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Nuevo procedimiento de concesión: 
principales novedades 

 
María José de Concepción Sánchez 

Directora Departamento de Patentes e Información Tecnológica 

 
 







1. Claridad normativa 

Actualización general 
de la Ley para adaptarla 
a un contexto nacional 
e internacional que  ha 
cambiado 
sustancialmente desde 
1986 

Dispersión de normas: 

• Reglamentos y Directivas 
Comunitarias: (CCP  1998) 

• Sistemas Internacionales: 
EPO (1986), PCT (1989) 

• OMC: Acuerdo Aspectos 
de Derechos APDIC (1995) 

• Directiva Europea 
98/44/CE sobre 
Biotecnología. 

• Tratado de Derecho De 
patentes, PLT 

Incoherencia entre 
legislación vigente y 
OEPM como Autoridad 
de Búsqueda y Examen 
del Sistema 
Internacional de 
Patentes  PCT 

El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislación interna a estos cambios para 
evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la vía nacional de protección 
de las invenciones 



 

 

2. Reducción de cargas administrativas 

Simplificar el sistema de concesión 
de patentes: 

• Simplificación de requisitos y 
fluidez en el procedimiento 

• Un único procedimiento de 
concesión 

• Con examen previo 

                                                               

 

• Concesión rápida 
de patentes fuertes 

• Mayor flexibilidad 
del Sistema  

Evitar a los Tribunales 
la carga de anular 
patentes que nunca 
debieron ser 
concedidas 



3. Apoyo al emprendedor 

Ofrecer a empresarios, 
emprendedores 

individuales e 
instituciones públicas y 
privadas españolas una 

alternativa rápida y 
eficaz para proteger sus 
innovaciones mediante 

títulos sólidos 

Facilitar  al 
emprendedor la 

decisión para 
patentar en el 

extranjero 

   

• Mayor seguridad 
jurídica al eliminar la 

posibilidad de 
monopolios 

injustificados 

 

• Evitar gastos 
posteriores en 

tribunales 

 



• Ley 2/2011 de  Economía Sostenible 

• Ley 4/2011 de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 

• Ley 14/2013 de Apoyo a los 
Emprendedores y su 
Internacionalización 

Normativas Nacionales 



 
ESTRUCTURA DE LA LEY 24/2015 

16 Títulos 

186 Artículos 

10 Disposiciones Adicionales 

6 Disposiciones Transitorias 

1 Disposición Derogatoria 

9 Disposiciones Finales 



Se simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, 
armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PLT). 

Se elimina el sistema opcional o a la carta  estableciendo  un 
Procedimiento único con Examen previo o sustantivo. 

Integra la búsqueda con el examen técnico 

Se adelanta la búsqueda acelerando el procedimiento en un aspecto 
esencial para el interesado. 

Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-
concesión 

Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en 
línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT. 



Procedimientos de revocación y limitación 

En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular 
parcialmente una reivindicación 

Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar 
se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo 
Mercantil. 

Conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la 
mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de 
controversias. 



Se regulan los siguientes títulos 

Patentes 

Modelos de Utilidad 

Certificados complementarios de protección de 
medicamentos, y su prórroga, 
y de productos fitosanitarios 



• Las personas naturales o jurídicas  

• De nacionalidad española 

• Extranjeras que residan habitualmente 
o tengan un establecimiento industrial 
o comercial efectivo y real en territorio 
español 

• Extranjeras  que se beneficien del CUP  

• Extranjeras residentes en la OMC 

• Principio de reciprocidad 

Ley 
11/86 

 

 

 

• Las personas físicas o jurídicas, 
incluidas las entidades de 
derecho público 

Ley 
24/2015 

Legitimación 



Requisitos de patentabilidad 
Novedad 

 

Divulgaciones inocuas 
   

 Desaparecen los ensayos que no impliquen 
explotación u ofrecimiento comercial 

 Las exhibiciones deben ser en Exposiciones Internacionales 
 

Prioridad 

 Prioridad interna 
  El documento de prioridad solo se exigirá si es relevante para 

determinar la patentabilidad de la invención.  



