuacio del llicenciatari contraria a la bona fe contractual, el llicenciador pot instar
I'Oficina esmentada a extingir la llicéncia obligatoria.

5. Lallicencia obligatoria compren els certificats complementaris de proteccié que, en
concedir la llicéncia o posteriorment, recaiguin sobre I'objecte de la patent de base inclos
en I'ambit de la llicéncia obligatoria.

6. Mentre no s’oposin al que disposen aquest titol o la normativa comunitaria, son
aplicables a les llicéncies obligatdories les normes establertes per a les llicéncies
contractuals previstes al titol VIII, capitol I, d’aquesta Llei.

Article 101. Cessio, modificacié i cancel-lacié de les llicencies obligatories.

1. Per tal que la cessio d’una llicencia obligatoria sigui valida, és necessari que la
llicencia es transmeti juntament amb I'empresa o part de I'empresa que I'exploti i que la
cessid sigui expressament anotada per I'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Si es
tracta de llicéncies per dependéncia de patents, és necessari, a més, que la llicéncia es
transmeti juntament amb la patent dependent.

2. Esnulla, en tot cas, la concessié de subllicéncies per part del titular d’una llicéncia
obligatoria.

3. Tant el llicenciatari com el titular de la patent poden sol-licitar a I'Oficina Espanyola
de Patents i Marques la modificacié del canon o altres condicions de la llicéncia obligatoria
quan existeixin nous fets que justifiquin el canvi i, en especial, quan el titular de la patent
atorgui, amb posterioritat a la llicencia obligatoria, llicencies contractuals en condicions
injustificadament més favorables a les d’aquella.

4. Si el llicenciatari incompleix greument o reiteradament algunes de les obligacions
que li corresponen en virtut de la llicéncia obligatoria, I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques, amb l'audiéncia prévia de la part afectada, d’ofici o a instancia de part
interessada, pot cancel-lar la llicencia.

TITOL X

Nul-litat, revocaci6 i caducitat de la patent

CAPITOL |
Nul-litat

Article 102. Causes de nul-litat.
1. Es declara la nul-litat de la patent:

a) Quan es justifiqui que no concorre, respecte de I'objecte de la patent, algun dels
requisits de patentabilitat continguts al titol Il d’aquesta Llei.

b) Quan no descrigui la invencié de manera prou clara i completa perqué pugui
executar-la un expert en la matéria.

c) Quan el seu objecte excedeixi el contingut de la sol-licitud de patent tal com va ser
presentada, o en cas que la patent hagi estat concedida com a conseqiiéncia d'una
sol-licitud divisional o com a conseqtiencia d’'una sol-licitud presentada sobre la base del
que disposa I'article 11, quan I'objecte de la patent excedeixi el contingut de la sol-licitud
inicial tal com aquesta va ser presentada.

d) Quan s’hagi ampliat la proteccid conferida per la patent després de la concessio.

e) Quan el titular de la patent no tingui dret a obtenir-la d’acord amb el que disposa
I'article 10.
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2. Siles causes de nul-litat només afecten una part de la patent, aquesta queda
limitada mitjangant la modificacié de la reivindicacié o les reivindicacions afectades i es
declara parcialment nul-la. A aquests efectes, en I'escrit de contestacié a les al-legacions
de nul-litat, el titular de la patent, sense perjudici de poder defensar amb caracter principal
la validesa de les reivindicacions concedides, pot defensar amb caracter subsidiari el joc o
els jocs de reivindicacions que proposi en la contestacié.

Article 103. Exercici de I'accio de nul-litat.

1. Es publica 'accié per impugnar la validesa de la patent. Aixd no obstant, en el cas
previst a 'apartat 1, paragraf e), de I'article precedent, només pot sol-licitar la declaracio
de nul-litat la persona legitimada per obtenir la patent.

2. L’accié de nul-litat es pot exercir durant tota la vida legal de la patent i durant els
cinc anys seguents a la seva caducitat.

3. Laccié s’ha d’adrecar sempre contra qui sigui titular registral de la patent en el
moment de la interposicié de la demanda, i aquesta s’ha de notificar a totes les persones
titulars de drets sobre la patent degudament inscrites en el Registre de patents amb la
finalitat que es puguin personar i intervenir en el procés.

4. En el procediment de nul-litat el titular de la patent en pot limitar 'abast modificant
les reivindicacions. La patent, aixi limitada, serveix de base al procediment.

5. No es pot demandar davant la jurisdiccié civil la nul-litat d’'una patent, invocant la
mateixa causa de nul-litat que hagi estat ja objecte de pronunciament, pel que fa al fons de
la questid, en senténcia dictada en la via contenciosa administrativa, sobre els mateixos
fets invocats com a causa de nul-litat.

Article 104. Efectes de la declaracié de nul-litat.

1. La declaracié de nul-litat implica que la patent no va ser mai valida, i es considera
que ni la patent ni la sol-licitud que la va originar han tingut mai els efectes que preveu el
titol VI d’aquesta Llei, en la mesura en que hagi estat declarada la nul-litat.

2. La nul-litat de la patent determina la dels seus certificats complementaris en la
mesura que afecti el dret sobre el producte protegit per la patent de base que va fonamentar
la concessio d’aquells.

3. Sense perjudici de la indemnitzacié de danys i perjudicis que pertoqui quan el
titular de la patent hagi actuat de mala fe, I'efecte retroactiu de la nul-litat no afecta:

a) Les resolucions sobre infraccio de la patent que hagin adquirit forca de cosa
jutjada i hagin estat executades amb anterioritat a la declaracio de nul-litat.

b) Els contractes conclosos abans de la declaracié de nul-litat, en la mesura que
hagin estat executats amb anterioritat. Aixd no obstant, per raons d’equitat i en la mesura
que ho justifiquin les circumstancies, és possible reclamar la restitucié de sumes pagades
en virtut del contracte.

4. Una vegada ferma, la declaracié de nul-litat de la patent té forga de cosa jutjada
enfront de tots.

5. Lasenténcia que declari la nul-litat, total o parcial, de la patent s’ha de comunicar,
en tot cas, a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques per tal que es procedeixi a
cancel-lar-ne la inscripcié o a modificar el titol inscrit.
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CAPITOL II

Revocacio o limitacié a instancia del titular de la patent

Article 105. Peticié de revocacié o de limitacié.

1. Apeticié del seu titular, la patent la concessio de la qual sigui ferma es pot revocar
o limitar modificant les reivindicacions en qualsevol moment de la seva vida legal, inclos el
periode de vigéncia dels certificats complementaris si s’escau.

2. Lasol'licitud de revocacié o de limitacié adregada a I'Oficina Espanyola de Patents
i Marques s’ha de formular en I'imprés oficial establert a aquest efecte i només es considera
validament formulada després del pagament de la taxa corresponent.

3. No s’admet la revocacio o la limitacié d’'una patent sobre la qual existeixin drets
reals, opcions de compra, embargaments o llicéncies inscrits en el Registre de patents
sense que consti el consentiment dels titulars d’aquests drets. Tampoc no s’admet la
sol-licitud de revocacié o limitacié si figura inscrita en el Registre de patents la presentacié
d’'una demanda judicial que reivindiqui la titularitat de la patent o el reconeixement d’altres
drets patrimonials sobre aquesta mentre no consti el consentiment del demandant.

4. Quan estigui pendent un procediment judicial sobre la validesa de la patent i sense
perjudici del que preveu l'article 120, la peticio de limitacié, adregada a I'Oficina Espanyola
de Patents i Marques, ha de ser autoritzada pel jutge o tribunal que conegui del
procediment.

Article 106. Procediment.

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comprovar la regularitat dels
documents presentats i, si s’escau, ha d’examinar si les reivindicacions modificades
s’ajusten al que disposen els articles 28 i 48.

2. Sila documentacioé presenta defectes o si el nou joc de reivindicacions no limita
I'objecte de la patent, les objeccions s’han de comunicar a l'interessat, amb indicacié dels
motius, per tal que aquest corregeixi els defectes o presenti les seves al-legacions en el
termini establert per reglament. La sol-licitud es denega si els defectes no sén solucionats
dins el termini. Si no hi ha objeccions, o si aquestes s’han superat, es dictamina la
revocacié o la limitacio sol-licitada.

Article 107. Efectes de la revocaci6 o de la limitacio.

1. Els efectes de la revocacié o de la limitacié sén els mateixos que els de la nul-litat
total o parcial. Les reivindicacions modificades determinen retroactivament I'abast de la
proteccid conferida per la patent.

2. Els efectes de la revocacio o de la limitacié sobre resolucions anteriors i els
contractes conclosos amb anterioritat a la resolucié que la declari sén els que preveu
l'article 104.

CAPITOL 1lI
Caducitat

Article 108. Causes de caducitat.
1. Les patents caduquen:

a) Perl'expiracié del termini per al qual hagin estat concedides.

b) Perrenuncia del titular.

c) Per manca de pagament en temps oportd d’'una anualitat i, si s’escau, de la
sobretaxa corresponent.
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d) Sila invencié no és explotada en els dos anys segilients a la concessio de la
primera llicéncia obligatoria.

e) Per incompliment de I'obligacié d’explotar prevista a I'article 90, quan el titular de
la patent no es pugui beneficiar de les disposicions del referit Conveni de Paris per a la
proteccio de la propietat industrial, de 20 de marg de 1883, o de I’Acord sobre els aspectes
dels drets de propietat intel-lectual relacionats amb el comerg, fet a Marraqueix el 15 d’abril
de 1994, i resideixi habitualment o tingui el seu establiment industrial o comercial en un
pais la legislacié del qual admeti I'adopci6é d’'una mesura similar.

2. Sense perjudici de la seva declaracio per part de I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques i la seva publicacio al «Butlleti Oficial de la Propietat Industrial», la caducitat
d’'una patent incorpora 'objecte patentat al domini public des del moment en qué es van
produir els fets o les omissions que hi van donar lloc, excepte en la part en qué aquest
mateix objecte estigui emparat per una altra patent anterior i vigent. Es aplicable a la
caducitat de la patent de base per alguna de les causes previstes als apartats 1.b) a 1.e),
i des del moment en qué aquesta es produeixi, el que disposa I'article 104.2 respecte a la
nul-litat.

3. En els supdsits de manca de pagament d’una anualitat, s’entén que I'omissié que
dona lloc a la caducitat es produeix al comengament de I'any de la vida de la patent per al
qual no hagi estat abonada I'anualitat. No obstant el que preveu I'apartat precedent, la
caducitat no es produeix en aquest cas abans que transcorrin els sis mesos de demora
sense que s’hagi pagat I'anualitat i la sobretaxa corresponent, o, si s’escau, la taxa de
regularitzacié corresponent.

4. En el suposit de I'apartat 1, paragraf d), la caducitat és declarada amb la instruccié
previa per part de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques de I'expedient administratiu
corresponent.

Article 109. Caducitat per falta de pagament en temps oportu d’una anualitat.

1. Quan existeixin embargaments inscrits sobre una patent o una accié reivindicatoria
en curs i el seu titular no hagi pagat en temps oportt una anualitat, la patent esmentada no
caduca fins a l'aixecament de I'embargament o la desestimacié definitiva de I'accié
reivindicatoria. No obstant aix0, el titular de la patent embargada pot evitar la caducitat
abonant les anualitats meritades en el termini de dos mesos comptats des de la data en
qué se li comuniqui la cancel-laci6é de 'embargament.

2. Si, com a consequéncia dels procediments a qué es refereix I'apartat anterior, es
produeix un canvi en la titularitat de la patent, el nou titular pot abonar les anualitats
meritades en el termini de dos mesos a comptar de la data en qué la senténcia sobre
I'acci6 reivindicatoria hagi guanyat fermesa o des que I'autoritat o el tribunal competent
hagin notificat a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques I'adjudicacio definitiva de la
patent embargada.

3. Un cop transcorreguts els terminis previstos als apartats 1 i 2, la patent caduca si
no s’ha efectuat el pagament corresponent.

4. Tampoc caduca una patent per manca de pagament en temps oportu d’una
anualitat quan estigui inscrita en el Registre de patents una hipoteca mobiliaria sobre
aquesta. El titular hipotecari pot efectuar el pagament en nom del seu propietari en el
termini d’'un mes a comptar de la finalitzacié del termini de recarrecs previst a l'article 185.
També poden efectuar el pagament en les mateixes condicions els titulars d’altres drets
inscrits sobre la patent que es puguin veure afectats per la seva caducitat, sense perjudici
del seu dret a repetir enfront del titular de la patent les quantitats abonades.

Quan la hipoteca s’hagi constituit a favor de la hisenda publica el pagament queda
suspés fins a la seva cancel-lacio, sense que es produeixi la caducitat de la patent per
manca de pagament de les anualitats pendents, que han de ser abonades pel titular de la
patent que la va hipotecar o per qui resulti nou propietari després de I'execucio de la
garantia hipotecaria pel procediment administratiu de constrenyiment.
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Article 110. Renduncia.

1. Eltitular pot renunciar a tota la patent o a una o diverses reivindicacions d’aquesta.

2. La renuncia, adregada a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, s’ha de
presentar per escrit i només té efectes enfront de tercers una vegada inscrita en el Registre
de patents.

3. Quan la renuncia sigui parcial, la patent s’ha de mantenir en vigor amb referéncia
a les reivindicacions no compreses en la renuncia, sempre que la rendncia no suposi
I'ampliaci6 de I'objecte de la patent.

4. No s’admet la renincia d’una patent sobre la qual existeixin drets reals, opcions de
compra, embargaments o llicéncies inscrits en el Registre de patents sense que consti el
consentiment dels titulars d’aquests drets. Tampoc no s’admet la renuncia si hi ha en curs
una accié reivindicatoria o de nul-litat sobre la patent i no consta el consentiment del
demandant.

5. La rendncia a la patent s’ha de publicar al «Butlleti Oficial de la Propietat
Industrial». Quan la renuncia sigui parcial s’ha d’editar, amb el pagament previ de la taxa
corresponent, un nou fullet de la patent d’acord amb el que es disposi per reglament.

TiTOL XI

Patents d’interés per a la defensa nacional

Article 111.  Subjecci6 al régim de secret.

1. El contingut de totes les sol-licituds de patents s’ha de mantenir secret fins que
transcorri un mes des de la data de la seva presentacid. Abans que finalitzi, I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques ha de prorrogar aquest termini fins a quatre mesos quan
consideri que la invencié pot ser d’interés per a la defensa nacional, i ha de notificar la
prorroga al sol-licitant i posar immediatament a disposicié del Ministeri de Defensa una
copia de la sol-licitud de la patent presentada.

2. Als efectes esmentats s’ha d’establir la coordinacié necessaria entre el Ministeri de
Defensa i I'Oficina Espanyola de Patents i Marques per determinar quan una invencio pot
ser d’interés per a la defensa nacional. El Ministeri de Defensa pot conéixer sota régim de
secret totes les sol-licituds presentades.

3. Quan l'interés de la defensa nacional aixi ho exigeixi, el Ministeri de Defensa ha de
requerir a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques que, abans que finalitzi el termini
establert a I'apartat 1, decreti la tramitaci6é secreta i faci la notificacié corresponent al
sol-licitant.

4. Mentre la sollicitud de patent o la patent estiguin sotmeses al réegim de secret, el
sol-licitant o el titular s’han d’abstenir de qualsevol actuacié que pugui permetre el
coneixement de la invencié per part de persones no autoritzades. El Ministeri de Defensa,
a peticio del titular, pot autoritzar actes encaminats a I'explotacio total o parcial de I'objecte
de la sol‘licitud o de la patent, i ha d’assenyalar les condicions a qué estaran sotmesos
aquests actes.

5. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb l'informe favorable previ del
Ministeri de Defensa, pot aixecar el secret imposat sobre una sol-licitud o sobre una patent
determinada.

6. Aquelles sol-licituds de patent o patents que han estat declarades secretes en un
pais pertanyent al Tractat de I'Atlantic Nord i que, reivindicant el dret de prioritat, es
presentin a Espanya, s’han de mantenir en réegim de secret mentre no s’hagi aixecat el
régim esmentat al pais que el va declarar. Aquestes sol-licituds no es poden retirar sense
el permis exprés de I'autoritat que va declarar el secret.




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al num. 177 Dissabte 25 de juliol de 2015

Article 112. Tramitacio.

1. Les sollicituds de patent subjectes a regim de secret segueixen un tramit similar a
les no secretes, excepte pel que fa a la divulgacio i publicacio en qué s’informi dels tramits
en tot cas al Ministeri de Defensa i al titular de la sol-licitud o al seu representant.

2. Mentre es mantingui el régim de secret els terminis que es computen per al
sol-licitant a partir de la publicacié de l'informe sobre I'estat de la técnica comencen a
cérrer des que I'Oficina Espanyola de Patents i Marques li comuniqui la possibilitat de fer
les actuacions subjectes als terminis esmentats.

3. Eltermini per formular oposicié a la concessio de la patent no s’obre fins que, una
vegada aixecat el régim de secret, es publiqui la concessid al «Butlleti Oficial de la
Propietat Industrial».

Article 113. Manteniment del regim de secret.

La patent la concessio de la qual s’ha tramitat en secret s’ha d’inscriure en un registre
secret de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i s’ha de mantenir en aquest mateix
régim durant un any a partir de la data de la seva concessié. La prolongacié d’aquest
termini s’ha de renovar anualment, i s’ha de fer la notificacié corresponent al titular de la
patent.

Article 114. Anualitats i compensacio.

1. Les patents secretes no estan subjectes al pagament d’anualitats.

2. Eltitular de la patent pot reclamar a I'Estat una compensacio pel temps en que es
va mantenir secreta. Aquesta compensacidé, que pot ser reclamada per cada any
transcorregut, ha de ser acordada entre les parts. Si no s’arriba a un acord, la compensacio
s’ha de fixar judicialment, tenint en compte la importancia de la invencié i el benefici que el
titular hagi pogut obtenir de la lliure explotacié.

3. Si la invencié objecte de la patent secreta ha estat divulgada per culpa o
negligéncia del seu titular, aquest perd el dret a la compensacid, sense perjudici de la
responsabilitat penal que escaigui.

Article 115.  Sol‘licituds a I'estranger.

1. Als efectes del que disposen els articles anteriors, quan es tracti d’invencions fetes
a Espanya i no es reivindiqui la prioritat d’'un diposit anterior a Espanya, no es pot sol-licitar
una patent en cap pais estranger abans que hagin transcorregut els terminis que preveu
larticle 111.1, llevat que s’hagi fet amb l'autoritzacié expressa de I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques. Aquesta autoritzacié no es pot concedir per a les invencions que
interessin a la defensa nacional llevat que el Ministeri de Defensa ho autoritzi expressament.

2. La peticié d’autoritzacié s’ha de formalitzar, d’acord amb el que es disposi per
reglament, presentant a I'Oficina Espanyola de Patents la sol-licitud amb els documents
necessaris per tal que I'Oficina efectui 'examen previst a I'article 111.1 en condicions de
secret. L’'Oficina pot requerir la presentacié d’'una traducci6 si és necessari.

En cas que la invencioé no sigui d’interés per a la defensa nacional, i la seva presentacio
fora d’Espanya no contravingui el que preveuen convenis internacionals en matéria de
defensa subscrits per Espanya, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques ho ha de
comunicar al sol-licitant en un termini maxim d’'un mes, i 'ha d’autoritzar a presentar-la com
a primera sol-licitud a I'estranger. L’autoritzacié s’entén concedida si, un cop transcorregut
aquest termini, I'Oficina no s’ha pronunciat sobre aixo.

3. Quan el sol-licitant tingui el seu domicili, seu social o residéncia habitual a Espanya
es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que la invenci6 es va fer en territori
espanyol.
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TITOL XlI

Jurisdiccié i normes processals

CAPITOL |

Disposicions generals

Article 116. Jurisdiccio.

El coneixement de tots els litigis que se suscitin com a conseqiieéncia de I'exercici
d’accions de qualsevol classe i naturalesa, derivades de I'aplicacié dels preceptes
d’aquesta Llei, correspon en funcié de la seva delimitaci6 competencial a I'ordre
jurisdiccional civil, penal o contencidés administratiu.

Article 117. Legitimaci6 per a I'exercici de les accions.

1. Estan legitimats per exercir les accions a qué es refereix I'article 2.3 d’aquesta Llei,
a més dels titulars dels drets inscrits al Registre de patents, els qui acreditin haver sol-licitat
degudament la inscripcio al registre esmentat de I'acte o negoci del qual porti causa el dret
que es pretengui fer valer, sempre que la inscripcio s’arribi a concedir.

2. Excepte si hi ha un pacte en contra, el titular d’'una llicéncia exclusiva pot exercir
en el seu propi nom totes les accions que aquesta Llei reconeix al titular de la patent
enfront dels tercers que infringeixin el seu dret, perd no les pot exercir el concessionari
d’una llicéncia no exclusiva.

3. El llicenciatari que, d’acord amb el que disposa I'apartat anterior, no estigui
legitimat per exercir les accions per infraccio de la patent, pot requerir fefaentment el titular
d’aquesta perqué entauli 'accié judicial corresponent. Si el titular s’hi nega o no exerceix
I'accié oportuna dins d’un termini de tres mesos, el llicenciatari la pot entaular en el seu
propi nom, amb acompanyament del requeriment efectuat. Abans que transcorri el termini
esmentat, el llicenciatari pot demanar al jutge 'adopcié de mesures cautelars urgents quan
justifiqui la necessitat d’aquestes per evitar un dany important, amb presentaci6é del
requeriment referit.

4. Elllicenciatari que exerceixi una acci6 en virtut del que disposa algun dels apartats
anteriors ho ha de notificar fefaentment al titular de la patent, el qual pot personar-se i
intervenir en el procediment, ja sigui com a part en aquest o com a coadjuvant.

Article 118. Competéncia.

1. Els litigis civils que puguin sorgir a 'empara d’aquesta Llei s’han de resoldre en el
judici que correspongui de conformitat amb la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament
civil.

2. Es competent objectivament el jutge mercantil de la ciutat seu del Tribunal Superior
de Justicia de les comunitats autonomes en que el Consell General del Poder Judicial hagi
acordat atribuir en exclusiva el coneixement dels afers de patents.

3. En particular, és territorialment competent el jutge mercantil especialitzat a qué es
refereix I'apartat anterior corresponent al domicili del demandat o, si no n’hi ha, del lloc de
residéncia del representant autoritzat a Espanya per actuar en nom del titular, si a la
comunitat autdbnoma del seu domicili hi ha jutjats mercantils especialitzats en afers de
patents de conformitat amb 'apartat 2.

A manca d’aquest, a eleccié de I'actor, és competent qualsevol jutge mercantil a qui
correspongui el coneixement d’afers de patents de conformitat amb I'apartat 2.

4. En cas d’accions per violacié del dret de patent també és competent, a eleccio del
demandant, el mateix jutjat a que es refereix I'apartat anterior de la comunitat autdnoma on
s’hagi comes la infraccid o se n’hagin produit els efectes, sempre que aquesta comunitat
autonoma disposi de jutjats mercantils especialitzats en afers de patents de conformitat
amb l'apartat 2.




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al num. 177 Dissabte 25 de juliol de 2015

A manca d’aquest, a eleccié de I'actor, és competent qualsevol jutge mercantil a qui
correspongui el coneixement d’afers de patents de conformitat amb I'apartat 2.

Article 119.  Terminis en litigis en materia de patents.

1. Eldemandat per qualsevol accié civil regulada en aquesta Llei disposa d’un termini
de dos mesos per contestar a la demanda i, si s’escau, formular una reconvencio.

El mateix termini regeix per contestar a la reconvencio, aixi com per contestar a la
limitacié de la patent sol-licitada pel titular d’aquesta a conseqiiéncia de la impugnacié de
la validesa del titol efectuada per via de reconvencié o d’excepcié pel demandat.

2. La previsid que conté l'article 337 de la Llei d’enjudiciament civil no és operativa,
llevat que la demandada justifiqui complidament la impossibilitat d’aportar lI'informe o
informes de qué es vulgui valdre en contestar a la demanda o, si s’escau, a la reconvencio.

Article 120. Nul-litat de la patent de I'actor.

1. La persona enfront de la qual s’exerceixi una accio per violacié dels drets derivats
d’'una patent pot al-legar, en tota classe de procediments, per via de reconvencio o per via
d’excepcio, la nul-litat total o parcial de la patent de I'actor, de conformitat amb les normes
del dret processal comu. A aquests efectes, s’ha de tenir en compte el que disposa
I'article 103.

2. Sila nul-litat es planteja mitjangant una excepcio, el titular de la patent disposa de
8 dies, des de la recepcid de la contestacio a la demanda, per sol-licitar del jutge o Tribunal
que I'excepcio6 sigui tractada com a reconvencio.

3. Encas que el titular de la patent, amb caracter principal o subsidiari, opti per limitar
la patent modificant les seves reivindicacions, ha d’aportar el nou joc o jocs de
reivindicacions i la seva justificacio en el tramit de contestacié a la demanda de nul-litat, de
contestacio a la reconvencio o de contestacié a I'excepcid de nul-litat. El titular de la patent
que hagi exercit accio per infraccié d’aquesta, en el mateix tramit de contestacié a la
impugnacié de la seva patent, ha de raonar, i si s’escau provar, de quina manera les
limitacions proposades afecten I'accié d’infraccié exercida davant el demandat.

4. Sense perjudici del que estableix I'apartat anterior, quan per circumstancies
sobrevingudes la patent sigui modificada fora del procés, el titular d’aquesta pot sol-licitar
que la patent modificada aixi serveixi de base al procés. En aquests casos, el jutge o
Tribunal ha de concedir tramit d’al-legacions a les altres parts del procés.

5. Eljutge o Tribunal ha de donar trasllat de la sol-licitud de limitaci6 a l'instant de la
nul-litat en torn d’al-legacions, perqué mantingui o modifiqui les seves pretensions, a la
vista de la limitacié proposada. El comput del termini de dos mesos que preveu l'article
119.1 s’inicia des del moment de la recepcid de la sol-licitud de limitacié de la patent
presentada per I'actor.

6. Una vegada presentada la sol-licitud de limitacié amb caracter principal o
subsidiari, el jutge o Tribunal ha de lliurar ofici a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques
per a la seva inscripcié com a anotacio preventiva. La resolucié ferma que resolgui sobre
la limitacié de la patent s’ha de notificar d’ofici a I'Oficina esmentada per a la seva anotacio
registral i, si s’escau, modificacio de la patent.

7. Enels processos en queé s’exerceixin accions per les quals es qlestioni la validesa
d’una patent, el jutge o Tribunal pot acordar, d’acord amb el que preveu la Llei
d’enjudiciament civil i amb pagament previ de la taxa corresponent quan se sol-liciti a
instancia de part, I'emissié d’un informe pericial de I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques perqué dictamini per escrit sobre les qliestions concretes en qué els informes
pericials aportats per les parts siguin contradictoris. L'autor de I'informe pot ser cridat a
declarar sobre el contingut de I'informe quan sigui requerit per a aixo pel jutge o Tribunal
que conegui de I'afer. En cap cas s’ha d’entendre que aquesta disposicié limita la
discrecionalitat del jutge o Tribunal per sol-licitar aquest dictamen al centre o la institucio
que consideri més convenient segons les circumstancies del cas.
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Article 121.  Acci6 negatoria.

1. Qualsevol interessat pot exercir una accié contra el titular d’'una patent, perque el
jutge competent declari que una actuacié determinada no constitueixi una infraccio
d’aquesta patent.

2. Llinteressat, amb caracter previ a la presentacié de la demanda, ha de requerir
fefaentment al titular de la patent perqué es pronuncii sobre I'oposabilitat entre aquesta i
I'explotacio industrial que el requeridor porti a terme en territori espanyol o enfront dels
preparatius seriosos i efectius que dugui a terme a aquests efectes. Transcorregut un mes
des de la data del requeriment sense que el titular de la patent s’hagi pronunciat o quan el
requeridor no estigui conforme amb la resposta, pot exercir 'accié que preveu I'apartat
anterior.

3. No pot exercir 'accié esmentada a I'apartat 1 qui hagi estat demandat per la
infracci6 de la patent de qué es tracti.

4. Si el demandant prova que I'actuacié a que es refereix la seva demanda no
constitueix una infraccio de la patent, el jutge ha de fer la declaracioé requerida.

5. La demanda s’ha de notificar a totes les persones titulars de drets sobre la patent
inscrits degudament al Registre de patents, amb la finalitat que puguin personar-se i
intervenir en el procés. Aixd0 no obstant, no es poden personar en les actuacions els
llicenciataris contractuals quan aixi ho disposi el seu contracte de llicéncia.

6. L’accio a que es refereix aquest article es pot exercir juntament amb I'accié perqué
es declari la nul-litat de la patent.

Article 122. Tractament de la informacié confidencial.

Quan per aclarir els fets objecte dels procediments judicials a qué es refereix aquest
capitol, ja sigui a través de la practica de diligéncies preliminars o de mesures per a
'assegurament de la prova, calgui sol-licitar informacié que segons el parer del jutge o
Tribunal sigui de caracter confidencial, I'dérgan jurisdiccional ha d’adoptar la decisié
d’obtenir-la o requerir-la i ha de disposar, a peticid de les parts, les mesures i actuacions
necessaries per garantir la confidencialitat de la informacié requerida i el dret a la tutela
judicial efectiva de la part processal que demani la informacié.

CAPITOL I

Diligéncies de comprovacioé de fets

Article 123. Peticio de les diligéncies.

1. La persona legitimada per exercir les accions derivades de la patent pot demanar
al jutge que amb caracter urgent acordi la practica de diligéncies per comprovar fets que
poden constituir una violacié del dret exclusiu atorgat per la patent, sense perjudici de les
que es puguin sol-licitar a 'empara de l'article 256.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’enjudiciament civil.

2. Abans de resoldre sobre la peticié formulada, el jutge pot requerir els informes i
ordenar les investigacions que consideri oportunes.

3. Només es pot acordar la practica de les diligéncies quan, ateses les circumstancies
del cas, sigui presumible la infraccié de la patent i no sigui possible comprovar-ne la realitat
sense recorrer a les diligéncies sol-licitades.

4. En acordar, si s’escau, la practica de les diligéncies sol-licitades, el jutge, d’acord
amb el que preveu la Llei d’enjudiciament civil, ha de fixar la caucié que ha de prestar el
peticionari per respondre dels danys i perjudicis que eventualment es puguin ocasionar.

5. Si el jutge no considera prou fonamentada la pretensio, 'ha de denegar per mitja
d’'una interlocutoria que ha de ser apel-lable en tots dos efectes.
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Article 124. Practica de les diligencies.

1. Sense que es produeixi en cap cas una notificacio prévia de la seva practica a qui
I'hagi de suportar, en la diligéncia de comprovacié el jutge, amb intervenci6 del perit o
périts que hagi designat a aquest efecte, i una vegada oides les manifestacions de la
persona amb qui s’entengui la diligéncia, ha de determinar si a la vista de 'examen
practicat es pot estar portant a terme la infracci6 al-legada de la patent. Quan la invencié
no es fabriqui o s’executi a Espanya, I'examen i la comprovacié s’han de referir als
productes importats i/o comercialitzats objecte de la diligéncia.

