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TEXTO CONSOLIDADO
Ultima modificacién: 1 de abril de 2017

Norma derogada, con efectos de 1 de abril de 2017, por la disposiciéon derogatoria Unica 2.e) del Real Decreto
316/2017, de 31 de marzo. Ref. BOE-A-2017-3550

De los diferentes criterios utilizados para clasificar los procedimientos de concesion de
patentes el mas util y extendido es el que atiende a la intensidad con que en aquéllos se
analiza y pondera la novedad y actividad inventiva. De este modo, puede distinguirse entre
tres modelos fundamentales de concesion de patentes, a saber, el de depdsito, el de
busqueda sin examen y el de examen previo.

En el sistema de depdsito, la actividad inventiva del solicitante de una patente era un
dato desprovisto de toda relevancia, al no ser examinada en modo alguno, ni ser sometida a
un procedimiento contradictorio en el que pudieran oponerse los terceros afectados.

El sistema de busqueda supone un avance extraordinario en relacion con el de depdsito.
En él, las oficinas nacionales a las que se les encomienda la concesion de los titulos de
propiedad industrial no se limitan a recibir y custodiar la descripcion detallada de un
supuesto invento sino que proceden a analizar cual pueda ser su impacto sobre el estado
mundial de la técnica. En particular, se realiza una busqueda cuyo objetivo es detectar de
entre todos los documentos que configuran la literatura relevante, cuales afectan a la
patente.

Finalmente, el sistema de examen previo es aquél en el cual, después de efectuar una
busqueda de los documentos que puedan afectar a la novedad y actividad inventiva de una
patente, se realizan una serie de actos complementarios tendentes a determinar el alcance
de aquéllos. Ya no se trata Unicamente de detectar unas posibles anterioridades sino de
examinarlas y de resolver en qué medida afectan a la validez de la patente y justifican su
concesion o denegacion total o parcial.

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establecié un procedimiento de concesién
con informe sobre el estado de la técnica como paso previo para la implantacion de un
sistema de examen previo. A tales efectos, la disposicidn transitoria quinta de dicha Ley de
Patentes faculta al Gobierno para ir estableciendo por Real Decreto los sectores de la
técnica cuyas solicitudes de patente de invencion quedaran sometidas al procedimiento de
concesion con examen previo establecido en el capitulo Il del Titulo V de la Ley 11/1986,
teniendo en cuenta las prioridades fijadas para el desarrollo tecnolégico e industrial del
Estado.

Una vez cumplidos todos los requisitos que establece la Ley y teniendo en cuenta la
especializacidn y experiencia adquirida por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en la
realizacion de informes sobre el estado de la técnica, tanto en la aplicacion del
procedimiento de concesion previsto en la Ley de Patentes como en su condicién de
Administracién encargada de la busqueda internacional segun el Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes, se considera oportuno iniciar la aplicacion del procedimiento de
concesion con examen previo previsto en la Ley de Patentes. Este examen previo sera no
obstante optativo para el solicitante, conforme a las modificaciones introducidas por el Real
Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial,
con el fin de ofrecer a las empresas que utilizan el sistema de patentes un instrumento mas
flexible y adecuado a sus necesidades y estrategias.

En la eleccion del sector técnico se ha optado por el de alimentacion, incluido como
programa nacional dentro del Ill Plan Nacional de | + D, con vigencia para el periodo
1996-1999, y que, asimismo, se halla dentro de las actuaciones comunitarias previstas en el
quinto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigacion y
desarrollo tecnolégico con vigencia para el periodo 1998-2002. Se trata, asimismo, del sector
de mayor peso en la economia de nuestro pais, como se sefiala en el preambulo de
presentacion del programa nacional del 11l Plan Nacional de | + D Espaniol.