Procedimiento Ley 11/86 

Solicitud 
Petición 
del IET 

Publicación de 
la solicitud y 

del Informe del 
Estado de la 
Técnica (IET) 

Procedimiento 
general de 
concesión 

Concesión 

Procedimiento   
concesión  

con examen 
previo 

Concesión/ 
Denegación 18 meses (Art. 32 Ley de Patentes) 

26-33 meses 

PATENTE DÉBIL 

PATENTE FUERTE 



1. Admisión a 
trámite 

2a. Examen de 
oficio 

2b. Búsqueda 

Procedimiento Ley 24/2015 

 
3. Publicación 
 

4. Examen 
sustantivo y 
Resolución 

 
5. Oposición 
 



Presentación de la solicitud 

Inicio del Procedimiento  
     Presentación de la solicitud 
         Electrónicamente 
 
 

Obligatorio para API y personas jurídicas (art. 14 de la Ley 39/2015, de 
1  de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas) 
 

En papel 



Instancia 

Descripción 

Reivindicaciones 

Dibujos y, en su caso, 
las secuencias 

biológicas 

Resumen 
 

Tasa de 
solicitud y 

de IET 

Materia biológica: origen 
geográfico o fuente de 
procedencia  
 Recurso genético: 
información que los 
usuarios están obligados a 
conservar con arreglo al 
Reglamento (UE) nº 
511/2014 

 

•  No prejuzgará la validez 
de la patente (ni 
interrumpirá el 
procedimiento) 
 

Contenido de la solicitud  



Admisión a 
trámite 

Lugar de presentación: 

 OEPM  
 Órgano competente de C.AA. 

 Oficina de Correos 
 Electrónicamente 

 

Requisitos mínimos 
para obtener fecha 

de presentación 
 

Una indicación, 
expresa o tácita, de 
que se solicita una 

patente 

Los datos de identificación 
o contacto del solicitante 

 

Una parte que a primera vista 
parezca constituir una descripción 

En cualquier idioma 
Traducción en el plazo de 2 meses 

desde depósito 
 denegada  

 Una referencia a una solicitud 
anterior 

Notificación de 
defectos 

2 meses desde 
notificación 

No contesta o no 
subsana  

 desistida 

Contesta subsanando:  

la fecha de 
presentación: en  que 

se subsanan los 
requisitos. 

Falta de pago de las 
tasas 

1 mes desde 
notificación 

Comunicación 
conjunta de defectos  

 2 meses 

Examen de defensa 

 



Examen 
de 

Oficio 

Examen técnico de 
exclusión de la 
patentabilidad 

Si el objeto de la solicitud 
no está manifiestamente 
y en su totalidad excluido 

de la patentabilidad  

Requisitos formales de la solicitud de 
patente y documentación  

  que permitan la publicación 
 

La presencia de defectos formales no suspende la realización del IET siempre que se pueda realizar 



Contenido 
Informe sobre el estado de la técnica + opinión 

escrita 
1ª comunicación del examinador de defectos 

técnicos 

Exámenes previos a la elaboración 
Falta de claridad (impeditiva 

de búsqueda significativa) 
Falta de unidad de invención 

(tasas adicionales o divisional) 
Requisitos de patentabilidad 

Búsqueda 
Los defectos formales no interrumpirán la búsqueda 



 Publicación 

Plazo 

• Transcurridos 18 meses desde fecha de presentación o 
prioridad 

• Antes a petición del solicitante 

Requisitos 
• Que la solicitud haya superado el examen de oficio  

Medios 

• Mención en BOPI 

• Publicación de un folleto en INVENES 

Consecuencias 

• Apertura plazo observaciones de terceros (a la 
solicitud) 



Examen sustantivo 

Petición de examen sustantivo 
- Se puede presentar desde la presentación hasta 3 meses 
después de publicación IET 
- Exige pago de tasa.  
- Posibilidad de presentar observaciones, modificaciones… 
hasta fin de plazo. 