2. Quan el jutge consideri que a la vista de I'examen practicat no és presumible que
s’estigui portant a terme la infraccio de la patent, ha de donar per acabada la diligéncia, ha
d’ordenar que es formi una pega separada en la qual s’incloguin les actuacions, que s’ha
de mantenir secreta, i ha de disposar que el secretari judicial notifiqui al peticionari que no
escau donar-li a conéixer el resultat de les diligencies efectuades.

3. Enels altres casos, el jutge, amb intervencié del périt o périts designats a I'efecte,
ha d’efectuar una descripcié detallada de les maquines, dispositius, productes,
procediments, instal-lacions o actuacions mitjancant la utilitzacié dels quals es porti
presumiblement a terme la infraccié al-legada.

4. Eljutge s’ha de cuidar en tot cas que la diligéncia de comprovacié no serveixi com
a mitja per violar secrets industrials o per dur a terme actes que constitueixin competéncia
deslleial.

5. Contra la decisi6 del jutge sobre el resultat de la diligéncia practicada no es pot
presentar cap recurs.

Article 125. Certificacions i copies de les diligencies.

1. De les diligéncies de comprovacioé efectuades no es poden expedir certificacions
ni copies que no siguin la destinada a la part afectada i la necessaria perqué el sol-licitant
d’aquestes inicii I'accié judicial corresponent. El sol-licitant només pot utilitzar aquesta
documentacio per plantejar 'accié esmentada, amb prohibicié de divulgar-la o comunicar-la
a tercers.

2. Sien el termini de 30 dies habils a partir de la data del lliurament al sol-licitant de
la certificacio de les diligéncies no s’ha presentat la demanda corresponent que exerceix
I'accio judicial, aquelles queden sense efecte i no es poden utilitzar en cap altra accio
judicial.

Article 126. Compensacio6 de la part afectada.

La part afectada per les diligeéncies de comprovacié pot reclamar en tot cas, de qui
I'hagi sol-licitat, el fiangcament de les despeses i danys que se li hagin ocasionat, inclos el
lucre cessant. El pagament només s’ha d’efectuar si no s’exerceix I'accié principal o si es

rebutja, tot aixd sense perjudici de la responsabilitat general per danys i perjudicis en quée
pugui haver incorregut el sol-licitant de les mesures en els casos en qué pertoqui.

CAPITOL I

Mesures cautelars

Article 127. Peticié6 de mesures cautelars.

Qui exerceixi o hagi d’exercir una accié de les que preveu la present Llei pot sol-licitar
de I'dérgan judicial que hagi d’entendre d’aquesta que adopti mesures cautelars tendents a
assegurar l'eficacia de les accions esmentades, de conformitat amb el que preveuen
aquesta Llei i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
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Article 128. Possibles mesures cautelars.

1. Es poden adoptar com a mesures cautelars contra el presumpte infractor les que
assegurin degudament la completa efectivitat de I'eventual decisié que en el seu moment
es dictamini, i en especial les seglents:

a) La cessacio dels actes que puguin infringir el dret del peticionari o la seva
prohibicié, quan hi hagi indicis racionals per suposar la imminéncia d’aquests actes.

b) La retencio i el diposit de les mercaderies presumptament infractores del dret del
titular de la patent i dels mitjans exclusivament destinats a aquesta produccié o a la
realitzacio del procediment patentat.

c) Elfiangament de I'eventual indemnitzacio de danys i perjudicis.

d) Les anotacions registrals que escaiguin.

2. Les mesures cautelars que preveu l'apartat 1 també es poden sol-licitar, quan
siguin apropiades, contra els intermediaris als serveis dels quals recorri un tercer per
infringir drets de patent, encara que els actes d’aquests intermediaris no constitueixin en si
mateixos una infraccio, sense perjudici del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de
serveis de la societat de la informacio i de comerg electronic. Aquestes mesures han de ser
objectives, proporcionades i no discriminatories.

3. No escau l'adopcié de mesures cautelars quan resulti que el demandat esta
emparat per un dret fundat en una utilitzacié anterior segons I'article 63.

Article 129. Fiances.

1. En acordar, si s’'escau, les mesures cautelars sol-licitades, el jutge ha de fixar la
caucié que ha de prestar el peticionari per respondre dels danys i perjudicis que
eventualment es puguin ocasionar. Si aquest no presta la caucié en el termini a 'efecte
assenyalat pel jutge, que en cap cas no ha de ser inferior a 5 dies habils, s’entén que
renuncia a les mesures.

2. Encas que les mesures sol-licitades impliquin restriccions per a I'activitat industrial
o comercial del demandat, el jutge pot assenyalar en el moment d’acordar-les, I'import de
la fianga mitjangant la prestacié de la qual aquest demandat pot substituir en qualsevol
moment I'efectivitat d’aquestes mesures restrictives acordades.

3. Entot cas, les fiances que amb caracter principal o substitutori es decretin per al
demandat, s’han de fixar sempre en un tant per periode de temps que transcorri, quan
aquestes derivin d’uns actes d’explotacié industrial o comercial que puguin tenir continuitat
indefinida.

4. Lafianca pot consistir en un aval bancari. No s’admeten les fiances personals.

5. Per fixar 'import de les fiances el jutge ha d’escoltar totes dues parts durant la
tramitacié de les mesures, sense perjudici de l'aplicacié de I'article 733.2 de la Llei
d’enjudiciament civil.

Article 130. Mesures cautelars en cas d’apel-lacio.

1. Si la senténcia de primera instancia dictada en el procediment civil de fons
estableix pronunciaments condemnatoris per a alguna de les parts i és objecte d’apel-lacié,
s’ha de comunicar el recurs a la part apel-lada perqué aquesta pugui exigir del jutge, dins
del termini de 3 dies, I'adopci6é de les corresponents mesures cautelars o la prestacié de
'oportuna fianga substitutoria, tendents a I'assegurament de I'efectivitat de la decisié
dictaminada, sempre que aquestes mesures no s’hagin adoptat préviament o siguin
insuficients.

2. El jutge d’instancia manté la competéncia per tramitar i resoldre alld pertinent
sobre aquest incident d’assegurament, independentment de I'admissié de 'apel-lacio i
I'elevacié de les actuacions principals al tribunal al qual correspongui coneixer dels
recursos d’apel-laci6.




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al num. 177 Dissabte 25 de juliol de 2015

Article 131. Aixecament de les mesures cautelars.

1. En el cas que es formuli la petici6 de mesures cautelars abans d’exercir I'accio
principal, queden sense efecte en la seva totalitat si la demanda no es presenta en el
termini que preveu l'article 730.2 de la Llei 1/2002, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

2. Les mesures cautelars que si s’escau s’hagin acordat queden sempre sense
efecte si la senténcia dictada en primera instancia no és favorable a les peticions que per
assegurar-ne l'efectivitat es van sol-licitar aquelles mesures, o si es revoca la senténcia de
primera instancia, en el suposit que aquesta hagi estat favorable a aquestes peticions. En
tot cas és aplicable el que preveu l'article 744 d’aquesta Llei d’enjudiciament civil.

3. El secretari judicial ha de procedir a tornar les garanties al sol-licitant de les
mesures cautelars transcorreguts dos mesos des que es van aixecar, sense perjudici del
termini a qué tingui dret el perjudicat per les mesures cautelars per sol-licitar la
indemnitzacié per danys i perjudicis que aquestes li hagin ocasionat.

4. La indemnitzacié s’ha de determinar de conformitat amb el que estableix I'article
712 i concordants de la Llei d’enjudiciament civil, i si la fianga no és suficient per fer front a
tots els perjudicis ocasionats, s’ha de seguir la via de constrenyiment contra el responsable.

Article 132.  Escrits preventius.

1. La persona que prevegi la interposicié d’una sol-licitud de mesures cautelars sense
audiéncia prévia en contra seva, pot compareixer en forma legal davant I'dérgan o els
organs judicials que consideri competents per conéixer aquestes possibles mesures i
justificar la seva posicié mitjangant un escrit preventiu.

El jutge o tribunal ha d’acordar la formacié d’'un procediment de mesures cautelars que
ha de notificar al titular de la patent i, si en el termini de tres mesos les mesures cautelars
son presentades, aquell pot donar al procediment el curs que preveuen els articles 733.1 i
734.3 de la Llei d’enjudiciament civil, sense que aixd sigui obstacle a la possibilitat
d’acordar-les sense cap més tramit mitjangant interlocutoria en els termes i terminis de
larticle 733.2 d’aquesta Llei.

2. Eltitular que consideri que el jutge o tribunal davant el qual es va presentar I'escrit
preventiu no és el competent, pot presentar la seva sol-licitud de mesures cautelars davant
aquell que entén realment competent, i ha de fer constar en la seva sol-licitud I'existéncia
de 'escrit preventiu i I'érgan judicial davant el qual aquest s’ha presentat.

CAPITOL IV

Solucié extrajudicial de controvérsies

Article 133. Conciliacié en materia d’invencions d’empleats.

Abans d’iniciar accions judicials basades en I'aplicacié de les normes del titol IV
d’aquesta Llei relatiu a les invencions realitzades en el marc d’una relacié d’ocupacio o de
serveis la questio litigiosa es pot sotmetre, si les parts aixi ho acorden, a un acte de
conciliacié davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 134. Comissié de conciliacié.

1. Per a la conciliaci6 s’ha de constituir, d’acord amb el que es disposi
reglamentariament, una comissio presidida per un expert de I'Oficina Espanyola de Patents
i Marques designat pel seu director i dos més escollits respectivament per cadascuna de
les parts en conflicte, o quan l'inventor sigui una persona al servei de qualsevol de les
administracions publiques, i pel que fa al representant d’aquestes, en la forma que
reglamentariament s’estableixi dins el marc de la legislacié laboral o estatutaria aplicable
a la relacio d’ocupacio.

2. Quan es tracti d’'invencions realitzades pel personal al qual es refereix I'apartat 1
de l'article 21, el membre de la comissié que representi la universitat o 'organisme o centre
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d’investigacio es designa en la forma que disposin els estatuts o altra normativa interna de
la universitat o la normativa reguladora de I'organisme o centre d’investigacié. Si no n’hi ha
la seva designacio correspon, en el suposit de les universitats al Consell de Govern i, en
el cas dels organismes o centres d’investigacio, al seu maxim érgan de govern.

Article 135. Proposta d’acord i conformitat.

1. La comissi6 ha de dictar una proposta d’acord en un termini maxim de dos mesos
des que es va sol‘licitar la conciliacio, i les parts han de manifestar en el termini maxim de
15 dies si estan o no conformes amb aquesta proposta. En cas que no sigui possible
constituir la comissié de conciliacié per incompareixenca d’alguna de les parts, o alguna no
accepti la proposta d’acord dins els terminis respectius, es déna per conclos el procediment.
L'acceptacié ha de ser expressa. En cas de silenci s’entén que no existeix conformitat.

2. Si hi ha conformitat, el director de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha
d’emetre una certificacié de I'acord segons la proposta acceptada per les parts. Als efectes
que preveu l'article 517, apartat 2.9.°, de la Llei d’enjudiciament civil, la certificacio del
director de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques de 'acord, segons la proposta
acceptada per les parts, comporta execucio.

3. L’execucié de l'acord es porta a terme d’acord amb el que estableix la Llei
d’enjudiciament civil per a I'execucié de senténcies i convenis judicialment aprovats.

Article 136. Arbitratge i mediacio.

1. Els interessats poden recoérrer a la mediacié o sotmetre a arbitratge les questions
litigioses sorgides entre ells amb motiu de I'exercici dels drets reconeguts en aquesta Llei,
en aquelles matéries no excloses de la lliure disposicié de les parts d’acord amb el dret.

2. No son de lliure disposicio, i queden excloses de la mediacié o l'arbitratge, les
questions relatives als procediments de concessid, oposicid o recursos referents als titols
que regula aquesta Llei, quan I'objecte de la controvérsia sigui el compliment dels requisits
exigits per a la seva concessid, el seu manteniment o la seva validesa.

3. Ellaude arbitral ferm produeix efectes de cosa jutjada d’acord amb el que estableix
l'article 43 de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, que és aplicable en tot el
que no preveu aquest article, i 'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de procedir a
fer les actuacions necessaries per a la seva execucio.

4. L’acord de mediacid subscrit pel mediador i les parts, una vegada que elevat a
escriptura publica o homologat pel jutge es constitueixi com a titol executiu d’acord amb el
que disposa la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediacio6 en afers civils i mercantils, s’ha de
comunicar a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques per executar-lo.

5. S’han de comunicar a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques la presentacié dels
recursos que s'interposin davant el laude arbitral o I'exercici d’'una accié de nul-litat contra
alld convingut en 'acord de mediacié. Una vegada fermes les resolucions corresponents
s’han de comunicar fefaentment a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques als efectes
que preveu l'apartat anterior.

TiTOL Xl
Models d’utilitat

CAPITOL |
Objecte i requisits de proteccié
Article 137. Invencions que poden ser protegides com a models d’utilitat.

1. Es poden protegir com a models d’utilitat, d’acord amb el que disposa aquest titol,
les invencions industrialment aplicables que siguin noves i impliquin activitat inventiva, i
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que consisteixen a donar a un objecte o producte una configuracio, estructura o composicio
de la qual resulti algun avantatge practicament apreciable per al seu Us o fabricacio.

2. No poden ser protegides com a models d’utilitat a més de les matéries i invencions
excloses de patentabilitat en aplicacié dels articles 4 i 5 d’aquesta Llei, les invencions de
procediment, les que recaiguin sobre matéria bioldgica i les substancies i composicions
farmacéutiques.

Article 138. Dret a la proteccio.

El dret a la proteccié de models d'utilitat pertany a I'inventor o al seu drethavent i és
transmissible per tots els mitjans que el dret reconeix.

Article 139. Estat de la tecnica.

1. Lestat de la técnica amb referéncia al qual s’ha de jutjar la novetat i I'activitat
inventiva de les invencions protegibles com a models d’utilitat és el mateix que el que
estableix I'article 6.2 per a les patents d’invenci6.

2. S’entén igualment compres en I'estat de la técnica el contingut de les sol-licituds
anteriors a qué es refereix I'article 6.3.

Article 140. Activitat inventiva.

1. Per a la seva proteccié com a model d’utilitat, es considera que una invencio
implica una activitat inventiva si no resulta de I'estat de la técnica d’'una manera molt
evident per a un expert en la matéria.

2. Sil'estat de la técnica comprén documents dels esmentats a I'article 139.2 no
s’han de tenir en compte per decidir sobre I'existéncia de I'activitat inventiva.

CAPITOL II

Sol-licitud i procediment de concessié

Article 141. Presentaci6 i contingut de la sol-licitud.

1. Per obtenir un model d’utilitat, s’ha de presentar una sol-licitud dirigida a I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques indicativa que aquesta és la modalitat que se sol-licita,
amb la documentacié a qué fa referéncia I'article 23.1. No cal que inclogui un resum de la
invencio. La sol-licitud esta subjecta al pagament de la taxa corresponent.

2. Ladata de presentacié de la sol-licitud és la del moment en qué I'érgan competent,
segons el que preveu l'article 22, rebi la documentacioé que contingui almenys els elements
segulents:

a) Laindicacio que se sol-licita un model d'utilitat.

b) Les informacions que permetin identificar el sol-licitant o contactar-hi.

¢) Una descripcio de la invencid per a la qual se sol-licita el model d’utilitat, encara
que no compleixin els requisits formals que estableix la Llei, o la remissié a una sol-licitud
presentada amb anterioritat.