Pagina 2


http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550#dd

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

Junto a la delimitacion del sector técnico y la aplicacion del nuevo sistema, se hace
necesario completar el desarrollo reglamentario de la Ley en algunos aspectos que no fueron
contemplados en el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprobd el
Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de Patentes, del que se omitio toda referencia
al procedimiento de concesion con examen previo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnologia, previa aprobacion del
Ministro de Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del dia 19 de mayo de 2000,

DISPONGO:

Articulo 1. Ambito de aplicacion.

En cumplimiento de la disposicion transitoria quinta de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes, seran aplicables las normas relativas al procedimiento de concesién con
examen previo previsto en el capitulo Il del Titulo V de la mencionada Ley, modificado por el
Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, a las solicitudes de patentes de invencion cuyo
informe sobre el estado de la técnica se publique a partir de la entrada en vigor del presente
Real Decreto pertenecientes al sector de alimentacién cuyo primer simbolo de clasificacion
esté incluido en alguna de las subclases de la clasificacion internacional de patentes
adoptada por el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, relacionadas en el anexo.

Articulo 2. Peticién opcional de examen. Reanudacion del procedimiento.

1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicacion del informe sobre el estado de la
técnica el solicitante podra pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la descripcion,
la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud de patente. La peticion de
examen previo sblo se considerara validamente formulada tras el pago de la tasa de
examen, sera irrevocable y se publicara en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial».

2. El solicitante que no desee pedir el examen previo podra comunicarlo
irrevocablemente y por escrito a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas tan pronto quede
abierto el plazo de seis meses mencionado en el apartado 1, en cuyo caso, sin mas dilacion
se publicara la reanudacién del procedimiento general de concesion.

3. Cuando el solicitante no pida examen previo, el plazo para formular observaciones al
informe sobre el estado de la técnica se contara a partir de la publicaciéon de la reanudacion
del procedimiento.

Articulo 3. Modificacion de las reivindicaciones.

1. Cuando el solicitante formule la peticion de examen, mantendra la posibilidad prevista
en el apartado 2 del articulo 36 de la Ley de Patentes de modificar las reivindicaciones,
presentando, junto con el escrito de peticion de examen, un nuevo juego de reivindicaciones
modificadas. Las reivindicaciones modificadas no deberan referirse a elementos que no
hayan sido objeto de busqueda.

2. Junto con la publicacién de la peticién de examen se hara una mencién, en su caso, a
la modificacidn de las reivindicaciones y se pondra a disposicién del publico el juego de
reivindicaciones modificado.

Articulo 4. Oposicién a la concesion.

1. En los dos meses siguientes a la publicaciéon de la peticion de examen, cualquier
interesado podra oponerse a la concesion de la patente, alegando la falta de cualquiera de
los requisitos exigidos para su concesion, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva
o la insuficiencia de la descripcion.

2. La oposicién, que habra de presentarse por escrito y por duplicado, sélo se
considerara validamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente. El escrito de
oposicién debera contener:

a) Nombre, nacionalidad y direccién del oponente.

b) El nimero de la solicitud de patente contra la que se formula oposicion, asi como la
designacion del solicitante y el titulo de la invencion.
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¢) Una declaracién que especifique en qué medida la oposicion planteada afecta a la
patente solicitada, los motivos en que se funda dicha oposicién y los hechos y pruebas
invocadas en apoyo de estos motivos.

d) Si el oponente ha designado un representante, su nombre y direccion profesional.

3. La oposicion no se admitira cuando:

a) El escrito de oposicidn no se presentase dentro del plazo previsto en el apartado 1.

b) No se hubiera abonado la tasa de oposicion.

c) El escrito de oposicién no permitiese identificar inequivocamente la solicitud contra la
que se formula oposicion, la identidad del oponente o los motivos en que se funda.

d) No se hubiere presentado el poder de representacion en plazo.

En los supuestos previstos en los parrafos b), ¢) y d), se dara al oponente la oportunidad
de remediar los defectos o presentar alegaciones en el plazo de 10 dias inadmitiéndose la
oposicion si aquellos persisten al término de dicho plazo.