Realización del examen sustantivo: 
- IET+OE es la 1ª comunicación al solicitante sobre requisitos 
- Posibilidad de búsqueda complementaria 
- Resoluciones: 
      - Concesión directa 
      - Denegación directa 
      - Persistencia de defectos  → Nuevas oportunidades     
(2meses)/vista  oral 
                         → Resolución definitiva 



Admitidas a trámite las 
oposiciones, se dan 

traslado al titular 

Contestación del titular 
(alegaciones y/o 

propuesta de 
modificación) 

 3 meses 

Réplica de oponentes  

 plazo común de 2 
meses 

Examen de oposiciones 
y contestaciones por 

OEPM  
Comisión de 3 
examinadores 

Nueva(s) oportunidad(es) 
al titular 
 1 mes 
Posible sustitución por 
vista oral 

Resolución definitiva estimando 
o desestimando oposición 
a) Manteniendo la concesión 
b) Revocando la patente 
c) Manteniendo la patente de 
forma modificada 
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la falta de cualquiera 
de los requisitos de 
patentabilidad 
 

 la insuficiencia de la 
descripción 

que el objeto de la patente 
excede el contenido de la 
solicitud tal como fue presentada 
 

alegaciones 

En modelo oficial + tasa 
 

Suficientemente 
motivada 
 

requisitos 

o
p

o
si

ci
o

n
e

s 



 Reducción de un 50 por ciento de las 
tasas abonadas por solicitud, 

realización del informe sobre el 
estado de la técnica y examen. 

Reducción del 50 por ciento en las 
tres primeras anualidades 

Bonificación del 50% y hasta el 100% 
si las explotan,  de todas las tasas a 

las Universidades Públicas. 

Reducción de un 15 por ciento en el 
importe de las tasas vinculadas a la 

presentación electrónica  

El pago de las anualidades deberá 
efectuarse dentro de los tres meses 
posteriores a la fecha de devengo, 

suprimiéndose los pagos anticipados 

Pyme y Emprendedor 

General tasas 

Universidades Públicas 



 
 

El Modelo de Utilidad en la Ley 
24/2015 

 
 

Gerardo Penas García 
Jefe Área Examen Modelos, Diseños y Semiconductores 

 



 Clarificar el objeto protegible. 

 Agilizar el procedimiento de 

concesión. 

 Incrementar la seguridad jurídica. 

 

Novedades 



Clarificar el objeto protegible 

Alcance positivo 

Artículo 137. Invenciones que pueden 

ser protegidas como modelos de 

utilidad. 

 

Podrán protegerse como modelos de 

utilidad, de acuerdo con lo dispuesto 

en este Título, las invenciones 

industrialmente aplicables que, 

siendo nuevas e implicando actividad 

inventiva, consisten en dar a un 

objeto o producto una configuración, 

estructura o composición de la que 

resulte alguna ventaja prácticamente 

apreciable para su uso o fabricación. 
 

Artículo 143.1. Serán protegibles como modelos de 

utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente 

título, las invenciones que, siendo nuevas e 

implicando una actividad inventiva, consisten en 

dar a un objeto una configuración, estructura o 

constitución de la que resulte alguna ventaja 

prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 

 

Artículo 143.2. En particular, podrán protegerse 

como modelos de utilidad los utensilios, 

instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos 

o partes de los mismos, que reúnan los requisitos 

enunciados en el apartado anterior. 

Ley 24/2015 Ley 11/1986 



Clarificar el objeto protegible 

SÍ…invenciones QUE 

•  consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o 

composición 

• resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o 
fabricación. 

› industrialmente aplicables  

› nuevas e implicando actividad inventiva,  

 

Alcance positivo 



Clarificar el objeto protegible 

Producto: 

 

 La determinación del alcance positivo –y por tanto, de la 

modalidad adecuada- será realizada en el contexto de un 

examen técnico por un examinador técnico. 

 Eliminación del requisito de “corporeidad”. 

 Las “Product by-process claims“ son reivindicaciones de 

producto, es decir, protegibles como modelo de utilidad (ya se 

admiten actualmente). 

 Art.58.1.a): el modelo de utilidad confiere a su titular el derecho 

a impedir: la fabricación, el ofrecimiento para la venta, la 

introducción en el comercio o la utilización de un producto 

objeto del modelo de utilidad… 

Alcance positivo 



Configuración:  

“Disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades 

anejas.” 

 

Interpretación: cuando la forma externa del MU se altera o modifica para obtener un efecto 

externo: herramientas, utensilios, etc 

 

Estructura:  

“Distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa.”  

