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TITULO IX.

Obligacién de explotar y licencias obligatorias

CAPITULO I.

Obligacién de explotar la invencion y requisitos para la concesidon de licencias obligatorias

Articulo 90. Obligacién de explotar

1. El titular de la patente esta obligado a explotar la invencion patentada bien por si o por persona
autorizada por él mediante su ejecucion en Espafia o en el territorio de un Estado miembro de la
Organizacion Mundial del Comercio, de forma que dicha explotacion resulte suficiente para abastecer la

demanda en el mercado espafiol.

2. La explotacion debera realizarse dentro del plazo de cuatro afios desde la fecha de presentacion de la
solicitud de patente, o de tres afios desde la fecha en que se publique su concesion en el «Boletin Oficial

de la Propiedad Industrial», aplicAndose automaticamente el plazo que expire mas tarde.

3. La prueba de que la invencion esta siendo explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1

incumbe al titular de la patente.

Articulo 91. Supuestos de concesion de licencias obligatorias

Procedera la concesion de licencias obligatorias sobre una determinada patente cuando concurra alguno

de los supuestos siguientes:
a) Falta o insuficiencia de explotacion de la invencion patentada.

b) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtencién vegetal.



c) Necesidad de poner término a practicas que una decision administrativa o jurisdiccional firme haya

declarado contrarias a la legislacion nacional o comunitaria de defensa de la competencia.

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

e) Fabricacion de productos farmacéuticos destinados a la exportacion en aplicacion del Reglamento (CE)
n.° 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 (LCEur 2006, 1321) , sobre
la concesion de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricacion de productos farmacéuticos

destinados a la exportacion a paises con problemas de salud publica.

Articulo 92. Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotacion

1. Una vez finalizado el plazo previsto en el articulo 90 para iniciar la explotacion de la invencion
patentada, cualquier persona podra solicitar la concesién de una licencia obligatoria si en el momento de
la solicitud, y salvo excusas legitimas, no se ha iniciado la explotacion de la patente o cuando tal

explotacién, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante méas de un afio.

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

gue impidan que esa explotacion sea mayor de lo que es.

Articulo 93. Licencias obligatorias por dependencia

1. Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos
conferidos por una patente o por un derecho de obtencién vegetal anterior, el titular de la patente posterior
podra solicitar una licencia obligatoria, para la explotacion del objeto de la patente o de la variedad objeto

del derecho de obtencién vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.

2. Cuando no sea posible explotar un derecho de obtenciéon vegetal sin menoscabo de los derechos
conferidos por una patente anterior, el obtentor podra solicitar una licencia obligatoria, para la explotacion

del invento protegido por la patente, mediante el pago de un canon adecuado.

3. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtencion de una sustancia quimica o
farmacéutica protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de
la patente de producto, tendran derecho a la obtencién de una licencia obligatoria sobre la patente del otro

titular.

4. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberan demostrar:
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a) Que la invencién o la variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia
econdmica con relacién a la invencion reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida por el

derecho de obtencién vegetal anterior.

b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del
derecho de obtencién vegetal anterior, una licencia contractual en los términos previstos en el articulo

97.1.

5. Cuando proceda la concesién de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la
patente o del derecho de obtencién vegetal anterior podra solicitar el otorgamiento, en condiciones
razonables, de una licencia para utilizar la invenciéon o la variedad protegida por la patente o por el

derecho de obtencién vegetal posterior.

6. Las licencias obligatorias por dependencia se otorgaran solamente con el contenido necesario para
permitir la explotacion de la invencion protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho
de obtencién vegetal de que se trate, y quedaran sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de

alguno de los titulos entre los cuales se dé la dependencia.

7. La tramitacién y la resolucion de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no
exclusivo de una invencion patentada, se regira por lo dispuesto en la presente Ley. La tramitacion y la
resolucion de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso de la variedad

protegida por un derecho de obtentor se regiran por su legislacién especifica.

Articulo 94. Licencias obligatorias para poner remedio a practicas anticompetitivas

1. La resolucién administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violacion del derecho de la
competencia por parte del titular de la patente se comunicara a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

por la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia o por el Juez o Tribunal que la haya emitido.

2. Cuando la resolucién decrete directamente la sujecion de la patente al régimen de licencias
obligatorias, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la publicara en el «Boletin Oficial de la Propiedad

Industrial» y procedera de acuerdo con lo previsto en los articulos 98 y 99 de esta Ley.

