LEY NUM. 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES"

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los avances en biologia y genética
molecular y el desarrollo de las técni-
cas de ingenieria genética en las ulti-
mas décadas han convertido a la bio-
tecnologia en uno de los sectores con
mayor potencial de futuro, tanto por su
importancia econémica como por su re-
percusion en ambitos tan esenciales
para la satisfaccion de necesidades hu-
manas como son la salud, la alimenta-
cion y el medio ambiente.

Las invenciones biotecnoldgicas, a
pesar de referirse a organismos vivos,
son patentables. Ni el derecho nacio-
nal ni el derecho europeo de patentes
(Convenio sobre Concesion de Paten-
tes Europeas hecho en Munich, el 5 de
octubre de 1973) contemplan la prohi-
biciéon o exclusion de la patentabilidad
de la materia bioldgica. Las inversio-
nes que reunan los requisitos de paten-
tabilidad (novedad, actividad inventiva
y aplicacién industrial) son patentables
aun cuando tengan por objeto un pro-
ducto que esté compuesto o que con-
tenga materia bioldégica, o un procedi-
miento mediante el cual se produzca,
transforme o utilice materia bioldgica.

La necesidad de adaptar el marco le-
gal de proteccion de las invenciones en
la Unién Europea a las caracteristicas
de este sector de la innovacion es la ra-

zon de ser de la Directiva 98/44/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de julio, relativa a la proteccion
juridica de las invenciones biotecnolo-
gicas. Con ella la Uniéon Europea pre-
tende garantizar una proteccion eficaz
y uniforme de estas invenciones en el
conjunto de los Estados miembros, im-
prescindible para fomentar las inver-
siones en investigacion y desarrollo de
la industria biotecnologica europea y
afianzar su posicion competitiva en el
mercado mundial.

Especial relevancia tiene el hecho
de que la Organizacion Europea de Pa-
tentes haya incorporado en junio de
1999 el Reglamento de Ejecucion del
Convenio de Patente Europea para
adaptarlo a las disposiciones de la Di-
rectiva. Mas del 80% de las patentes
con vigencia en Espafia tienen su ori-
gen en patentes europeas concedidas
por la Oficina Europea de Patentes,
que surten efectos como patentes na-
cionales una vez que se validan, pre-
via presentacion de la traduccion y
pago de la tasa correspondiente.

La presente Ley, en consecuencia,
tiene por objeto incorporar al derecho
espafiol la Directiva comunitaria me-
diante la reforma de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes, y ade-
cuar las previsiones nacionales a las

* Redactada segiin la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporacion al derecho espafiol de la Directiva
98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la proteccion juridica

de las invenciones biotecnologicas.
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ya existentes en la regulacion de la Pa-
tente Europea, todo ello dentro del
marco general del Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comer-
cio. Se estructura en cuatro articulos
que desarrollan cuatro areas funda-
mentales.

En primer lugar, se delimitan las in-
venciones biotecnologicas patentables.
Se admite expresamente la patentabili-
dad de la materia bioldgica si ha sido
aislada o producida por medio de un
procedimiento técnico. Este criterio es
fundamental para distinguir la inven-
cion patentable del descubrimiento no
patentable.

Los elementos aislados del cuerpo
humano, y obtenidos mediante un pro-
cedimiento técnico, incluidas las se-
cuencias genéticas con una aplicacion
industrial determinada, podran ser pa-
tentados cuando reunan los requisitos
generales de patentabilidad de las in-
venciones.

En sentido contrario, se establece la
linea divisoria general entre lo que se
puede y lo que no se puede patentar en
el reino de la materia viviente y se pre-
vé la posibilidad de denegar la patenta-
bilidad de invenciones por motivos éti-
cos o de orden publico.

Entre las invenciones que, en todo
caso, se consideran contrarias al orden
publico o a la moral se incluyen cuatro
supuestos de prohibicion absoluta, que
no son exhaustivos, y comprenden los
procedimientos de clonacion de seres
humanos, los de modificacion de la
identidad genética germinal de ser hu-
mano, las utilizaciones de embriones
humanos con fines industriales o co-
merciales y los procedimientos de mo-
dificacion de la identidad genética de
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los animales que supongan para éstos
sufrimientos sin utilidad médica sus-
tancial para el hombre o el animal, asi
como los animales resultantes de tales
procedimientos.

No obstante, la prohibicion de uti-
lizaciéon de embriones humanos con
fines industriales o comerciales no
afecta a las invenciones técnicas que
tengan un objetivo terapéutico o de
diagnostico que se aplican al embrion
y que le son utiles.