 

Interpretación: cuando la distribución o disposición interna de los diferentes elementos de un 

MU se altera o modifica para obtener un efecto técnico: dispositivos, máquinas o sus 

partes. 

 

Composición: 

“Acción y efecto de componer.” 

1. tr. Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden. 

 

Interpretación: cambios en la composición de un producto o en la forma de componer un 

objeto. 

Alcance positivo: problemas 

de interpretación. 



Clarificar el objeto protegible 

Delimitación negativa 

Exposición de motivos: 

También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de 

utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, 

excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que 

tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las 

sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las 

destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o 

veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus 

especiales características, pero no para el resto de los productos 

químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta 

modalidad de protección. 



Clarificar el objeto protegible 

Delimitación negativa 

Artículo 137. Invenciones que pueden ser 

protegidas como modelos de utilidad. 

 

2. No podrán ser protegidas como 

modelos de utilidad además de las 

materias e invenciones excluidas de 

patentabilidad en aplicación de los 

artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones 

de procedimiento, las que recaigan sobre 

materia biológica y las sustancias y 

composiciones farmacéuticas. 
 

Artículo 143.3. No podrán ser protegidas como modelos de 

utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades 

vegetales 

Ley 24/2015 Ley 11/1986 

NO podrán: 
• artículos 4 y 5 de esta Ley,  
• las invenciones de procedimiento,  
• las que recaigan sobre materia biológica 
• sustancias y composiciones farmacéuticas. 



Delimitación negativa 

1.-¿Qué es un procedimiento? 

 

•Interpretación restringida del concepto “procedimiento” como en Alemania. 

(Federal Supreme Court 2004 GRUR 495 – Signal sequence [Signalfolge]). 

•Jurisprudencia española producto/procedimiento: Sala Tercera del T.Supremo de 

13 de octubre de 1975 delimita el concepto de procedimiento químico o 

farmacéutico: 

•"el procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de 

tres elementos: 

•la sustancia básica de que se parte. 

•Los medios de actuación sobre esa sustancia. 

•El producto final o resultado.” 

•Las reivindicaciones del tipo “medios para +función”, en principio, no definen 

un procedimiento. 



Delimitación negativa 

2.-¿Qué es materia biológica? 

 

•Artículo 4.3.  

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la 

materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible 

en un sistema biológico… 

IS GERMAN UTILITY MODEL PROTECTION AVAILABLE FOR BIOTECHNOLOGY INVENTIONS? 

http://www.grundipg.com/files/German_Utility_Model_Protection__2006_.pdf 

“According to our analysis, the following examples may represent the kinds of biotechnological inventions protectable by a German 

utility model: all types of peptides (including antibodies and hormones), biotechnological inventions having an ambivalent character (for 

example, nucleic acid and peptide arrays and beads for the isolation of nucleic acids), and any kind of pharmaceutical substance 

involving biotechnological products, or the use of such products for a specified medical indication.” 



Delimitación negativa 

3.-¿Qué es una sustancia o composición farmacéutica? 

 

Sustancia de origen animal, biológico (sueros y vacunas), químico, orgánico e 

inorgánico) o vegetal, así como cualquier agregación de las mismas, siempre 

y cuando se puedan destinar a la prevención o al tratamiento de las 

enfermedades animales o humanas. 

4.-¿Qué NO es una sustancia o composición farmacéutica? 

 

• Productos dietéticos. 

• Productos cosméticos. 

 



Requisitos objetivos 

Novedad 

Artículo 139. Estado de la técnica. 

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la 

novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles 

como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el 

artículo 6.2 para las patentes de invención. (vid art. 6,2.”..todo lo que antes de la 

fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el 

extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio) 

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica 

el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el 

artículo 6.3. ( vid art. 6,3 …solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de 

solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales 

PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente 

presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente 

y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.) 

 



Requisitos objetivos 

Actividad inventiva 

Artículo 140. Actividad inventiva. 

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que 

una invención implica una actividad inventiva si no resulta del 

estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto 

en la materia. 

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los 

mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en 

consideración para decidir sobre la existencia de la actividad 

inventiva. 



 Clarificar el objeto protegible. 