La remissio a una sol-licitud anterior ha d’indicar el seu numero, la data de presentacio
i 'oficina en qué s’ha presentat. A la referéncia s’hi ha de fer constar que aquesta
substitueix la descripcio o, si s’escau, els dibuixos.

En el termini que preveu el Reglament d’execucid, s’ha de presentar una copia
certificada de la sol-licitud anterior, acompanyada si s’escau de la traduccié corresponent
al castella.

3. Ladata de presentaci6 de les sol-licituds presentades en una oficina de correus és
la que preveu l'article 24.4.
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Article 142. Assignacié de data de presentaci6 i examen d’ofici.

1. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comprovar si la sol-licitud compleix
els requisits per obtenir una data de presentacio i si s’ha pagat la taxa corresponent. Es
aplicable el que disposa I'article 33.2 per a les patents d’invencié.

2. Sino s’ha abonat la taxa amb la sol-licitud, o no se n’ha abonat la totalitat, s’ha de
notificar aquesta circumstancia al sol-licitant perqué efectui o completi el pagament en el
termini establert reglamentariament. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
efectuat o completat el pagament, es considera que s’ha desistit en la sol-licitud.

3. Una vegada admesa a tramit la sol-licitud, I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques ha de verificar:

a) Siel seu objecte és susceptible de proteccié com a model d'utilitat.
b) Si compleix els requisits que estableix el titol V, capitol | tal com s’hagin desplegat
reglamentariament.

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques no ha d’examinar la novetat, I'activitat
inventiva, la suficiéncia de la descripcié o I'aplicacio industrial. Tampoc s’ha d’elaborar
linforme sobre 'estat de la técnica ni emetre I'opinié escrita, previstos per a les patents
d’'invencié.

4. Silexamen revela defectes en la documentacio o que I'objecte de la sol-licitud no
és susceptible de proteccié com a model d'utilitat, cal comunicar aquestes circumstancies
a l'interessat perqué en el termini establert reglamentariament els corregeixi o formuli les
seves al-legacions. Per reparar els defectes apuntats, el sol-licitant pot modificar les
reivindicacions o dividir la sol-licitud.

5. S’ha de denegar la sol-licitud mitjangant una resolucié motivada quan el seu
objecte no sigui susceptible de proteccié com a model d’utilitat o quan persisteixin defectes
o irregularitats que no s’hagin solucionat. La mencié de la denegacié s’ha de publicar al
«Butlleti Oficial de la Propietat Industrial».

Article 143. Publicacié de la sollicitud.

Si no hi ha motius de denegacio, o si s’han solucionat, I'Oficina Espanyola de Patents
i Marques ha de posar a disposicié del public els documents del model sol-licitat fent
'anunci corresponent al «Butlleti Oficial de la Propietat Industrial», en el qual s’ha de
publicar també les reivindicacions del model sol-licitat i, si s’escau, una reproduccio dels
dibuixos.

Article 144. Oposicions a la sol-licitud.

1. Dins dels dos mesos segtients a la publicacié de la sol-licitud, qualsevol persona
pot formular-hi la seva oposicid, al-legant la falta d’algun dels requisits legals exigits per a
la seva concessio, incloses la novetat, 'activitat inventiva, I'aplicacio industrial o la
suficiéncia de la descripcio. No es pot al-legar falta de legitimacio del sol-licitant, la qual
s’ha de fer valer davant els tribunals ordinaris.

2. El termini que preveu l'apartat precedent es pot prorrogar per dos mesos
addicionals per presentar proves o completar al-legacions, sempre que I'oposicio s’interposi
validament dins del termini inicial i la prorroga se sol-liciti abans de I'expiracié d’aquest.

Article 145. Procediment i resolucio.

1. L’oposicio s’ha de formular davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques,
mitjangcant un escrit motivat acompanyat, si s’escau, dels documents probatoris
corresponents. A I'escrit d’oposicio s’hi ha d’adjuntar el justificant del pagament de la taxa
d’oposicio.
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2. Transcorreguts els terminis legals sense que s’hagin presentat oposicions, I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques ha de dictar una resolucié en qué es concedeixi el model
d’utilitat sol-licitat.

3. Si es presenten oposicions, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques les ha de
comunicar al sol-licitant perque en el termini establert reglamentariament formuli per escrit
les seves al-legacions i modifiqui, si ho considera oportd, les reivindicacions, i ha de donar
trasllat a les parts dels escrits presentats per I'altra, en les condicions que estableix el
Reglament d’execucié de la Llei.

4. Transcorreguts els terminis de contestacio i réplica, I'Oficina Espanyola de Patents
i Marques ha de resoldre per estimar en tot o en part les oposicions presentades quan
concorrin motius d’oposicio dels que preveu l'article 144, o desestimar-les en cas contrari.
No obstant aix0, quan malgrat les modificacions o al-legacions aportades persisteixin
motius que impedeixin en tot o en part la concessié del model, s’ha d’atorgar al sol-licitant
un nou termini i donar-li almenys una oportunitat, d’acord amb el que estableix el
Reglament esmentat, perque repari el defecte o presenti noves al-legacions, abans de
resoldre amb caracter definitiu I'oposicio plantejada.

5. La concessi6é del model d’utilitat s’ha d’anunciar al «Butlleti Oficial de la Propietat
Industrial», i s’ha de posar a disposicié del public els documents inclosos a I'expedient.

6. Per als models d'utilitat no s’han d’editar els fullets a qué fa referéncia l'article 42.

Article 146. Recursos.

1. El recurs administratiu contra la concessié del model d’utilitat només es pot referir
a les questions que pugui resoldre I'Administracio durant el procediment de registre.

2. El recurs administratiu fonamentat en motius de denegacié de registre no
examinats d’ofici per I'’Administracid només el poden interposar els qui hagin estat part en
un procediment d’oposicié contra la concessié del registre basat en els motius esmentats,
i s’ha de dirigir contra I'acte resolutori de I'oposicio plantejada. A aquests efectes es pot
entendre desestimada I'oposicio si, transcorregut el termini per resoldre-la i notificar-la, no
ha recaigut cap resolucié expressa.

3. Davant la resolucié de concessié d’un model d'utilitat, I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques no pot exercir d’ofici o a instancia de part la potestat revisora que
preveu l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans esmentada, si la nul-litat
del model es fonamenta en alguna de les causes que preveu l'article 145 d’aquesta Llei.
Les causes de nul-litat esmentades només es poden fer valer davant els tribunals.

Article 147. Publicacié de les modificacions.

Les modificacions del model d’utilitat com a conseqiiéncia d’'una oposicié o d’'un recurs
s’han de publicar publicant I'anunci corresponent al «Butlleti Oficial de la Propietat
Industrial». La publicacié ha d’incloure les reivindicacions del model registrat i, si s’escau,
una reproduccio dels dibuixos.

CAPITOL Il

Efectes de la concessio

Article 148. Contingut del dret i exercici d’accions.

1. La proteccié del model d'utilitat atribueix al seu titular els mateixos drets que la
patent d’invencio.

2. La durada de la proteccié dels models d'utilitat és de deu anys improrrogables,
comptats des de la data de presentacié de la sol-licitud, i produeix efectes a partir de la
publicacié de la mencio6 de la seva concessio al «Butlleti Oficial de la Propietat Industrial».

3. Per exercir accions encaminades a donar efectivitat als drets d’exclusiva derivats
d’'un model d’utilitat sol-licitat amb posterioritat a I'entrada en vigor d’aquesta Llei, cal que
s’hagi obtingut o sol-licitat préviament, amb abonament de la taxa corresponent, I'informe
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sobre I'estat de la técnica que preveu l'article 36.1 per a les patents, referit a I'objecte de
titol en que es fonamenta I'accio.

4. Linforme, una vegada elaborat, s’ha de notificar al peticionari i posar a disposicid
del public unit a I'expedient del model. En el supdsit que es presenti la demanda abans
d’aportar l'informe esmentat, el demandat pot demanar la suspensié del termini per
contestar-la fins que s’aporti aquest informe a les actuacions.

5. Una vegada sollicitat I'informe sobre I'estat de la técnica, i malgrat que aquest no
s’hagi aportat encara, es pot instar, de conformitat amb el que preveuen aquesta Llei i la
Llei d’enjudiciament civil, 'adopcié de mesures provisionals i cautelars, sempre que
aquestes no consisteixin en la paralitzacié o cessacio de I'activitat industrial o comercial
del demandat en relacié amb I'objecte protegit.

Article 149. Nul-litat.
1. Es declara la nul-litat de la proteccio del model d'utilitat:

a) Quan el seu objecte no sigui susceptible de proteccio de conformitat amb el que
disposen els articles 137 a 140 i el titol Il d’aquesta Llei, mentre no contradigui el que
estableixen els articles esmentats.

b) Quan no descrigui la invencié de manera prou clara i completa perqué la pugui
executar un expert en la matéria.

c) Quan el seu objecte excedeixi el contingut de la sol-licitud de model d'utilitat tal
com aquest es va presentar o, en cas que el model d’utilitat s’hagi concedit com a
consequéncia d’una sol-licitud divisionaria o com a conseqiiéncia d’una nova sol-licitud
presentada en virtut del que disposa l'article 11, quan I'objecte del model d’utilitat excedeixi
el contingut de la sol-licitud inicial tal com aquest es va presentar.

d) Quan I'abast de la proteccié s’hagi ampliat després de la concessio.

e) Quan el titular del model d'utilitat no tingui dret a obtenir-lo de conformitat amb el
que disposen els articles 10 i 138.

2. Siles causes de nul-litat només afecten una part del model d’utilitat, aquest queda
limitat mitjancant la modificacid de la reivindicacié o les reivindicacions afectades i s’ha de
declarar parcialment nul.

Article 150. Aplicacio de les disposicions sobre les patents.

A falta de cap norma expressament aplicable als models d’utilitat, regeixen per a
aquests les disposicions que estableix aquesta Llei per a les patents d’invencid, sempre
que no siguin incompatibles amb I'especialitat d’aquells. Els sén aplicables, en tot cas, les
normes que contenen el titol Il sobre dret a la patent i designacié de l'inventor, el titol IV
sobre invencions d’empleats, el capitol V del titol V sobre disposicions generals del
procediment i a la informacié dels tercers, i el titol X sobre nul-litat, revocacioé i limitacié a
instancia del titular i caducitat de la patent.

TITOL XIV

Aplicacio dels convenis internacionals

CAPITOL |

Presentacio i efectes de les sol-licituds de patent europea i de les patents
europees a Espanya

Article 151.  Ambit d’aplicacié.

Les disposicions d’aquesta Llei i del seu Reglament d’execucié s’apliquen a les
sol-licituds de patent europea i a les patents europees que produeixin efectes a Espanya,
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en tot el que no s’oposi al Conveni sobre concessio de patents europees, signat a Munic
el 5 d’octubre de 1973, denominat d’ara endavant CPE.

Article 152. Presentacio de sol-licituds de patent europea.

1. Les sol'licituds de patent europea es poden presentar a I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques o a les comunitats autdnomes competents per admetre sol-licituds de
patents nacionals segons el que preveu l'article 22. Les comunitats autobnomes han de
remetre aquestes sol-licituds de patent europea a I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques.

2. Quan es tracti d'invencions realitzades a Espanya i no es reivindiqui la prioritat
d’'un dipdsit anterior a Espanya, la sol-licitud s’ha de presentar necessariament d’acord
amb el que preveu l'apartat 1. Si el sol‘licitant té el domicili, o seu social o residéncia
habitual a Espanya es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que la invencio
es va fer en territori espanyol. Es aplicable a aquestes sol-licituds el que disposen I'article
34 i el titol XI d’'aquesta Llei. Si no es compleix aquesta obligacid, la patent no produeix
efectes a Espanya.

3. Les sollicituds de patent europea en qué no concorrin les circumstancies de
I'apartat precedent es poden presentar directament a I'Oficina Europea de Patents.

4. Les sol-licituds que es presentin a Espanya poden estar redactades en qualsevol
dels idiomes que preveuen els apartats 1i 2 de l'article 14 del CPE. Si estan en un idioma
diferent de I'espanyol, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot sol-licitar una traduccié
a I'espanyol, d’acord amb el que es disposi reglamentariament.

Article 153. Valor de la sol‘licitud de patent europea i de la patent europea.

En les condicions que preveu el CPE, la sol-licitud de patent europea a la qual s’hagi
concedit una data de presentacié i la patent europea tenen, respectivament, el valor d’'un
diposit nacional efectuat regularment davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques i el
d’'una patent nacional.

Article 154. Drets conferits per la sol-licitud de patent europea publicada.

1. Les sol-licituds de patent europea, després de publicar-se segons el que preveu
l'article 93 del CPE, gaudeixen a Espanya d’'una proteccio provisional equivalent a la
conferida a la publicacié de les sol-licituds nacionals a partir de la data en qué, pagada la
taxa corresponent, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques faci accessible al public una
traduccio a I'espanyol de les reivindicacions. Si s’escau, s’ha d’acompanyar d’una copia
dels dibuixos la traduccid, encara que no contingui expressions per traduir.

2. Quan el titular no tingui domicili ni seu social a Espanya, la traduccio I'ha de fer un
agent de la propietat industrial acreditat davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques
o un traductor/intérpret jurat nomenat pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperacio. Es
poden establir reglamentariament altres criteris de validacié que garanteixin 'autenticitat i
la fidelitat de les traduccions esmentades en aquest article.

Article 155. Traduccié i publicacié de la patent europea.

1. Quan I'Oficina Europea de Patents concedeixi una patent europea que designi
Espanya, el seu titular ha de proporcionar a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques una
traduccié a I'espanyol de la patent europea tal com hagi estat concedida. També s’ha
d’aportar la traduccié en els suposits en que la patent hagi estat mantinguda en forma
modificada, o limitada per I'Oficina Europea de Patents.

2. La traduccié s’ha de remetre a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el
termini de tres mesos comptats des de la data en qué es publiqui al «Butlleti Europeu de
Patents» la mencié que la patent ha estat concedida, modificada o limitada en els suposits
que preveu l'apartat 1. Una copia dels dibuixos, si s’escau, ha d’acompanyar la traduccid,
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encara que no contingui expressions a traduir. Es aplicable el que disposa I'apartat 2 de
l'article precedent.

A manca de la traduccié esmentada i del pagament de la taxa per a la seva publicaci
en el termini establert, la patent no produeix efectes a Espanya.

3. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en el termini d’'un mes a partir de la data
de remissio de la traduccié, ha de publicar una mencié indicativa d’aquesta al «Butlleti
Oficial de la Propietat Industrial», amb les dades necessaries per identificar la patent
europea i, amb el pagament previ de la taxa corresponent, un fullet amb la traduccié de la
patent europea.

Article 156. Registre de patents europees.

1. Tan aviat com la concessio de la patent europea hagi estat esmentada al «Butlleti
Europeu de Patents», I'Oficina Espanyola de Patents i Marques I'ha d’inscriure en el seu
Registre, amb les dades esmentades en el Registre europeu de patents.

2. També soén objecte d’inscripcio la data en qué s’hagi rebut i publicat la traduccié
esmentada a l'article 155 o, si s’escau, la manca de la traducci6é esmentada. També s’han
d’inscriure les dades esmentades en el Registre europeu de patents relatives als
procediments d’oposicid, recurs o limitacid, aixi com les dades previstes per a les patents
espanyoles.

Article 157. Text fefaent de la sol-licitud de patent europea i de la patent europea.

1. Latraduccié a 'espanyol de la sol-licitud de patent europea i de la patent europea,
en compliment dels requisits establerts als articles precedents, es considera fefaent si el
text traduit confereix una proteccié inferior que la que és concedida per la sol-licitud
esmentada o per la patent esmentada en la llengua en qué la sol-licitud va ser dipositada.

