Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio,
de Patentes
[BOE n.° 78, de 1-1V-2017]

REGLAMENTO DE EJECUCION DE LA LEY DE PATENTES

El Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes y que entrd en vigor el
1 de abril de 2017 (de aqui en adelante el «<Reglamento»), supone el desarrollo de las
novedades mas significativas de un sistema que cambia de una manera importante y
cuyo objetivo fundamental es el de establecer un sistema de concesion de patentes
fuertes. Para conseguir este objetivo se ha pretendido mejorar la claridad normati-
va, flexibilizar y agilizar los procedimientos de solicitud, oposicion y concesion de las
patentes, asi como, entre otras novedades, adaptar y modernizar la representacion
profesional ante la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (cuestion ampliamente de-
batida hasta el momento).

El Reglamento intenta prever la mayoria de aspectos mas novedosos que desarro-
llala Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes (de aqui en adelante «LP»), de una manera
exhaustiva. Es por ello por lo que consta de ciento quince articulos, divididos en once
titulos, seis disposiciones adicionales y un anexo.

En primer lugar, es destacable el papel que se otorga a las patentes de invencion
sobre las que versa el Titulo | en su integridad. En este Titulo se regulan con exhaustivi-
dad los procedimientos de solicitud, concesion, oposicion y revocacion o limitacion de
este tipo de patentes (veremos que la caducidad sera regulada, por motivos de siste-
matizacion en el Titulo ViI). Es especialmente relevante la importancia otorgada (como
no podia ser de otro modo teniendo en cuenta la importancia creciente de las mismas)
de las invenciones referidas a materia bioldgica (vid. articulos 4 a 6) donde se establece
la posibilidad de la solicitud del nombramiento de un experto independiente especia-
lizado en este tipo de invenciones a la Oficina Espafna de Patentes y Marcas (de aqui
en adelante «OEPM») hasta la finalizacion de los preparativos técnicos (cfr. articulo 6).

Por otro lado, en el articulo 26 de este Titulo se regulan los requisitos técnicos y el
contenido del informe sobre el estado de la técnica. Este articulo establece que dicho
informe debera mencionar todos los elementos del estado de la técnica de que dis-
ponga la OEPM en el momento de establecer dicho informe, que puedan ser tomados
en consideracion para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invenciéon obje-
to de la solicitud, sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuen-
ta la descripcion y, en su caso, los dibujos o las secuencias bioldgicas. Ademas, cada
mencion sera realizada en relacion con las reivindicaciones correspondientes, identifi-
candose, en la medida de lo posible, la parte concreta del documento citado. Por otro
lado, este informe sobre el estado de la técnica debera distinguir, en los documentos
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mencionados, entre los que han sido publicados antes de la fecha de prioridad, entre
la fecha de prioridad y la fecha de presentacion y en la fecha de presentacion o poste-
riormente. Por Ultimo, el informe mencionara la clasificacion de la solicitud de patente,
segun la clasificacion internacional de patentes. Es necesario que sea mencionado en
el informe todo documento que se refiera a una divulgacion oral, a un uso o a cualquier
otra divulgacion que haya sido anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de
patente, precisando, si existe, la fecha de la publicacion del documento y de la divul-
gacion no escrita. Ademas, este informe debera acompanarse de una opinion escrita,
preliminar y no vinculante, acerca de si la invencion objeto de la solicitud de patente
parece ser nueva, implica actividad inventiva y puede ser susceptible de aplicacion
industrial, asi como si la solicitud reluine las condiciones de la LP y del Reglamento.

Por otro lado, se destaca la posibilidad por parte del solicitante de la patente de
realizar una peticion de examen sustantivo desde el momento del depdsito de la so-
licitud y hasta el transcurso del plazo de tres meses contado a partir de la fecha de
publicacion en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (de aqui en adelante BOPI)
de la mencidn de la puesta a disposicion del publico del informe sobre el estado de la
técnica (cfr. articulo 33).

Es destacable la prevision que se contempla en el articulo 29, donde se admite la
emision de un informe sobre el estado de la técnica parcial respecto de las partes de
la solicitud que se refieren a la invencion o al grupo de invenciones mencionadas en pri-
mer lugar en las reivindicaciones, en el caso de que la OEPM apreciara que la solicitud
de patente no satisface la exigencia de la unidad de invencion prevista en el articulo 26 de
la LP. Dicho informe parcial, acompafiado de la opinién escrita, se trasladara al solici-
tante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicaciéon en el BOPI del
defecto de la falta de unidad de invencion, efectue las correspondientes alegaciones
frente a dicha objecion de falta de unidad de invencion, divida la solicitud o pague una
tasa adicional por solicitud de informe sobre el estado de la técnica por cada invencion
adicional reivindicada.