 Agilizar el procedimiento de 

concesión. 

 Incrementar la seguridad jurídica. 

 

Objetivos 



Procedimiento de Concesión 

Presentación 

Admisión a trámite 

Examen de oficio 

Publicación 

Oposiciones de terceros 

Respuesta a Oposiciones 

Resolución: Concesión o Denegación 



Examen de oficio 

• Aspectos formales (que contenga instancia con datos correctos, descripción 
con todos sus apartados y numeración de líneas, reivindicaciones 
numeradas, dibujos, tasa, autorización)... 

• Aspectos técnicos (descripción clara, reivindicaciones basadas en la 
descripción que definen el objeto a proteger, unidad de invención)… 

• Modalidad correcta. 

¿Todo correcto? 

Se clasifica y se publica la solicitud 

BOPI Denegación 

Sí 

No 

Subsana 

No 
subsana 



Presentación de oposiciones con la ley 24/2015 

¿Quién? Plazo Motivos Documentos 

Cualquier persona 
con interés legítimo 

2 meses desde la 
publicación de la 
solicitud en el BOPI + 
una prórroga de 
otros 2 meses 

Cualquier requisito 
exigido para la 
concesión, incluido 
la falta de novedad, 
actividad inventiva, 
aplicación industrial 
y suficiencia de la 
descripción 

Todo lo divulgado en 
el mundo antes de la 
fecha de 
presentación de la 
solicitud 

Recepción Examen 

Traslado 

Contestación 
solicitante 

Réplica 
oponentes 

Etapas 

Resolución 
Con publicación en 

BOPI de 
modificaciones 



 Clarificar el objeto protegible. 

 Agilizar el procedimiento de 

concesión. 

 Incrementar la seguridad jurídica. 

 

Objetivos 



Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones. 

3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los 

derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con 

posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se 

haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, 

el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las 

patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción. 

4. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a 

disposición del público unido al expediente del modelo. En el supuesto de 

que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado 

podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte 

dicho informe a los autos. 

 

Ejercicio de acciones 



Comentarios al art. 148. Ejercicio de acciones 

 El IET vendrá acompañado de una opinión escrita. 

 Posibilidad de modificar reivindicaciones tras un IET parcialmente 

negativo 

 Limitaciones si ya está concedido. 

 Como respuesta a un examen formal u oposiciones si no lo está.  

 Un tercero podrá pedir un IET 

 Oportunidad de obtener un derecho con IET y sometido a 

oposiciones. Máxima flexibilidad. 

 

 
 

Ejercicio de acciones 



En resumen… 

• Amplía el ámbito protección del M.U. 

• Exige novedad mundial. 

• En la fase de oposición, exige un comité de tres expertos y da 

oportunidad de réplica a los oponentes. 

• Establece la obligatoriedad de pedir I.E.T. para ejercer acciones judiciales. 

La Ley 24/2015: 
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Compuesto X para su uso como medicamento 
 
Compuesto X para su uso como analgésico 
 
Compuesto X para su uso en el tratamiento de 
la enfermedad Y 
 
Composición A que contiene X para su uso en el 
tratamiento de la enfermedad Y 
 
Medicamento (composición farmacéutica) que 
contiene el compuesto X 



Uso de X para preparar un medicamento 
destinado al tratamiento de la enfermedad Y 
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Artículo 52. 
 
1. Los derechos contenidos por la patente no se extienden: 
 
a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no 

comerciales. 
 

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al 
objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos 
realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España 
o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos 
la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos 
fines. 
 
 (Redactada conforme a la disposición final segunda Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios) 
 
c) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias  
extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica 
ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados. 





MODELO DE UTILIDAD 
(“pequeña patente”) 



 
 

Invenciones laborales, licencias y 
cesiones 
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     Solicitante tiene derecho a la patente 
 
• Obligación de declarar la forma de obtención del 

derecho cuando el solicitante no sea inventor 
 Contrato 
 Invención laboral 
 Sucesión… 

 
 

Presunción 
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Derecho a la patente 

Derecho a la 
patente 

Inventor 

Causahabiente 



Clases  

Empresario (Art. 
15 NLP) 

Asumibles por 
empresario (Art. 