2. En qualsevol moment pot efectuar el titular de la sol-licitud o de la patent una
revisio de la traduccid, la qual no adquireix efecte fins que no sigui publicada per I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques. No es procedeix a la publicacié6 esmentada si no s’ha
justificat el pagament de la taxa corresponent.

3. Qualsevol persona que, de bona fe, comenci a explotar una invencié o hagi fet
preparatius efectius i seriosos per explotar-la, sense que aquesta explotacié constitueixi
una infraccio de la sol-licitud o de la patent d’acord amb el text de la traduccié inicial, pot
continuar sense cap indemnitzaci6 amb I'explotacié a la seva empresa o per a les
necessitats d’aquesta.

Article 158. Transformaci6 de la sol-licitud de patent europea en sol-licitud de patent
nacional.

1. Una sol-licitud de patent europea pot ser transformada en sol-licitud de patent
nacional:

a) En els casos que preveu larticle 135.1.a) del CPE.
b) Quan es consideri retirada per aplicacié de I'article 90.3 del CPE en la mesura que
es refereix a 'article 14.2 del CPE.

2. La sol‘licitud de patent europea es considera, des de la data de recepcid per part
de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques de la peticié de transformacié, com una
sol-licitud de patent nacional i té com a data de presentacié I'atorgada per I'Oficina Europea
de Patents a la sol'licitud de patent europea.

3. La sol‘licitud de patent es considera desistida si en el termini i les condicions que
preveu el Reglament d’aquesta Llei no es justifica el pagament de les taxes exigibles per
a una sol-licitud de patent espanyola en el moment de la presentacié i no s’aporta una
traducci6 a I'espanyol del text original de la sol-licitud de patent europea o, si s’escau, del
text modificat en el curs del procediment davant I'Oficina Europea de Patents, sobre el qual
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es vol fongmentar el procediment de concessié davant I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques. Es aplicable a la traducci6 l'article 154.2.

Article 159. Transformacié de la sol-licitud de patent europea en sol-licitud de model
d'utilitat.

1. La sollicitud de patent europea es pot transformar en sol-licitud de model d'utilitat
espanyol quan aquella hagi estat denegada o retirada, o s’hagi considerat retirada, d’acord
amb el que preveu el CPE.

2. Es aplicable, referit als models d'utilitat, el que disposen els apartats 2 i 3 de
I'article precedent.

Article 160. Prohibicié de doble proteccié.

1. En la mesura que una patent nacional tingui per objecte una invencio per a la qual
una patent europea amb efectes a Espanya ha estat concedida al mateix inventor o al seu
drethavent, amb la mateixa data de presentacié o de prioritat, la patent nacional deixa de
produir efectes a partir del moment que:

a) El termini previst per formular oposicié de la patent europea hagi expirat, sense
que s’hagi formulat cap oposicio.
b) El procediment d’oposicié hagi acabat, i es manté la patent europea.

2. En cas que la patent nacional s’hagi concedit amb posterioritat a qualsevol de les
dates indicades als paragrafs a) i b), aquesta patent no produeix efectes.

3. Lextincidé o anul-lacié posterior de la patent europea no determina que la patent
nacional recobri els seus efectes.

Article 161. Anualitats.

1. Per a tota patent europea que tingui efectes a Espanya s’han d’abonar a I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques les anualitats que preveu la legislacié vigent en matéria
de patents nacionals.

2. Les anualitats sén exigibles a 'OEPM a partir de I'any de la vida de la patent
seglent a aquell en qué la mencid de la concessié de la patent europea hagi estat
publicada al «Butlleti Europeu de Patents».

3. Sense perjudici del que estableix I'article 141.2 del CPE, el pagament de les
anualitats s’ha d’efectuar aplicant el regim de meritaci6, termini, quantia, forma i les altres
condicions que preveu la legislacio vigent per a les patents nacionals.

CAPITOL II

Aplicacié del Tractat de cooperacié en matéria de patents

Seccié 1a Ambit d’aplicacié i sol-licituds internacionals dipositades a Espanya

Article 162.  Ambit d’aplicacié.

1. El present capitol s’aplica a les sol-licituds internacionals en el sentit de I'article 2
del Tractat de cooperacié en matéria de patents, per a les quals I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques actui en qualitat d’oficina receptora, oficina designada o oficina elegida.

2. Les disposicions d’aquesta Llei i del seu Reglament s’apliquen a les sol-licituds
que designin Espanya i que hagin iniciat la seva tramitacié davant I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques, en tot alld que no s’oposi al Tractat esmentat.
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Article 163. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina receptora.

1. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques actua com a oficina receptora, en el
sentit de l'article 2.xv) del Tractat de cooperacié en matéria de patents, respecte de les
sol-licituds internacionals de nacionals espanyols o de persones que tinguin la seva seu
social o el seu domicili a Espanya.

2. Quan es tracti d’invencions realitzades a Espanya, i no es reivindiqui la prioritat
d’'un dipdsit anterior a Espanya, la sol-licitud internacional s’ha de presentar a I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques. L'incompliment d’aquesta obligacio priva d’efectes a
Espanya la sol-licitud internacional.

Quan el sol-licitant tingui el seu domicili o seu social o residéncia habitual a Espanya
es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que la invencié es va fer en territori
espanyol.

3. Lasollicitud internacional presentada a Espanya ha de ser redactada en espanyol.
A més de les taxes prescrites pel Tractat esmentat, el dipdsit de la sol-licitud internacional
déna lloc al pagament de la taxa de transmissio prevista a 'annex d’aquesta Llei i al
Reglament d’execucié del Tractat.

Article 164. Conversié de sol-licituds internacionals.

1. Ales sollicituds internacionals dipositades davant I'Oficina Espanyola de Patents
i Marques els sén aplicables les normes contingudes al titol XI d’aquesta Llei.

2. En cas que Espanya sigui Estat designat, si 'autoritzacié del Ministeri de Defensa
prevista a I'article 111 no és atorgada, la sol-licitud internacional ha de ser considerada des
de la seva data de diposit com una sol-licitud nacional. En aquest cas, la taxa de
transmissié s’ha de considerar com a taxa per presentacié de sol-licitud nacional.

3. Els anteriors apartats no sén aplicables quan la sol-licitud internacional reivindiqui
la prioritat d’'una sol-licitud nacional anterior el contingut o la tramitaci6é de la qual no es
mantinguin en secret per I'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 165. Reivindicaci6 de prioritat de diposit anterior a Espanya.

Si la sollicitud internacional reivindica la prioritat d’'un diposit anterior a Espanya, el
document de prioritat expedit per I'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot ser
transmes, a peticié del sol-licitant en les condicions previstes en el Reglament d’execucio
del Tractat de cooperacié en matéria de patents, directament a I'Oficina Internacional. La
peticio esta subjecta al pagament de la taxa que figura a 'annex d’aquesta Llei i que el
sol-licitant ha d’abonar a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 166. Prorroga dels terminis per al pagament de taxes.

El pagament de les taxes efectuat en resposta a una invitacié adregada al sol-licitant,
en virtut del que disposa el Reglament d’execucié del Tractat, esta subjecte, a favor de
I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, a 'abonament de la taxa per pagament tarda
prevista a la regla 16.bis.2 del Reglament esmentat. Aquesta taxa s’ha d’abonar en el
termini d’'un mes a partir de la data de notificacio de la invitacio i la seva quantia es
determina en cada cas segons els criteris que preveu el Reglament esmentat.

Secci6 2a  Sollicituds internacionals que designin o elegeixin Espanya

Article 167. Actuacié de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina
designada o elegida.

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques actua en qualitat d’oficina designada o
elegida en el sentit de l'article 2.xiii) i xiv) del Tractat de cooperacié en matéria de patents
quan Espanya hagi estat esmentada a aquest efecte, amb vista a I'obtencié d’'una patent
nacional, en la sol-licitud internacional, o en la peticié d’examen preliminar internacional.
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Article 168. Data de presentacio i efectes de la sol-licitud internacional.

Una sol-licitud internacional que designi Espanya té, des del moment en qué se li hagi
atorgat una data de presentacié internacional en virtut de I'article 11 del Tractat de
cooperaciéo en matéria de patents, els efectes d’una sol-licitud nacional regularment
presentada davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques des de la data esmentada.
Aquesta data es considera com la de presentacio efectiva a Espanya.

Article 169. Tramitacio de la sol-licitud internacional.

1. Per tal que I'Oficina Espanyola de Patents i Marques inicii la tramitacio de la
sol-licitud internacional, se n’ha de presentar, en el termini aplicable en virtut de l'article 22
o de l'article 39.1 del Tractat de cooperacié en matéria de patents, una traduccio a
I'espanyol, tal com va ser originariament dipositada i, si s’escau, de les modificacions
efectuades en virtut de 'article 19 o de l'article 34 del Tractat esmentat.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot demanar al sol-licitant, si ho jutja
necessari en el cas concret, que lliuri, en el termini que se li assenyali, la traduccié de la
sol-licitud internacional visada per un agent de la propietat industrial acreditat davant
I'oficina esmentada o per un traductor/a-interpret jurat/da nomenat pel Ministeri d’Afers
Exteriors i de Cooperacio. Es poden establir per reglament altres criteris de validacio que
garanteixin l'autenticitat i fidelitat de les traduccions que esmenta aquest article.

3. Elsol-licitant ha de pagar, en el termini previst a I'apartat 1, les taxes per sol-licitud
i per realitzacio de I'informe sobre I'estat de la técnica previstes per a les patents nacionals.

Article 170. Publicacié de la sol-licitud internacional.

1. La publicacio, de conformitat amb I'article 21 del Tractat de cooperacié en matéria
de patents, d’'una sol-licitud internacional per a la qual I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques actui com a oficina designada substitueix la publicacié de la sol-licitud de patent
nacional.

2. Si la sol'licitud internacional s’ha publicat en espanyol, la proteccié provisional
prevista a l'article 67 d’aquesta Llei té efectes respecte de la sol-licitud esmentada a partir
de la data de la publicacio internacional. Si s’ha publicat en un altre idioma, la proteccié
provisional té efectes a partir de la data en queé la seva traduccié a I'espanyol, realitzada
en les condicions de I'article 154.2, estigui a disposicié del public a I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques. A aquests efectes s’ha de publicar al «Butlleti Oficial de la Propietat
Industrial» una mencié de la data a partir de la qual la traduccié de la sol-licitud esta a
disposicio del public.

Article 171. Revisio per part de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1. Quan una oficina receptora diferent de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques
hagi denegat data de diposit internacional a una sol-licitud internacional que designi o
elegeixi Espanya, o hagi declarat que la sol-licitud esmentada es considera retirada, o que
es considera retirada la designacioé d’Espanya, en virtut dels articles 25.1.a) o0 25.1.b) del
Tractat de cooperacié en matéria de patents, el sol-licitant pot demanar a I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques, en el termini de dos mesos des de la data de la notificacid,
que revisi la qlestid i decideixi si la denegacié o la declaracié estaven justificades de
conformitat amb les disposicions del Tractat esmentat. Aquesta revisio pot donar lloc a una
decisié de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques de tramitar la sol-licitud en fase
nacional.

2. Larevisio prevista al paragraf anterior es pot demanar, en les mateixes condicions,
en el suposit que la sol-licitud internacional que designa o elegeix Espanya hagi estat
considerada com a retirada per I'Oficina Internacional en virtut de l'article 12.3 del Tractat
de cooperacié en matéria de patents.
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Article 172. Efectes d’una patent concedida sobre la base d’una sol-licitud internacional.

1. Una patent concedida per I'Oficina Espanyola de Patents i Marques sobre la base
d’una sol-licitud internacional, que designi o elegeixi Espanya, té els mateixos efectes i el
mateix valor que una patent concedida sobre la base d’'una sol-licitud nacional dipositada
d’acord amb la present Llei.

2. Quan, per causa d’'una traducci6 incorrecta, I'abast d’'una patent concedida sobre
la base d’'una sol-licitud internacional excedeixi el contingut de la sol-licitud internacional
en el seu idioma original, es limita retroactivament 'abast de la patent, i es declara nul i
sense valor en la mesura que excedeixi el que li correspon segons la sol-licitud en el seu
idioma original.

Article 173. Efectes de la concessié d’una patent basada en una sol-licitud internacional
sobre una patent basada en una sol-licitud nacional.

1. En la mesura que una patent basada en una sol-licitud nacional tingui per objecte
una invencio per a la qual ha estat concedida una patent sobre la base d’una sol-licitud
internacional, al mateix inventor o al seu drethavent, amb |la mateixa data de presentacié o
de prioritat, la patent basada en una sol-licitud nacional deixa de produir efectes a partir de
la concessio de la patent basada en la sol-licitud internacional.

2. No produeix efectes la patent basada en una sol-licitud nacional quan sigui
concedida amb posterioritat a la data de concessio de la patent basada en una sol-licitud
internacional.

3. Lextincio o I'anul-lacié posterior de la patent basada en la sol-licitud internacional
no afecta les disposicions que preveu aquest article.

Article 174. L’Oficina Espanyola com a administracié de cerca i examen preliminar
internacional.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques actua en qualitat d’administracié encarregada
de la cerca internacional i en qualitat d’administracié encarregada de I'examen preliminar
internacional d’acord amb el que preveu el Tractat de cooperacié en materia de patents, de
conformitat amb 'acord conclos entre I'Oficina Espanyola de Patents i Marques i I'Oficina
Internacional de I'Organitzacié Mundial de la Propietat Intel-lectual.

TITOL XV

Representacié davant I’Oficina Espanyola de Patents i Marques

Article 175. Capacitat i representacio.
1. Poden actuar davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques:

a) Els interessats amb capacitat d’actuar de conformitat amb el que preveu el titol IlI
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim juridic de les administracions publiques i
del procediment administratiu comu.

b) Els agents de la propietat industrial.

2. Sense perjudici del que estableix I'article 7.2 del Tractat sobre el dret de patents,
fet a Ginebra I'1 de juny de 2000, els no residents en un Estat membre de la Unié Europea
han d’actuar mitjancant un agent de la propietat industrial.

Article 176. Agents de la propietat industrial.

1. Els agents de la propietat industrial sén les persones legalment habilitades que,
com a professionals liberals, ofereixen i presten habitualment els seus serveis per
assessorar, assistir i representar tercers en I'obtencio de les diverses modalitats de
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propietat industrial i en la defensa davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques dels
drets que se’n deriven.

2. Els agents poden exercir la seva activitat individualment o a través de persones
juridiques validament constituides de conformitat amb la legislacié d’un Estat membre de
la Uni6é Europea i la seu social o centre d’activitat principal de les quals estigui en territori
comunitari. Tant els agents com les persones juridiques a través de les quals exerceixin la
seva activitat es poden inscriure en el Registre especial d’agents de I'Oficina Espanyola de
Patents i Marques.

3. Per tal que una persona juridica pugui obtenir la inscripcié en el Registre especial
d’agents de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, almenys un dels socis o associats
que la integren ha d’acreditar la condicioé d’agent de conformitat amb el que disposa I'article
seguent. La persona juridica inscrita perd I'habilitacié per a I'exercici d’aquesta activitat
professional si en qualsevol moment es deixa de complir el requisit esmentat.

4. Responen de la gestid professional que es desenvolupi amb la forma social o
associativa tant la persona juridica com I'agent que actui a través d’aquesta.