3. No sera precisa en este caso la justificacion de la negociacion previa entre el titular de la patente y el
potencial usuario, solicitante de la licencia obligatoria. La necesidad de corregir las practicas

anticompetitivas se podra tener en cuenta al determinar el canon de la licencia.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados precedentes, cuando el Gobierno considere que existen
razones de interés publico para poner término a practicas anticompetitivas, la sujecion de la patente al
régimen de licencias obligatorias podra acordarse por real decreto de acuerdo con lo previsto en el

articulo siguiente.



Articulo 95. Licencias obligatorias por motivos de interés publico

1. Por motivo de interés publico, el Gobierno podra someter, en cualquier momento, una solicitud de
patente o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo asi por real

decreto.

2. Se considerara en todo caso que existen motivos de interés publico cuando:

a) La iniciacion, el incremento o la generalizacion de la explotacion del invento, o la mejora de las
condiciones en que tal explotacién se realiza, sean de primordial importancia para la salud publica o para

la defensa nacional.

b) La falta de explotacion o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotacion realizada implique

grave perjuicio para el desarrollo econémico o tecnoldgico del pais.

c) Las necesidades de abastecimiento nacional asi lo exijan.

3. El real decreto al que se hace referencia en el apartado 1 debera ser acordado a propuesta del
Ministerio de Industria, Energia y Turismo. En los casos en que la importancia de la explotacion del
invento se relacione con la salud publica o con la defensa nacional, la propuesta debera formularse

conjuntamente con el Ministro competente en materia de sanidad o de defensa, respectivamente.

4. El real decreto que disponga la sujecion de la patente al régimen de licencias obligatorias podra
establecer directamente, en todo o en parte, el alcance, condiciones y canon de licencia en los supuestos
previstos en el articulo 97.2, o remitir la fijacién de tales condiciones al oportuno procedimiento ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas previsto en el capitulo siguiente para su concrecion en la

resolucion que conceda la licencia.

5. Cuando la sujecion al régimen de licencias obligatorias por motivos de interés publico se deba a su
importancia para la defensa nacional, podra reservarse la posibilidad de solicitar tales licencias a una o

varias empresas determinadas.

Articulo 96. Licencias obligatorias para la fabricacion de medicamentos destinados a paises con
problemas de salud publica

1. Las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicacién del Reglamento (CE) n.° 816/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 (LCEur 2006, 1321) , sobre la concesion
de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricacion de productos farmacéuticos destinados a

la exportacion a paises con problemas de salud publica, se dirigiran a la Oficina Espafiola de Patentes y
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Marcas, en los modelos normalizados que se establezcan al efecto. Las licencias se tramitaran conforme

a lo dispuesto en el citado Reglamento (CE) n.° 816/2006 y se regiran por lo dispuesto en el mismo.

2. La licencia surtira efecto a partir de la fecha en la que la resolucion que la conceda se notifique al
solicitante y al titular del derecho, aplicandose la que sea posterior. La resolucion que acuerde la licencia
establecera el canon de la misma. La licencia podra ser revocada por la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas si el licenciatario no cumple las condiciones bajo las que fue otorgada de acuerdo con lo previsto

en el articulo 16 del citado Reglamento (CE) n.° 816/2006.

3. Sin perjuicio de cualquier otra consecuencia legalmente prevista toda infraccion de la prohibicion
prevista en el articulo 13 del Reglamento (CE) n.° 816/2006 y en el articulo 2 del Reglamento (CE) n.°
953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (LCEur 2003, 1538), destinado a evitar el desvio
comercial hacia la Unién Europea de determinados medicamentos esenciales, se considerara una

infraccion de la patente sobre la que recae la licencia.

CAPITULO 1.

Procedimiento de concesién de las licencias obligatorias

Articulo 97. Justificacién previa del solicitante de la licencia

1. Previamente a la solicitud de una licencia obligatoria el interesado debera probar que ha intentado, sin
conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente una licencia contractual en términos y
condiciones comerciales razonables. Para las licencias previstas en el articulo 96, y salvo que se den las
circunstancias previstas en el articulo 9.2 del Reglamento (CE) n.° 816/2006 (LCEur 2006, 1321) al que
se refiere el apartado 1 del articulo precedente, este plazo serd en todo caso de treinta dias, anteriores a

la presentacion de la solicitud.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no seré aplicable:

a) En los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia.

b) En los casos de uso publico no comercial.

¢) En el supuesto previsto en la letra c) del articulo 91.

Articulo 98. Solicitud de la licencia

1. La solicitud de licencia obligatoria, dirigida a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en el modelo
normalizado que se establezca al efecto, debera ir acompafiada de la prueba que acredite el intento
previo de licencia contractual, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del articulo anterior. La

solicitud estara sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2. El solicitante, ademas de concretar su peticion, debera exponer las circunstancias que la justifiquen,

aportar las pruebas de que disponga en apoyo de sus afirmaciones, y acreditar que cuenta con los
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medios y garantias suficientes para llevar a cabo una explotacién real y efectiva de la invencion patentada

acorde con la finalidad de la licencia.