17 NLP) 

Empleado (Art. 
16 NLP) 
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Invenciones bajo relación de empleo o 
servicios 

Presunción laboralidad  
De las invenciones respecto de las que se solicita patente en el año 
tras cese de contrato 



Titularidad del empresario 

Las invenciones:  

→ realizadas durante la vigencia de 
un contrato o relación de empleo o 
de servicios  

→ fruto de una actividad de 
investigación explícita o 
implícitamente constitutiva del 
objeto del contrato 

 

 

Compensación: 

- no tendrá derecho a una 
remuneración suplementaria por su 
realización, 

- sí la tendrá si su aportación personal 
a la invención y la importancia de la 
misma para el empresario exceden de 
manera evidente del contenido 
explícito o implícito de su contrato o 
relación de empleo. 

 

Invenciones bajo relación de empleo o 
servicios 
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Asumibles por el empresario 

Las invenciones:  

→ relacionadas con la actividad 
profesional del empleado en la 
empresa y 

→ en su obtención hubiesen 
influido predominantemente 
conocimientos adquiridos dentro 
de la empresa o la utilización de 
medios proporcionados por ésta 

 

Compensación: 

- compensación económica justa 
según: 

•  la importancia industrial y comercial del 
invento y 

• teniendo en cuenta el valor de los medios o 
conocimientos facilitados por la empresa y 
las aportaciones propias del empleado. 

• podrá consistir en una participación en los 
beneficios por la explotación o por la cesión 
por parte de la empresa de sus derechos 
sobre dicha invención 

Invenciones bajo relación de empleo o 
servicios 
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Titularidad del empleado 

Resto de invenciones 

Invenciones bajo relación de empleo o 
servicios 
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Del empleado: 
- informar al empresario de la conclusión de la invención 
- mediante comunicación escrita 
- con los datos e informes necesarios para que éste pueda 

ejercitar los derechos que le correspondan 
- en el plazo de un mes 
 
Consecuencias: 

- incumplimiento     pérdida de los derechos  
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Invenciones bajo relación de empleo o 
servicios 

Obligaciones 



Del empresario en invenciones asumibles: 
- comunicación escrita sobre su voluntad de asumir la titularidad de la 

invención o de reservarse un derecho de utilización  
- en el plazo de 3 meses desde la comunicación del trabajador 

Consecuencias: 
- Si asume titularidad pero no presenta la patente en un plazo adicional 
razonable fijado con el empleado 

 → el empleado podrá presentar la solicitud de patente en nombre y por 

 cuenta del empresario 

- Si falta de comunicación escrita del empresario asumiendo titularidad 

  → caducará el derecho del empresario y el empleado podrá presentar la 

 solicitud de patente  
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Invenciones bajo relación de empleo o 
servicios 

Obligaciones 



Derecho del empleado a reclamar compensación 
- por mejoras técnicas no patentables protegidas como secreto industrial 

que correspondan o sean asumibles por el empresario  
- ofrezcan al empleador una posición ventajosa  
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Invenciones bajo relación de empleo o 
servicios 

Derechos 



Deber de Comunicación: 
- Investigador 

• 3 meses desde conclusión de la invención 
• incumplimiento  pérdida derechos 

- Organismo/Entidad Pública 
• 3 meses desde comunicación del investigador 
• comunicación de voluntad de mantener derecho sobre la 
invención (patente o secreto industrial) 
• prohibición publicación resultado investigación 
• falta comunicación → el autor tendrá derecho a solicitar la 
patente 
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Invenciones de personal investigador de 
UP y EPI 

Obligaciones 



- Organismo/Entidad Pública  
 Asumir la titularidad patente 
 mantener el secreto industrial 
 ceder la titularidad al investigador y reservarse licencia 

de explotación  o reservarse participación en beneficios  

 
- Investigador  

 Participar en beneficios de explotación o de cesión 
 Ser titulares si la entidad les cede el derecho 
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Derechos 

Invenciones de personal investigador de 
UP y EPI 



Negocios jurídicos 

Principios generales 

Tanto la solicitud de patente 
como la patente son 

transmisibles y podrán darse 
en garantía o ser objeto de 

otros derechos reales, 
licencias, opciones de 

compra, embargos, otros 
negocios jurídicos o medidas 

que resulten del 
procedimiento de ejecución.  