5. Els agents de la propietat industrial estan obligats a mantenir la confidencialitat
dels afers en que intervinguin i tenen dret a negar-se a divulgar les comunicacions
intercanviades amb els seus clients o amb terceres persones relatives als procediments
seguits davant I'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Entre d’altres, esta sotmesa a les condicions esmentades tota comunicacio o tot
document relatiu a:

a) la valoracié de la patentabilitat d’'una invencio, la registrabilitat d’'un disseny
industrial, d'una marca o d’'un nom comercial;

b) la preparacié o la tramitacié d’'una sol-licitud de patent, model d'utilitat, disseny
industrial, marca o nom comercial,

c) qualsevol opini6 relativa a la validesa, abast de proteccié o infraccié de I'objecte
d’'una patent, model d'utilitat, disseny industrial, marca o nom comercial, aixi com d’'una
sol-licitud de qualsevol de les modalitats esmentades.

6. Els representants esmentats a l'article 175.1 i que no siguin agents de la propietat
industrial estan obligats al mateix que estableix I'apartat precedent.

Article 177. Accés a la professié d’agent de la propietat industrial.
1. Per accedir a la professio regulada d’agent de la propietat industrial és necessari:

a) Ser major d’edat i tenir plena capacitat d’obrar.

b) Tenir un establiment o despatx professional en un Estat membre de la Uni6
Europea.

c) No haver estat condemnat per delictes dolosos, excepte si s’ha obtingut
rehabilitacio.

d) Tenir els titols oficials de grau, llicenciat, arquitecte o enginyer, expedits pels
rectors de les universitats, o altres titols oficials que hi estiguin legalment equiparats.

e) Superar un examen d’aptitud acreditatiu dels coneixements necessaris per a
I'activitat professional definida a I'article anterior, en la forma que es determini per
reglament.

2. Lallibertat d’establiment a Espanya per a aquells que hagin adquirit la qualificacié
professional d’agent de la propietat industrial en un altre Estat membre de la Unié Europea
es regeix pel que preveuen la normativa comunitaria i les disposicions internes
d’incorporacié i desplegament, i s’aplica a aquests efectes el que preveu el Reial decret
1837/2008, de 8 de novembre.
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Article 178. Incompatibilitats.

L'exercici de la professié d’agent de la propietat industrial, ja sigui directament o a
través de persones juridiques, és incompatible amb qualsevol ocupacié activa a I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques, al Ministeri del qual depengui aquesta Oficina, a les
conselleries d’Industria de les comunitats autbnomes o als seus organs que hagin assumit
competéncies en materia de propietat industrial, i a organismes internacionals relacionats
amb la propietat industrial.

Article 179. Exercici de I'activitat professional i Registre especial d’agents i de I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques.

1. Periniciar 'exercici de I'activitat com a agent de la propietat industrial, directament
o0 a través d’'una persona juridica, és necessari haver presentat préviament davant I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques una declaracio responsable en qué, d’acord amb el que
estableix el Reglament d’execucié d’aquesta Llei, I'interessat manifesti, sota la seva
responsabilitat, que compleix tots els requisits establerts als articles 176 i 177 i no esta
incurs en les incompatibilitats de I'article 178, que disposa de la documentacié que aixi ho
acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment mentre no es produeixi la seva
baixa per qualsevol de les circumstancies que preveu l'article 180.

El compliment d’aquests requisits habilita per a I'exercici de I'activitat professional a tot
el territori nacional i per un periode indefinit.

2. La documentacié acreditativa del compliment dels requisits legals ha d’estar
disponible per a la seva presentacié davant 'Oficina Espanyola de Patents i Marques quan
aquesta aixi ho requereixi. A aquests efectes s’accepten els documents procedents d'un
altre Estat membre de la Uni6 Europea que demostrin que es compleixen aquests requisits,
en els termes que preveu l'article 17.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

3. Una vegada rebuda la declaracio a que fa referencia I'apartat 1, I'Oficina Espanyola
de Patents i Marques, amb el pagament previ de la taxa corresponent, ha d’inscriure d’ofici
'agent en el seu Registre especial d’agents de la propietat industrial com a representant
legalment habilitat per actuar com a tal davant d’aquesta.

4. En les seves relacions amb I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, els agents
han d’utilitzar el seu nom propi, seguit de la indicaci6 de la seva condicié d’agent i, en el
cas de persones juridiques, de la rad social sota la qual actuin, aixi com el domicili social
corresponent.

Article 180. Cessament de l'habilitacié per a I'exercici de l'activitat de representacio
professional.

1. El cessament de I'habilitacié legal per actuar com a agent de la propietat industrial
es pot produir per qualsevol de les causes segtients:

a) Permort, en el cas de persones fisiques, o extincié, en el de persones juridiques.

b) Per rendncia presentada per escrit davant I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques.

c) Per resolucié motivada de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb la
comprovacié previa de I'incompliment per part de l'interessat dels requisits exigits per
aquesta Llei per a la seva habilitacié com a agent. Quan aixd succeeixi, I'interessat nomeés
pot tornar a presentar una declaracié responsable, amb 'acreditacié prévia dels requisits
legals esmentats.

d) Perresolucié judicial.

2. En tots els casos anteriors, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de
cancel-lar d’ofici la inscripcié corresponent en el Registre especial d’agents de la propietat
industrial.
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3. Quan el cessament de I'habilitacio legal es produeixi en aplicacié de I'apartat 1.c)
i I'Oficina Espanyola de Patents i Marques comprovi la falsedat, inexactitud o omissié de
caracter essencial en les dades requerides per a I'exercici de l'activitat professional,
I'oficina esmentada pot instruir 'expedient sancionador establert reglamentariament i
proposar al ministre d’Industria, Energia i Turisme el cessament de I'habilitacié per a
I'exercici de la representacio professional durant un periode maxim de tres anys.

4. Aixi mateix, I'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot donar de baixa en el seu
Registre I'agent o el representant habilitat i incoar, si s’escau, I'expedient sancionador en
els termes que preveu 'apartat precedent, quan I'agent hagi estat condemnat per senténcia
ferma com a consequiéncia de fets realitzats en I'exercici de la seva activitat professional.

Article 181. Llibertat comunitaria de prestacié de serveis i obligacions d’informacié.

1. Els agents de la propietat industrial establerts en un altre Estat membre que prestin
temporalment els seus serveis a Espanya han de complir les normes sobre accés i exercici
de la professié aprovades pel Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual
s’incorporen a I'ordenament juridic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell,
de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals,
aixi com a determinats aspectes de I'exercici de la professio d’advocat, i la normativa que
el desplega, i han de presentar una declaracié préevia segons el model aprovat per I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques, que s’ha de renovar anualment en cas de continuar la
prestacié temporal de serveis.

2. Les persones inscrites en el Registre especial d’agents de la propietat industrial
han d’informar els destinataris dels seus serveis en els termes que estableix 'article 22 de
la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, i complir les obligacions que estableix la Llei esmentada.

TITOL XVI

Taxes i anualitats

Article 182. Taxes.

1. Les bases i els tipus de gravamen de les taxes per la realitzacié dels serveis,
prestacions i activitats administratives sobre propietat industrial en matéria de patents,
models d'utilitat i certificats complementaris de proteccié de medicaments i de productes
fitosanitaris son les que figuren a I'annex de la present Llei, de la qual forma part integrant.
Les quanties que figuren a 'annex esmentat han d’experimentar 'actualitzacié que si
s’escau s’estableixi mitjangant una llei ordinaria o la corresponent Llei de pressupostos
generals de I'Estat per a les taxes en general.

La seva regulacio esta sotmesa al que disposen aquesta Llei i, en alldo que no s’oposin
al que disposa aquesta Llei, la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creacié de I'organisme
autonom «Registre de la Propietat Industrial», la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus
publics, i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, i disposicions
complementaries.

2. La manca de pagament de la taxa dins del termini legal o establert
reglamentariament priva de tota eficacia I'acte per al qual s’hagi hagut de pagar.

3. Si es deixa d’abonar una taxa establerta per a la tramitacié de I'expedient de
concessié d’algun dels titols regulats en aquesta Llei, es considera que la sol-licitud ha
estat retirada.

Article 183. Reemborsament de les taxes.

1. En cas que la sol'licitud de patent o d'un altre titol de proteccio previst en aquesta
Llei sigui retirada, es tingui per desistida o sigui denegada abans que s’inicii la prestacid,
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servei o activitat administrativa corresponent, s’han de tornar al peticionari les taxes
respectivament abonades per aquests conceptes, a excepcio de la taxa de sol-licitud.

2. Quan linforme sobre I'estat de la tecnica es pugui basar parcialment o totalment
en l'informe de recerca internacional realitzat en aplicacié del Tractat de cooperacié en
matéria de patents s’ha de reemborsar al sol-licitant el 25 per cent, el 50 per cent, el 75 per
cent o el 100 per cent de la taxa, en funcié de I'abast de I'informe esmentat.

3. Quan I'examen substantiu es pugui basar parcialment o totalment en I'informe
d’examen preliminar internacional realitzat per I'administracié encarregada de I'examen
preliminar internacional competent, s’ha de reemborsar al sol-licitant el 25 per cent, el 50
per cent, el 75 per cent o el 100 per cent de la taxa esmentada, en funcié de I'abast de
l'informe esmentat.

4. La interposicié d’un recurs dona lloc al pagament de la taxa de recurs. No és
procedent la devolucié de la taxa excepte quan el recurs sigui totalment estimat en
acollir-se a raons juridiques indegudament apreciades en la resolucié recorreguda que
siguin imputables a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques. La devoluci6 de la taxa s’ha
de sol-licitar en interposar-se el recurs i s’ha d’acordar en la resolucio del recurs.

Article 184. Anualitats i taxa de manteniment.

1. Per mantenir en vigor una patent o un model d’utilitat o un certificat complementari
de proteccio, el seu sol-licitant o el seu titular ha d’abonar les anualitats, o en el cas dels
certificats complementaris la taxa de manteniment, que figuren a I'annex esmentat a
I'article 182.1.

2. Les anualitats s’han de pagar per anys avangats, durant tota la vigéncia de la
patent o del model d’utilitat. La data de meritacié de cada anualitat és I'Giltim dia del mes de
I'aniversari de la data de presentacié de la sol-licitud.

3. El pagament de les anualitats meritades abans de la publicacié de la concessio de
la patent al «Butlleti Oficial de la Propietat Industrial» s’ha d’efectuar dins dels tres mesos
posteriors a la data de la publicacié esmentada.

El pagament de les anualitats meritades després de la publicacié de la concessio de la
patent o en la mateixa data s’ha d’efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de
meritacié de I'anualitat corresponent.

Si, un cop vencut el termini per al pagament d’una anualitat, no se n’ha fet efectiu
I'import, aquest es pot abonar amb el recarrec corresponent dins dels sis mesos seglients.

No obstant aix0, per a les anualitats la data de meritacio de les quals sigui posterior a
la de publicacio de la concessioé al «Butlleti Oficial de la Propietat Industrial» o coincident
amb aquesta, i durant el temps que transcorri des de la finalitzacié del termini amb recarrec
fins a la data de meritacio de I'anualitat seglient, es pot regularitzar el pagament abonant
la taxa de regularitzacio prevista a la tarifa segona d’aquesta Llei I'import de la qual s’ha
d’afegir al segon dels recarrecs que preveu l'article 185.

4. Lataxa que s’ha d’abonar per la presentacio de la sol-licitud de patent o del model
d’utilitat exonera del pagament de les dues primeres anualitats.

5. Ladata de meritacié de la taxa de manteniment dels certificats complementaris de
proteccié o de la seva prorroga és la de la seva entrada en vigor.

Quan la data de meritacio sigui anterior a la de publicacio al «Butlleti Oficial de la
Propietat Industrial» de la concessié del certificat o, si s’escau, de la prorroga, el pagament
s’ha d’efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de publicacio.

Quan la data de meritacié coincideixi o sigui posterior a la data esmentada de
publicacié el pagament s’ha d’efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de
meritacio.

Si, un cop vengut el termini per al pagament de la taxa de manteniment, no se n’ha fet
efectiu I'import, aquest es pot abonar amb el recarrec corresponent dins dels sis mesos
segulent.
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Article 185. Recarrecs.

1. Si, un cop transcorregut el termini per al pagament d’una anualitat, no se n’ha
satisfet I'import, aquesta es pot abonar amb un recarrec del 25 per cent dins dels tres
primers mesos i del 50 per cent dins dels tres seglents, fins a un maxim de sis mesos de
demora.

2. Si, un cop transcorregut el periode de pagament de la taxa de manteniment dels
certificats complementaris o de la prorroga del certificat complementari de proteccié de
medicaments, no se n’ha satisfet I'import, es pot abonar amb un recarrec del 25 per cent
dins dels tres primers mesos i del 50 per cent dins dels tres seguents, fins a un maxim de
sis mesos de demora.

Article 186. Reducci6 de taxes.

1. Els emprenedors que tinguin la consideracioé de persona fisica o petita i mitjana
empresa (PIME) i vulguin obtenir la proteccié d’'una invencié mitjangant una patent nacional
o un model d’utilitat poden sol-licitar que se’ls concedeixi satisfent el 50 per cent de les
taxes establertes en concepte de sol-licitud, les anualitats tercera, quarta i cinquena i, en
el cas de les patents nacionals, de peticid d’'informe sobre I'estat de la técnica i d’examen
substantiu.

Per a aix6 s’ha de presentar, junt amb la sol-licitud de patent nacional o model d'utilitat,
la peticié de reduccié de taxes i acreditar, amb la documentacié que s’exigeixi
reglamentariament, que s’ajusten a la definicio d’emprenedor de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitzacio, i a la definicié de petita
i mitjana empresa (PIME) adoptada per la Recomanacio 2003/361/CE de la Comissio
Europea, de 6 de maig, sobre la definicié6 de microempreses, petites i mitjanes empreses,
o a la que, en cas que aquesta es modifiqui o substitueixi, sigui aplicable en el moment de
presentar-se la sol-licitud.

2. Les sol-licituds o escrits presentats per mitjans electronics tenen una reduccié d’'un
15 per cent en I'import de les taxes a qué estiguin subjectes les sol-licituds i escrits
esmentats, si la presentacié d’aquests i 'abonament de les taxes s’efectua préviament o
simultaniament pels mitjans técnics esmentats.

3. No s’admeten exempcions o reduccions diferents de les reconegudes
expressament en aquesta Llei o de les que, si s’escau, s’estableixin per acords o tractats
internacionals o en execucié d’aquests.

Disposicié addicional primera. Regim legal dels procediments.

Els procediments administratius que preveu aquesta Llei es regeixen per la seva
normativa especifica, i en alld que aquesta no prevegi, per les disposicions de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régim juridic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comu.

Disposicio addicional segona. Terminis maxims de resolucié dels procediments de
propietat industrial.

1. De conformitat amb el que preveu l'article 59.3 de la Llei 2/2011, de 4 de marg,
d’economia sostenible, els terminis maxims de resolucioé dels procediments administratius
de concessio i registre de les diverses modalitats de propietat industrial s’han d’establir per
ordre del ministre d’Industria, Energia i Turisme, amb la proposta prévia de I'Oficina
Espanyola de Patents i Marques.

2. En els suposits de canvi de modalitat, el termini maxim de resoluci6 es comenga a
computar a partir de la data de presentacié de la documentacié corresponent a la nova
modalitat.

3. Quan el termini per efectuar un tramit en algun dels procediments que preveuen les
lleis que regulen les diverses modalitats de propietat industrial expiri en dissabte, el tramit de
qué es tracti es pot efectuar validament el primer dia habil seglent a aquest dissabte.
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4. El venciment del termini maxim de resolucio per resoldre una sol-licitud sense que
s’hagi notificat cap resolucié expressa legitima I'interessat per entendre-la desestimada
només als efectes de permetre-li la interposicié del recurs administratiu o contencios
administratiu que sigui procedent. La desestimacié presumpta en cap cas exclou el deure
de dictar resolucié expressa, la qual s’ha d’adoptar sense cap vinculacié al sentit del
silenci.