Por su parte, el Titulo Il va a desarrollar las cuestiones relativas a los certificados
complementarios de proteccion de medicamentos y productos fitosanitarios, regulan-
do por primera vez el procedimiento de tramitacion para su concesion, siendo dicho
procedimiento bastante simple, bastando con el respeto a los requisitos establecidos
por el Reglamento n.° 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo
de 2009, asi como por el Reglamento (CE) n.° 1610/96 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 1996, respectivamente.

El Titulo Il se centra en los modelos de utilidad desarrollando tanto los tramites del
procedimiento de concesion como la cuestion del informe sobre el estado de la técnica
que el 148.3 LP establece como para el gjercicio de acciones judiciales.

Por su parte, el Titulo IV regula aspectos comunes en materia de procedimiento
relativas a las modalidades anteriormente mencionadas, como son la modificacion de
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la solicitud de patente o de patente concedida, la rectificacion de errores en docu-
mentos remitidos a la OEPM, la retirada de solicitudes, asi como el importante régimen
de plazos (vid. articulos 68 y 69). Junto a lo anterior en este Titulo se establece una
regulacion del registro de patentes, asi como de la publicidad registral, permitiéndose
la consulta por medios electrénicos de los expedientes (siempre que estos estén con-
servados en este formato). No obstante, el procedimiento de acceso, aun en el caso
de medios electronicos, sera establecido por la OEPM y llevara aparejado el pago de la
tasa correspondiente (cfr. articulo 76).

Por su parte, y en conexion con esta regulacion registral de las patentes, el Titulo
V aborda la materia de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos. Re-
cordemos que tanto en el caso del cambio de titularidad que lleva aparejada la cesion
como en el caso de las licencias, es pertinente su inscripcion en el registro de patentes
a efectos de garantizar la seguridad juridica. Para completar el panorama atinente a las
licencias sobre las patentes, el Titulo VI recoge no solo la inscripcion, sino la regulacion
de la solicitud de licencia obligatoria. Asi el articulo 86 establece que cualquier persona
que desee solicitar una licencia obligatoria (claro esta en los casos contemplados por
la LP) podra hacerlo mediante la presentacion ante la Oficina Espafnola de Patentes
y Marcas de una solicitud en el modelo oficial. Hay que tener en cuenta el interés
en potenciar la concesion de este tipo de licencias ya que, como se establece en el
articulo 86.2, en el caso de que se decretara el sometimiento de una patente al régi-
men de licencias obligatorias, en aplicacion de o dispuesto en los articulos 94 y 95 de
la LP, la OEPM publicara una mencion en el BOPI, pudiendo, a partir de ese momento,
ser solicitada una licencia por cualquier persona interesada.

Cdomo ya mencionamos anteriormente, en el Titulo VIl se unifican todas las cuestio-
nes relativas a la caducidad, tanto en el caso de falta o insuficiencia de la explotacion
de la patente como la generada por renuncia expresa del titular.

Por su parte, el Capitulo | del Titulo Vil se destina a la aplicacion del Convenio sobre
la concesion de Patentes Europeas (Munich, 5 de octubre de 1973), segun su version
tras las modificaciones introducidas por el Acta 2000, y el Capitulo I mismo Titulo tiene
por objeto la aplicacion del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (Washing-
ton, 19 de junio de 1970), segun su Ultima version en vigor.

Siguiendo con las distintas previsiones del Reglamento, en su Titulo X, de una
manera cuestionable en cuanto su ubicacion sistematica, se prevé expresamente el
procedimiento para la efectividad del reconocimiento en favor de tercero su derecho a
la solicitud o registro de patente en gjercicio de accion reivindicatoria.

Por ultimo, tenemos que en el Titulo X se recogen las previsiones que desarrollan
algunos aspectos de la Ley en materia de tasas (entre otras, la bonificacion de tasas
destinada a Universidades Publicas reconocida en la LP) y en el Titulo XI se regula
la representacion ante la OEMP, en particular, el régimen juridico de los Agentes de
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la Propiedad Industrial, incluyendo aspectos como una regulacion mas exhaustiva de
las pruebas de acceso a la profesion.

Para concluir, es destacable el reconocimiento de un papel cada vez mas pre-
ponderante a la administracion electronica, habilitandose, segun lo establecido en las
disposiciones finales del Reglamento, a la OEPM a desarrollar tanto los modelos de
solicitud como los requerimientos y métodos formales de solicitud y acceso a los ex-
pedientes por via electronica; asi como la importancia creciente de la resolucion extra-
judicial de controversias, facultando a la OEPM para la celebracion de acuerdos en la
materia con organismos nacionales, europeos e internacionales.
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