Aplicación principios 
generales del derecho 
registral (publicidad, 
calificación registral, 

cierre registral…). 

Supresión de la exigencia 
del documento público 
en la formalización de 

transferencias y licencias 

El contenido y límites de 
los contratos de licencia 

estarán sujetos a las 
normas nacionales o 

comunitarias de Derecho 
de la Competencia.  
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Falta o insuficiencia de explotación 

Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención 
vegetal 

Necesidad de poner término a prácticas anticompetitivas 

Motivos de interés público 

Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países 
con problemas de salud pública 
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Clases de licencias obligatorias 



Simplificación del procedimiento  
Se simplifica el procedimiento de concesión de licencias obligatorias.  

 Las partes pueden designar un mediador común o bien nombrar cada 
una un experto. Un tercer experto es nombrado por la OEPM para 
acordar las condiciones de la licencia con los expertos nombrados por las 
partes.  

 A falta de acuerdo, la OEPM resolverá sobre la concesión de la licencia. 
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Licencias obligatorias 



 
La nueva Ley de Patentes y los 

Agentes de Propiedad Industrial 
 

Alejandra González Fernández 
Jefa de Área de Coordinación Jurídica 

 
 
 



I. Adaptación de normativa 

II. Inscripción de Sociedades Profesionales 

III. Reducción de cargas administrativas 

IV. Deber de confidencialidad 

 

V. Desarrollo de requisitos y condiciones para las 
traducciones P. Europea y PCT 

Novedades  
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Las modificaciones que ahora se introducen referidas a los 
Agentes de la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/ 
2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, regulando las normas 
básicas de acceso y ejercicio de la representación 
profesional en el marco de la trasposición de la Directiva 
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior y 
de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales 36/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo y al Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone. 

I. ADAPTACIÓN DE NORMATIVA 
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Arts. 176 LP y 111 LP:  
- único requisito: un socio API  
- Declaración responsable (con nombre de la persona 
jurídica, número de identificación fiscal, domicilio 
social, domicilio a efectos de notificaciones, mención 
de que la persona jurídica está inscrita como Sociedad 
Profesional así como los datos del socio Agente de la 
Propiedad Industrial ejerciente)  
- Comunicación a OEPM sobre cambios en la 
condición del socio API y en denominación social.  
  
 

III. INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES 
 PROFESIONALES 
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2. Reducción de cargas 
administrativas 

Supresión de los requisitos de: 
 
 Constitución de fianza a disposición de la Oficina 
 
 Seguro de responsabilidad civil 

III. REDUCCIÓN DE CARGAS 
 ADMINISTRATIVAS 
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2. Reducción de cargas 
administrativas 

 Art. 176.5 LP. Inspirado en CPE. 
 
 Deber de confidencialidad y derecho a 

negarse a divulgar comunicaciones 
intercambiadas con sus clientes. 

 
Alcanza a representantes que no sean APIs. 

 

IV. DEBER DE 
CONFIDENCIALIDAD 
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2. Reducción de cargas 
administrativas 

 D.F 5ª RLP: Previsión de OM del MINETAD previo informe a la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el plazo de 12 
meses desde la fecha de entrada en vigor del RLP, que fije requisitos y 
condiciones en que otros habilitados, distintos de los facultados por los 
arts. 154.2 y 169.2 LP, podrán realizar las traducciones de patentes 
europeas y solicitudes internacionales de patentes. 

 
 En su defecto quedarán habilitados los profesionales cuya titulación 

habilite para la realización de traducciones en la lengua extranjera 
para la que se requiera la traducción, así como los que dispongan de un 
grado que haya sido impartido íntegramente en la lengua para la que 
se requiera la traducción. 

 
 Garantías para la autenticidad y fidelidad de las traducciones. 
 

V. REQUISITOS Y CONDICIONES 
 PARA LAS TRADUCCIONES 
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2. Reducción de cargas 
administrativas 

Se mantiene: 

Pruebas de aptitud para ser API 
 

Delegación de la representación 
 

Empleados y auxiliares de los APIs y 
representantes 
 

Formación continua 



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

Muchas gracias 

@OEPM_es  

OEPM 
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