Disposicié addicional tercera. Tramitacié preferent de sol-licituds.

A proposta de I'Oficina Espanyola de Patents i mitjangant una ordre del ministre
d’Industria, Energia i Turisme, es pot disposar la tramitacié preferent de sol-licituds de
patents i models d’utilitat relatives a tecnologies relacionades amb els objectius de
sostenibilitat que estableix la Llei 2/2011, de 4 de marg, d’economia sostenible.

Disposicié addicional quarta. Taxes per I'actuacié de I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques en el marc del Tractat de cooperacié en materia de patents (PCT).

La quantia de les taxes que, segons el que disposa el Tractat de cooperacié en matéria
de patents (PCT), estableix cada oficina per la seva actuacié com a oficina receptora i
administracio internacional PCT ha de ser, pel que fa a I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques, la que indica 'annex d’aquesta Llei.

La resta de les taxes aplicables per I'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el
marc d’aquest Tractat sén les que estableixen el Reglament del Tractat PCT, I’Acord entre
I'Oficina Espanyola de Patents i Marques i I'Oficina Internacional de I'Organitzacié Mundial
de la Propietat Intel-lectual relatiu al funcionament de I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques com a administracié internacional PCT, aixi com I’Acord especial entre
I'Organitzacié Europea de Patents i el Govern del Regne d’Espanya relatiu a la cooperacio
en qlestions relacionades amb el PCT, que estiguin vigents quan se sol-liciti el servei
corresponent.

Disposicié addicional cinquena. Publicitat de sol-licituds i resolucions i consulta publica
d’expedients.

1. La publicacié de les sol-licituds i resolucions de concessié dels titols de propietat
industrial ha d’incloure el nom i els cognoms del sol-licitant o titular, si es tracta de persones
fisiques, o la denominacio o raé social si es tracta de persones juridiques, aixi com la seva
nacionalitat i adrega postal.

2. Una vegada publicades les sol-licituds, es poden consultar els documents que
integrin els expedients dels titols corresponents, sense necessitat de consentiment dels
sol-licitants o concessionaris d’aquests o de les altres parts personades o intervinents.

La consulta publica es pot fer presencialment o a través de mitjans telematics i amb
subjecci6 a les limitacions legals o reglamentaries que estableix la legislacié vigent sobre
propietat industrial.

3. La consulta publica ha d’'incloure necessariament la de les dades necessaries per
identificar el titular de la sol-licitud o del dret de propietat industrial i contactar-hi, aixi com
les parts personades o intervinents en el procediment, i en particular el nom i els cognoms
si es tracta de persones fisiques, la seva denominacioé o rad social si es tracta de persones
juridiques i la seva adrega postal.

4. La consulta publica pot incloure, excepte oposicié expressa de l'interessat quan es
refereixin a persones fisiques, el telefon i el numero d’identificacié fiscal.

5. S’exceptuen de la consulta publica les parts o documents de I'expedient la
confidencialitat dels quals hagi estat sol-licitada per I'interessat préviament a la peticié de
consulta, sempre que:

1r  No responguin a les finalitats d’'informacié publica propies del Registre de patents i
2n La seva consulta no estigui justificada per interessos legitims i preponderants de
la part sol-licitant d’aquella.
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Disposicié addicional sisena. Programes de concessio accelerada.

1. La Direccié de I'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot establir mitjangant
instruccid programes de concessié accelerada de patents per a les sol-licituds que no
reivindiquin prioritat de sol-licituds anteriors i respecte de les quals l'interessat:

a) S’aculli expressament al programa de concessioé accelerada de patents.

b) Presenti la sol-licitud de publicacié anticipada i la peticié d’examen, abonant les
taxes corresponents, ja sigui amb la sol-licitud o en el termini que s’estableixi
reglamentariament.

En cas que la sol'licitud presenti defectes, TOEPM ho ha de comunicar al sol-licitant i
li ha de donar un termini perqué corregeixi els defectes trobats. Una vegada transcorregut
el termini sense que s’hagin corregit els defectes, es considera que la sol-licitud de
concessi6é accelerada no s’ha formulat i el procediment ha de continuar per la via habitual
fora del programa de concessié accelerada.

2. No cal motivar ni la sol-licitud de tramitacio accelerada pel sol-licitant, ni I'aplicacié
del programa per I'6rgan responsable de la seva tramitacio.

Disposicié addicional setena. Coordinacié amb els organs competents de les comunitats
autonomes.

El Ministeri d’Industria, Energia i Turisme ha d’establir els mecanismes de coordinacio
i cooperacio adequats entre I'Oficina Espanyola de Patents i Marques i les comunitats
autonomes competents per rebre les sol-licituds corresponents dirigides a I'Oficina
esmentada. L'dérgan competent de la comunitat autdnoma a través del qual s’hagi presentat
la documentacid, si s’escau, ha d’estar informat al llarg del procediment una vegada
publicada la sol-licitud. A aquest efecte, s’han d’'implantar sistemes d’intercomunicacio i
coordinaci6 dels registres corresponents que garanteixin la compatibilitat informatica i la
transmissié telematica dels assentaments.

Disposicié addicional vuitena. Comunicacions telematiques amb jutjats i tribunals.

1. Els documents que calgui remetre als jutjats i tribunals per incloure’ls en qualsevol
tipus de procediment s’han d’enviar en format electronic de conformitat amb el que
estableix sobre comunicacions electroniques la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de
I'is de les tecnologies de la informacio i la comunicacié en I'’Administracié de justicia,
sempre que aquells disposin dels sistemes informatics necessaris per a la seva recepcio i
a través dels entorns tancats de comunicacio posats a la seva disposicio, els quals han de
garantir en tot cas la seguretat i la proteccié de les dades i/o documents transmesos.

2. Els documents electronics publics o privats s’han d’incorporar com a annex al
document principal, seguint els sistemes que preveuen aquesta Llei o les seves normes de
desplegament i de conformitat amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de
signatura electronica.

Disposicié addicional novena. Exercici d’accions basades en titols la concessié dels
quals no és ferma en via administrativa.

1. Larticle 120.4 s’aplica, en tot cas, a instancia de qualsevol de les parts en el
procés que tingui per objecte I'exercici d’accions ja siguin de nul-litat o d’infraccié de la
patent, quan el titol sigui modificat fora del procés com a consequéncia d’'una resolucio
definitiva en via administrativa sobre la concessié del titol en qué es fonamenta I'accié.

2. Si la resolucié final és recorreguda en via contenciosa administrativa, s’aplica
l'article 42 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
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Disposicio addicional desena. Aplicacio del regim de taxes per obtenir i mantenir els titols
que preveu aquesta Llei.

1. Les universitats publiques tenen dret a una bonificaci6 del cinquanta per cent en
'import de les taxes abonades per obtenir i mantenir els titols de propietat industrial
regulats en aquesta Llei i sol-licitats amb posterioritat a la seva entrada en vigor.

2. La bonificacié és del cent per cent, sempre que acreditin que en el termini que
estableix I'article 90.2 s’ha produit una explotacié econdmica real i efectiva de la patent o
del model d'utilitat. En aquest cas, les universitats poden sol-licitar la devolucié de I'import
de les taxes abonades, en els termes que s’estableixin reglamentariament.

Disposicio transitoria primera. Régim transitori dels procediments.

1. Els procediments administratius que preveu aquesta Llei iniciats amb anterioritat a
la seva entrada en vigor s’han de tramitar i resoldre de conformitat amb la normativa legal
vigent en la data de la presentacié de les sol-licituds corresponents.

2. A aquests efectes, en les sol-licituds originades per divisid, canvi de modalitat o
transformacié d’'una sol-licitud, es considera que la seva data de presentacio és la data de
presentacio de la sol-licitud originaria.

Disposicio6 transitoria segona. Normativa aplicable als titols de proteccié de les invencions
concedits de conformitat amb la legislaci6 anterior.

Als titols de proteccié de les invencions sol-licitades sota la vigéncia de la Llei 11/1986,
de 20 de marg, de patents, els son aplicables les disposicions contingudes en els titols i
capitols d’aquesta Llei que s’enuncien tot seguit:

1r Capitol V del titol V, «Disposicions comunes a tots els procediments i a la
informacié dels tercers», en la mesura que els procediments esmentats es refereixin a
actuacions posteriors a la concessio del titol.

2n Titol VI, «Efectes de la patent i de la sol-licitud de patent»; titol VII, «Accions per
violacio6 del dret de patent»; titol VIII, «La sol-licitud de la patent i la patent com a objectes
de dret de propietat»; titol IX, «Obligacié d’explotar i llicéncies obligatories»; titol X,
«Nul-litat, revocacio i caducitat de la patent»; titol XIl, «Jurisdiccié i normes processals»;
titol XIV, «Aplicacié dels convenis internacionals».

3r Capitol Il del titol XllI, «Efectes de la concessid», a excepcid de les causes de
nul-litat a qué es refereix l'article 149.1.a), que son les que preveu l'article 153.1.a) de la
Llei 11/1986, de 20 de marg, de patents.

Disposicio transitoria tercera. Taxes i anualitats.

1. Les basesi els tipus de gravamen de les taxes a qué es refereix article 182.1 sén
els vigents en el moment de presentar-se la sol-licitud o de sol-licitar-se el servei, la
prestacio o I'activitat administrativa de qué es tracti.

2. Eltermini per pagar les anualitats de les patents concedides de conformitat amb la
llei anterior, la data de meritacié de les quals sigui igual o posterior a la data d’entrada en
vigor d’aquesta Llei i que no s’hagin pagat amb anterioritat a aquesta data, és el que
preveu l'article 184.3.

3. Lareduccié de taxes que preveu l'article 186.1 s’aplica a les sol-licituds de patents
i models d’utilitat presentades amb posterioritat a I'entrada en vigor d’aquesta Llei.

4. Lapartat 3 de l'article 186 s’aplica a les sol-licituds presentades amb posterioritat
a I'entrada en vigor d’aquesta Llei.

5. Les taxes de sol'licitud i manteniment dels certificats complementaris de proteccid
son les vigents en el moment de sol-licitar-se el certificat o la seva prorroga.
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Disposicio transitoria quarta. Divulgacions innocues.

A les sollicituds presentades dins dels sis mesos posteriors a I'entrada en vigor
d’aquesta Llei els és aplicable I'article 7 de la Llei 11/1986, de 20 de marg, de patents.

Disposicio transitoria cinquena. Aplicacio del regim sobre explotacié i cessié d’invencions
realitzades pels ens publics de recerca.

Les referencies que en el Reial decret 55/2002, de 18 de gener, sobre explotacio i
cessio d’invencions realitzades en els ens publics de recerca, de conformitat amb el que
estableix l'article 20 de la Llei 11/1986, de 20 de marg, de patents, s’entenen referides a
larticle 21 d’aquesta Llei.

Disposicié transitoria sisena. Accions judicials.

Les accions judicials que s’hagin iniciat abans de I'entrada en vigor d’aquesta Llei
s’han de seguir pel mateix procediment d’acord amb el qual s’hagin incoat.

Disposicié derogatoria unica. Derogacié normativa.

Queda derogada, excepte el que disposen les disposicions transitories, la Llei 11/1986,
de 20 de marg, de patents i totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al
que disposa aquesta Llei.

Disposicio final primera. Modificacié de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre hipoteca
mobiliaria i penyora sense desplagament de la possessio.

Els articles quaranta-cinc i quaranta-sis de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre
hipoteca mobiliaria i penyora sense desplagcament de la possessid, queden redactats de la
manera seguent:

«Article quaranta-cinc.

1. Es poden subjectar a hipoteca mobiliaria els drets protegits per la legislacié
de propietat industrial com ara les patents, topografies de productes semiconductors,
marques, nhoms comercials, dissenys industrials, varietats vegetals i qualsevol altra
modalitat tipica, de conformitat amb la seva Llei reguladora.

2. Pot constituir la garantia hipotecaria tant el propietari com el llicenciatari
amb facultat de cedir el seu dret a tercer, tant sobre el dret en si com sobre la
sol-licitud de concessié del dret. Poden donar en garantia hipotecaria els seus
respectius drets els llicenciataris que siguin titulars de llicéncies en la seva totalitat
o en alguna de les facultats que integren el dret d’exclusiva, per a tot el territori
nacional o per a una part d’aquest; amb la condicié de llicéncia exclusiva o no
exclusiva.

3. No son susceptibles d’hipoteca mobiliaria els drets de propietat industrial
registrables perd no registrats, els drets personalissims, que no tenen contingut
patrimonial o no alienables i, en general, els que no siguin susceptibles d’apropiacio
individual.

4. La garantia s’estén als drets i millores resultants de I'addicié, modificacio o
perfeccionament dels drets registrats.

5. Immediatament després d’haver practicat els assentaments respectius en el
Registre de béns mobles, el registrador n’ha de remetre d’ofici certificacio del
contingut a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques per a la seva constancia
registral en aquesta ultima i la coordinacié entre sengles serveis de publicitat. La
garantia registral es reputa constituida als efectes que preveu aquesta Llei des que
quedi inscrita en el Registre de béns mobles.

6. Respecte als noms de domini a internet cal atenir-se al que disposin les
normes del seu Registre corresponent i no es poden gravar amb hipoteca mobiliaria
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els drets no susceptibles d’alienacié voluntaria de conformitat amb el que preveu la
normativa aplicable.

7. Les normes d’aquest capitol estableixen les regles comunes per a les
hipoteques mobiliaries sobre drets de propietat industrial i sobre les hipoteques
mobiliaries sobre drets protegits per la legislacié de propietat intel-lectual als quals
es refereix 'article seglent.»

«Article quaranta-sis.

1. Es pot imposar hipoteca mobiliaria tant sobre els drets d’explotacié de I'obra
com sobre tots els drets i modalitats de la propietat intel-lectual de contingut
patrimonial que siguin susceptibles de transmissio «inter vivos» de conformitat amb
la seva Llei reguladora. També es poden subjectar a hipoteca mobiliaria els drets
d’explotacié d’'una obra cinematografica en els termes que preveu la Llei.

2. Pot constituir la garantia tant el propietari com el cessionari, en exclusiva o
com a cessionari parcial, sempre que aquell tingui facultat d’alienar el seu dret a
tercer.

3. No sén susceptibles d’hipoteca mobiliaria els drets de propietat intel-lectual
registrables perd no registrats aixi com els drets personalissims com ara 'anomenat
dret moral d’autor, els no alienables i en general els que no siguin susceptibles
d’apropiaci6 individual.

4. Llevat que es pacti una altra cosa en el contracte, la garantia sobre I'obra
original no s’estén a les traduccions i adaptacions; les revisions, actualitzacions o
anotacions; els compendis, resums o0 extractes; els arranjaments musicals o
qualssevol transformacions de I'obra. Aquestes transformacions poden ser objecte
d’altres garanties separades.

5. Immediatament després d’haver practicat els assentaments respectius en el
Registre de béns mobles, el registrador n’ha de remetre d’ofici certificacié del
contingut al Registre public competent on figuri inscrita la modalitat de propietat
industrial objecte de la garantia per a la seva constancia registral i la coordinacié
entre sengles serveis de publicitat. La hipoteca mobiliaria es reputa constituida als
efectes que preveu aquesta Llei des que quedi inscrita en el Registre de béns
mobles.»

Disposicio final segona. Modificacié de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creacio de
l'organisme autonom «Registre de la Propietat Industrial».