Articulo 99. Tramitacién y resolucion

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dara traslado de una copia de la solicitud con los
documentos que la acompaiien al titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo maximo de un
mes. La contestacion deberd ir acompafada de las pruebas que justifiquen las alegaciones realizadas. Si
el titular de la patente no contestara dentro del plazo, dicha Oficina procedera a la concesiéon de la

licencia.

2. Cuando, valoradas las alegaciones y pruebas presentadas, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
considere que se dan las circunstancias que justifican la concesién de la licencia, invitara a las partes
para que en el plazo de dos meses designen un mediador comun o, en su defecto, nombre cada una un
experto que, junto a un tercer experto nombrado por la mencionada Oficina, acuerden las condiciones de

aquélla.

3. A falta de acuerdo sobre la designacion de mediador o experto, o sobre las condiciones de la licencia
en el plazo de dos meses adicionales, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas decidira sobre la

concesion de la licencia y resolvera en consecuencia.

4. La resolucién que otorgue la licencia deberd determinar el contenido de ésta. En particular habra de
fijar el ambito de la licencia, el canon, la duracién, las garantias que deba prestar el licenciatario, y
cualesquiera otras clausulas que aseguren el cumplimiento por su parte de las condiciones que justifican

la concesion de la licencia.

5. Durante la tramitacion del expediente, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra realizar de oficio
las actuaciones que sean pertinentes y puedan ser de utilidad para resolver sobre la concesién de la
licencia. Dicha Oficina podra suspender por una sola vez la tramitacion a peticion justificada de ambas

partes, en las circunstancias previstas en el Reglamento de ejecucién de esta Ley.

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

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

7. La interposicion de un recurso administrativo o jurisdiccional contra la resoluciéon que ponga término al
expediente no suspendera la ejecucion del acto impugnado, pero la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas podra autorizar al licenciatario previa peticion fundada de éste, a demorar el comienzo de la

explotacién hasta que sea firme la concesioén de la licencia.

CAPITULO III.

Régimen de las licencias obligatorias



Articulo 100. Caracteristicas de las licencias obligatorias

1. Las licencias obligatorias no seran exclusivas.

2. La licencia llevara aparejada una remuneracion adecuada segun las circunstancias propias de cada

caso, habida cuenta de la importancia econémica de la invencion.

3. Si la patente recae sobre tecnologia de semiconductores las licencias obligatorias solo podran tener por
objeto un uso publico no comercial o utilizarse para rectificar una practica declarada anticompetitiva tras

un procedimiento judicial o administrativo.

4. Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciatario con motivo de la concesion de
una licencia obligatoria deberan atenerse a la buena fe. Para el titular de la patente, la aplicacion de este
principio incluird la obligacion de poner a disposicion del licenciatario los conocimientos técnicos que

posea y resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotacion comercial del invento.

En caso de violacién de este principio, declarada por sentencia judicial, por parte del titular de la patente,
el licenciatario podréa pedir a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas que reduzca el canon fijado para la
licencia, en proporcion a la importancia que tenga para la explotacién del invento la obligacién incumplida.
Si en las mismas condiciones se declarase la actuacion del licenciatario contraria a la buena fe

contractual, el licenciante podra instar de la mencionada Oficina la extincion de la licencia obligatoria.

5. La licencia obligatoria comprendera los certificados complementarios de proteccidon que al concederse
la licencia o posteriormente, recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en el ambito de la

licencia obligatoria.

6. En cuanto no se opongan a lo dispuesto en este Titulo o en la normativa comunitaria, seran de
aplicacion a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales previstas en

el Titulo VIII, Capitulo I, de esta Ley.

Articulo 101. Cesién, modificacion y cancelacion de las licencias obligatorias

1. Para que la cesién de una licencia obligatoria sea vélida, sera preciso que la licencia se transmita junto
con la empresa o parte de la empresa que la explote y que la cesion sea expresamente anotada por la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Tratandose de licencias por dependencia de patentes sera

preciso, ademas, que la licencia se transmita junto con la patente dependiente.

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

3. Tanto el licenciatario como el titular de la patente podran solicitar de la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas la modificacion del canon u otras condiciones de la licencia obligatoria cuando existan nuevos

hechos que justifiquen el cambio y, en especial, cuando el titular de la patente otorgue, con posterioridad



a la licencia obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente mas favorables a las de

aquella.

4. Si el licenciatario incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden
en virtud de la licencia obligatoria, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, previa audiencia de la parte

afectada, de oficio o a instancia de parte interesada, podra cancelar la licencia.