4. Si el escrito de oposicion no se ajusta a las demas disposiciones del presente real
decreto, se notificaran las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en
el plazo de un mes, con indicacion de que si asi no lo hiciera se le tendra por desistido de la
oposicién. La resolucion que ponga fin al procedimiento se pronunciara, de forma expresa,
sobre la circunstancia que da lugar a que se le tenga por desistido.

Articulo 5. Examen.

Una vez publicada la peticion de examen en el «Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial», la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas examinara la patentabilidad de la
invencion, incluyendo la suficiencia de la descripcion, la novedad y la actividad inventiva del
objeto de la solicitud de patente. Cuando no se hubieren presentado oposiciones y del
examen realizado no resulte la falta de ningun requisito que lo impida, la oficina concedera la
patente solicitada.

Articulo 6. Traslado de los resultados del examen y de las oposiciones presentadas.
Opciones del solicitante.

Si se presentaran oposiciones, o del examen realizado resultare la falta de algun
requisito que impida la concesion de la patente, la Oficina notificara al solicitante el resultado
del examen y le dara traslado de las oposiciones presentadas para que en el plazo de dos
meses a partir de la recepcion de la notificacion conteste a las objeciones sefaladas por la
oficina y a las oposiciones de los terceros o modifique, si lo estima oportuno, la descripcion y
las reivindicaciones. Si el solicitante pide el cambio de modalidad segun lo previsto en el
articulo 42 de la Ley de Patentes, la oficina acordara el cambio, comunicandoselo al
interesado con indicacién de la documentacién que debe presentar para la nueva modalidad,
sefalandole que posee para ello un plazo de dos meses.

Articulo 7. Subsanacion de defectos y alegaciones.

Cuando la resolucion motivada a que alude el articulo 39, apartado 10, de la Ley de
Patentes declare que falta alguno de los requisitos de forma o que la invencién no es
patentable, se otorgara al solicitante, mediante notificacion escrita, un nuevo plazo de un
mes a partir de la recepcion de dicha notificacién, para que proceda a subsanar los defectos
o formule las alegaciones que estime pertinentes, antes de resolver con caracter definitivo
sobre la concesion de la patente.

Disposiciéon derogatoria GUnica. Derogacién normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido por el presente Real Decreto.

Disposicién final unica. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciéon en el
«Boletin Oficial del Estado».
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Dado en Madrid a 19 de mayo de 2000.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnologia,
ANNA M. BIRULES | BERTRAN

ANEXO

A23B. Conservacion, por ejemplo, por enlatado, de carne, pescado, huevos, frutas,
vegetales o semillas comestibles ; maduraciéon quimica de frutas u hortalizas; productos
conservados, madurados o enlatados.

A23C. Productos lacteos, por ejemplo leche, mantequilla, queso ; sucedaneos de la
leche o del queso; su fabricacion.

A23D. Aceites o grasas comestibles, por ejemplo margarinas, aceites para coccion.

A23F. Café ; té, sucedaneos del café o del té; fabricacion, preparacion o infusion.

A23G. Cacao ; chocolate; confiteria; helados.

A23J. Composiciones a base de proteinas para la alimentacion ; tratamiento de
proteinas para la alimentacién ; composiciones a base de fosfatidos para la alimentacion.

A23K. Alimentos para animales.

A23L. Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohdlicas no cubiertas por las
subclases A23B a J ; su preparacion o tratamiento, por ejemplo, coccion, modificacion de las
cualidades nutritivas, tratamiento fisico ; conservacion de alimentos o productos alimenticios
en general.

A23P. Preparacion o tratamiento de los productos alimenticios no cubierto integramente
por una sola de las otras subclases.

A21D. Tratamiento, por ejemplo, conservacion, de la harina o de la pasta, por ejemplo
por adicion de ingredientes: coccidn, productos de panaderia ; conservacion.

A22C. Tratamiento de la carne, de las aves de corral o del pescado.

Este texto consolidado no tiene valor juridico.
Mas informacion en info@boe.es
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