Ala Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creacio de I'organisme autonom «Registre de la
Propietat Industrial», es modifica I'apartat sis de l'article segon i s’afegeix un nou apartat
set al mateix article, amb la redaccio6 seguent:

«Sis. Exercir com a institucié mediadora i arbitral, i d’acord amb el que preveu
la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediacioé en afers civils i mercantils i la Llei 60/2003,
de 23 de desembre, d’arbitratge, les funcions que per Reial decret se li atribueixin
per a la solucié de conflictes relatius a I'adquisicid, utilitzacid, contractacié i defensa
dels drets de propietat industrial en les matéries no excloses de la lliure disposicio
de les parts d’acord amb el dret.

Set. Qualsevol altra funcié que la legislacio vigent atribueixi actualment a
I’'Oficina Espanyola de Patents i Marques o les que d’ara endavant li siguin
expressament encomanades en les matéries propies de la seva competéncia.»

Disposicio final tercera. Modificacié de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

La disposicié addicional primera de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques,
queda redactada de la manera seguent:



S2OE BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al num. 177 Dissabte 25 de juliol de 2015

«Disposicié addicional primera. Jurisdiccioé i normes processals.

1. Les normes vigents que conté el titol XII de la Llei 24/2015, de 24 de juliol,
de patents, son aplicables a les diferents modalitats de signes distintius de la present
Llei en tot alld que no sigui incompatible amb la seva propia naturalesa, sense
perjudici del que disposa I'apartat seglent.

2. Els jutjats mercantils que, d’acord amb la Llei organica 6/1985, d’1 de juliol,
del poder judicial, tenen atribuides les funcions de jutjats de marca comunitaria en
aplicacio del Reglament (CE) num. 207/2009, del Consell, de 26 de febrer de 2009,
sobre la marca comunitaria, s6n competents per coneixer dels litigis civils que
derivin de la present Llei quan s’exerceixin de manera acumulada accions
concernents a marques comunitaries i nacionals o internacionals idéntiques o
similars; o si existeix qualsevol altra connexié entre les pretensions i almenys una
d’elles estigui basada en un registre o sol-licitud de marca comunitaria. En aquests
casos la competéncia correspon en exclusiva als jutjats de marca comunitaria.»

Disposici6 final quarta. Modificacio de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de proteccid juridica
del disseny industrial.

Es modifiquen els articles 24, 29, 76, la disposicié addicional primera i 'annex de taxes
de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de proteccio juridica del disseny industrial, que queden
redactats de la manera seguent:

Article 24. Dret de prioritat unionista.
S’afegeix un nou apartat 4 amb la redaccié seglent:

«4. Tanmateix, no és necessari presentar la copia de la sol-licitud anterior ni de
la traduccié quan la reivindicacio de prioritat no es consideri rellevant per determinar
la validesa del disseny registrat o la sol-licitud anterior o la seva traduccio ja es
trobin a I'Oficina Espanyola de Patents i Marques o estiguin disponibles en una
biblioteca o base de dades digital.»

Article 29.

Es modifica I'apartat 1 de l'article 29 «Examen d’ofici», la redaccié del qual és la
seglent:

«1. Superat 'examen de forma i, si s’escau, rebuda la sol-licitud tramesa per
I’é6rgan competent de la comunitat autdnoma, I'Oficina Espanyola de Patents i
Marques ha d’examinar d’ofici:

a) Si I'objecte de la sol-licitud constitueix un disseny d’acord amb el que
disposa 'apartat 2.a) de I'article 1 d’aquesta Llei.

b) Si el disseny el registre del qual se sol-licita és contrari a I'ordre public o als
bons costums.

c) Si el disseny el registre del qual se sol-licita suposa un Us indegut d’algun
dels elements esmentats en el paragraf e) de l'article 13 d’aquesta Llei.»

Article 76.

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de I'article 76 «Denegacioé i concessio de la
proteccié a Espanya», que queden redactats de la manera seglent:

«4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de notificar a I'Oficina
Internacional, en la forma i el termini establert a 'esmentada Acta de Ginebra, els
motius que justifiquin la denegacié dels efectes del registre internacional a Espanya.

5. En cas que I'Oficina Espanyola de Patents i Marques no hagi denegat la
proteccié a Espanya després de I'examen d’ofici o d’'un procediment d’oposicié, la
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proteccié conferida pel registre internacional d’'un disseny és efectiva des de la data
de la seva publicacio per I'Oficina Internacional. El titular del registre internacional té
els mateixos drets i vies de recurs que el sol-licitant o titular d’'un registre nacional.»

Disposicié addicional primera. Jurisdiccié i normes processals.
La disposicio addicional primera queda redactada de la manera seguent:

«1. Sense perjudici del que disposa I'apartat 2, les normes vigents que conté
el titol XlI de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, sén aplicables pel que fa a
I'exercici d’accions derivades d’aquesta Llei i a 'adopcié de mesures provisionals i
cautelars, en tot el que no sigui incompatible amb el que preveu la mateixa Llei.

2. Els jutjats mercantils que, d’acord amb la Llei organica del poder judicial,
tenen atribuides les funcions de jutjats de marca comunitaria en aplicacié del
Reglament (CE) num. 6/2002, del Consell, de 12 de desembre de 2001, sobre els
dibuixos i models comunitaris, son competents per conéixer dels litigis civils que
derivin d’'aquesta Llei quan s’exerceixin de manera acumulada accions fundades en
titols comunitaris i nacionals o internacionals sobre el mateix disseny o similar, o si
existeix qualsevol altra connexié entre les pretensions i almenys una d’elles estigui
basada en un registre o sol-licitud de titol comunitari. En aquests casos la
competéncia correspon en exclusiva als jutjats de marca comunitaria.»

Annex de taxes.

Modificacié de la tarifa primera de 'annex de taxes que preveu la disposicio
addicional tercera de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de proteccio juridica del disseny
industrial.

L'epigraf 1.7 de la tarifa primera es modifica de la manera seguent:
«1.7 Oposicions: per formulacié d’oposicié: 43,70 euros.

Pels dissenys addicionals impugnats en la mateixa formulacié d’oposicio a partir
del desé:

D’11 a 20 dissenys: 34,96 euros
De 21 a 30 dissenys: 27,96 euros
De 31 a 40 dissenys: 22,37 euros
De 41 a 50 dissenys: 17,89 euros.»

Disposicié final cinquena. Modificacié de la Llei 2/2014, de 25 de marg, de l'accié i del
servei exterior de I'Estat.

La disposicié addicional setzena de la Llei 2/2014, de 25 de marg, de I'accid i del servei
exterior de I'Estat, queda redactada de la manera seguent:

«Disposicié addicional setzena. Traduccions i interpretacions de caracter oficial.

1. Reglamentariament s’han de determinar els requisits perqué les traduccions
i interpretacions d’una llengua estrangera al castella i viceversa tinguin caracter
oficial. En tot cas, tenen aquest caracter si s’han efectuat per qui tingui el titol de
traductor-interpret jurat que atorga el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperacio. Els
requisits per a I'atorgament d’aquest titol, aixi com la resta d’elements que
conformen el seu régim juridic, es despleguen per reglament.

2. El caracter oficial d’'una traduccio o interpretacié comporta que aquesta
pugui ser aportada davant organs judicials i administratius en els termes que es
determini per reglament.

3. Eltraductor-intérpret jurat certifica amb la seva signatura i segell |a fidelitat i
I'exactitud de la traduccié i interpretacio.
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4. La traduccio i interpretacio que faci un traductor-intérpret jurat, la pot revisar
I'Oficina d’Interpretacié de Llenglies del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperaci6 a
sol-licitud del titular de I'érgan administratiu, judicial, registre o autoritat competent
davant de qui es presenti.»

Disposici6 final sisena. Titol competencial.

Aquesta Llei es dicta a 'empara de la competéncia estatal que preveu l'article 149.1.9.a
de la Constitucié en matéria de legislacié sobre propietat industrial. S’exceptuen d’aixo el
titol VII, titol XlI, la disposicié addicional novena, disposicid transitoria sisena, disposicions
finals segona, tercera i quarta, que s’emparen en l'article 149.1.6.a de la Constitucié que
atribueix a I'Estat la competéncia exclusiva sobre legislacié processal.

Aixi mateix, s’exceptua la disposicio final primera, que s’empara en l'article 149.1.8.a
de la Constitucid, que atribueix a I'Estat la competéncia exclusiva sobre legislacio civil,
sense perjudici de la conservacio, modificacié i desenvolupament per les comunitats
autonomes dels drets civils, forals o especials, alla on existeixin.

D’altra banda, la disposicié final cinquena s’empara en l'article 149.1.18.a que atribueix
a I'Estat la competéncia exclusiva en materia de bases del régim juridic de les
administracions publiques i del regim estatutari dels seus funcionaris.

Disposicio final setena. Desplegament de la Llei.

S’autoritza el Govern a dictar totes les disposicions que siguin necessaries per
desplegar i aplicar aquesta Llei.

Disposici6 final vuitena. Clausula de salvaguarda.

Les mesures que inclou aquesta Llei s’han d’atendre amb les dotacions pressupostaries
ordinaries de I'organisme i no poden suposar un increment de dotacions ni de retribucions
ni d’altres despeses de personal al servei del sector public.

Disposici6 final novena. Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor I'1 d’abril de 2017.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la
facin complir.

Madrid, 24 de juliol de 2015.
FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX

Les taxes i exaccions parafiscals unificades a qué es refereix l'article desé de la Llei
17/1975, de 2 de maig, sobre creaci6 de I'organisme autdbnom «Registre de la Propietat
Industrial», aplicades a serveis, prestacions i activitats del Registre de la Propietat
Industrial derivats d’aquesta Llei, son les seglents:

Euros
Tarifa primera.  Adquisicio i defensa de drets
1.1 Sollicituds:
Per la sol‘licitud d’'una demanda de diposit de patent d’invencié o model
d'utilitat, ja sigui directament o com a conseqiiéncia de la divisio d’una sol-licitud
inclusivament la insercié de la sol-licitud en el «Butlleti Oficial de la Propietat
Industrial» . . . ... 100,38
Per sol-licitud de canvi de modalitat de proteccié ....................... 10,30
Per sol-licitud d’informe sobre I'estatde latécnica. .. ................. ... 684,65
Per sol-licitud d’examen substantiu .. ............ ... ... ... . ... ...... 389,77
Per la presentacié d’un recurs o sol-licitud derevisié .................... 88,09
Per sol-licitud de resolucié urgent d’'un expedient . ...................... 47,39
Per sollicitud de restablimentdedrets ..................... ... ....... 105,35
Per sol-licitud de revocacido o limitacié . . .. ......... ... ... ... .. ... ..... 74,19
Recurs o sollicitudde revisio. . . ... ... 88,09
Per sol-licitud d’inscripci6 al Registre especial d’agents de la propietat industrial. 74,01
Per sol-licitud per a la tramitacio de certificats complementaris de proteccio de
medicaments-productes fitosanitaris (CCP). ... ........................ 517,21
Per sol'licitud de prorroga de certificats complementaris de proteccié de
mediCaments . ... ... 517,21
1.2 Prioritat:
Per cada prioritat reivindicada en matéria de patents i models d'utilitat. . . . . .. 19,65
1.3  Modificacions:
Per qualsevol modificacio de I'expedient, ja siguin a la sol-licitud, descripcié o
reivindicacions, ja siguin aportacions posteriors de documents o rectificacio
d’errors materials, aritmétics o de fet i, en general, per qualsevol modificacié en
suposits autoritzats perlallei ................. . ... ... ... ... . . ... 23,19
1.4 Contestacié a suspens:
Per contestacio a suspens provocat per defectes formals de qualsevol tipus
d’expedient tramitat en virtut d’'aquestallei. ... .......... ... ... ... .... 42,06

1.5 Oposicions:

Per presentacié d’oposicions a la concessié d’expedients de patents i models
dutilitat. . ... 43,27

Tarifa segona. Manteniment i transmissié de drets
2.1 Anualitats:. . ... .

B . 18,48
T 23,06
S 44,11
Ba . . 65,10
£ T 107,47
Ba . 133,78
A L 167,88
10 . 216,06
1A 270,82
12a . 317,98

1 2= 365,05
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Euros
T4a 412,56
15 440,59
1Ba . . o 458,85
1A 490,00
18a 490,00
108 490,00
208 . 490,00

2.1.1 Taxes de manteniment de certificats complementaris de proteccié de

medicaments i de productes fitosanitaris:
CCP de duradaigual oinferioraunany .......... ... ... . ... ... ... . 803,93
CCP de duradaigual oinferioradosanys. . ........... ... . ........... 1.688,24
CCP de durada igual o inferioratresanys. .............. .. ... ... ...... 2.661,05
CCP de durada igual o inferioraquatreanys .......................... 3.731,05
CCP de duradaigual o inferioracincanys ............................ 4.908,12
Prorroga de CCP de durada igual o inferioraunany .................... 803,93

2.2

23

24

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

Demores i regularitzacio:

Per demores en els pagaments d’anualitat, recarrecs del 25 per 100, dins dels

tres primers mesos, i del 50 per 100, dins dels tres seglents, fins a un maxim

de sis mesos de demora. No obstant aix0, en els sis mesos seglents i fins a un

maxim de temps que coincideixi amb la data d’aniversari de I'anualitat seguent,
linteressat pot regularitzar el pagament de I'anualitat no pagada abonant la

taxa de regularitzacié que estableix aquest apartat.

Per la regularitzacié en el pagament de les anualitats que preveu I'article

184, 3. 100,00

Explotacié i llicencies:
Per la tramitacié de cadascun dels oferiments de llicéncies de ple dret o

llicéncia obligatoria en els casos que preveu lalLllei. .. ................... 21,87
Per la tramitacié de cadascun dels oferiments de llicéncies de ple dret o

llicéncia obligatoria en els casos que preveu lalLlei. .. ................... 19,68
Mitjangant I'oficina per a I'obtencié d’una llicencia contractual. . ... ......... 131,14
Transferéncies:

Per tramitacio d’expedients d’inscripcid de transmissions o de cessions o
modificacions. Per cada registre efectuat. . . ... ... ... ... ... L. 13,24

Per la inscripcié de canvi de nom del titular:
Percadaregistreafectat ........... ... ... ... .. . ... . . ... 16,38
Tarifa tercera. Altres serveis

Per cada certificacio de dades registrades relatives a patents, models d’utilitat
o certificats complementaris de proteccio o les seves prorrogues, aixi com per
I'expedicioé de copia autoritzada de cadascun dels documents permesos per la

Y 20,60
Consultaivistad'unexpedient. .. ......... ... ... ... ... . .. ... 3,56
Copia de documents d'unexpedient . ............. ... ... ... ... ..... 11,38
Per cada pagina que excedeixide 10 ........ ... ... ... . ... i 1,13
Anunci al «BOPI» d’interposicié de recurs contenciés administratiu . ........ 142,24
Anunci al «BOPI» de decisi6 de recurs contencidés administratiu . .......... 142,24
Per la sol-licitud d’'informes pericials que preveu l'art. 120.7 . . ............. 2.400

Tarifa quarta
Patents europees:

Publicacid de les reivindicacions . . .......... ... ... 107,80
Publicacié d’'un fascicle (finsa22 pagines) ... .......... ... ... ... ..... 320,93
Pagina addicional fascicle .. ............ ... ... .. . ... . 12,90
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Euros

4.2 Patents internacionals:

Taxa de transmisSio . . .. .. .ottt 74,25
Taxa per transmissio de document de prioritat. . .. ...................... 29,69
Taxa d’examen preliminarinternacional . . .. ........... .. ... ... ........ 583,65
Taxa addicional d’examen preliminar internacional . ..................... 583,65
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