Cuando la invencién tenga por ob-
jeto una materia biologica de origen
humano o utilice una materia de este
tipo, la persona a quien se hayan rea-
lizado las tomas debera ser informada
y haber tenido ocasion de dar su con-
sentimiento libre para dichas tomas.
Sin embargo, dicho consentimiento
no podra exigirse como condicion de
patentabilidad de la invencidn, ni su
falta o inexactitud afectara a la vali-
dez de la patente ya concedida.

La prohibicion de patentar varieda-
des vegetales y razas animales se
mantiene. No obstante, no alcanzara a
la prohibicion de patentar invenciones
que tengan por objeto vegetales o ani-
males, que seran patentables siempre
que la viabilidad técnica de la inven-
cion no se limite a una variedad vege-
tal, definida en la Ley 3/2000, de 7 de
enero, de régimen juridico de la pro-
teccion de las obtenciones vegetales,
0 a una raza animal determinada.

Quedan también excluidos de la pa-
tentabilidad los procedimientos esen-
cialmente bioldgicos de obtencion de
vegetales o de animales que consistan
integramente en fendmenos naturales
como el cruce o la seleccion. Esta ex-
clusion no alcanza a los procedimien-
tos microbioldgicos u otros procedi-
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mientos técnicos, ni a los productos
obtenidos mediante los mismos.

Cuando una invencién tenga por
objeto una materia biologica de origen
vegetal o animal o que utilice una ma-
teria de este tipo, la descripcidn relati-
va a dicha invencidn debera incluir, en
su caso, informacion sobre el lugar
geografico de origen de dicha materia,
cuando éste sea conocido, y ello sin
perjuicio del examen de las solicitudes
de patente y de la validez de los dere-
chos que se deriven de las patentes ex-
pedidas.

Un segundo aspecto que se regula
son las condiciones de depdsito, alma-
cenamiento y conservacion de la mate-
ria biologica cuando sean necesarias
para la conservacion de sus propieda-
des de bioutilizacion, de acuerdo con
el Tratado de Budapest, y cuando no
sea accesible al publico o sea necesario
como complemento de la descripcion,
cuando no pueda ser descrita en la so-
licitud de patente de manera que un ex-
perto pueda reproducir la invencion.
Entre otros requisitos, la materia biold-
gica debera ser depositada en una insti-
tucién reconocida para ello conforme a
los Convenios internacionales sobre
esta materia, vigentes en Espafia.

El acceso a la materia biologica de-
positada se realizara mediante la entre-
ga de una muestra de la misma a la
persona que lo solicita, que quedara
obligada a cumplimentar determinados
compromisos de confidencialidad.

Un tercer bloque de previsiones con-
templa el alcance de la proteccion de la
patente teniendo en cuenta las especia-
les caracteristicas de la materia biolo-
gica, que es la que contiene informa-
cion genética autorreproducible o re-
producible en un sistema biolédgico.
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Para que la proteccion sea real de-
be comprender el material obtenido
por reproduccion bioldgica a partir
del patentado, asi como los productos
en los que se contenga y ejerza su
funcién la informacion genética. Este
régimen general tiene una excepcion
en los derechos del agricultor que ad-
quiera del titular de la patente, o con
su consentimiento, material de repro-
duccién vegetal o animal con fines de
explotacion agricola que incorpore la
invencion protegida.

En este caso, el agricultor podra
utilizar el producto de su cosecha para
ulterior reproduccion y multiplicacion
realizada en su propia explotacion.
Asimismo, el titular de la patente ha
de autorizar al agricultor a utilizar el
ganado protegido con fines agricolas,
incluyendo la puesta a disposicion del
ganado o de otro material de repro-
duccion animal, para que el agricultor
pueda proseguir su actividad agricola.

Junto a ello se prevé el agotamien-
to comunitario de los derechos del ti-
tular de una patente que no podra
ejercerlos una vez puesto el producto
en el mercado en el territorio de la
Union Europea por ¢l mismo o con su
consentimiento.

Finalmente, en el cuarto bloque de
regulaciones se integra un nuevo su-
puesto de licencias obligatorias por
dependencia entre titulares de paten-
tes de invenciones biotecnologicas y
titulares de derechos de obtencion ve-
getal. Tanto unos como otros deben
conceder la licencia obligatoria cuan-
do la variedad o la invencién poste-
rior supongan, respecto de la anterior,
un progreso técnico significativo, de
considerable importancia econémica.
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TITULO II
Articulo 4

1. Son patentables las invenciones
nuevas, que impliquen actividad inventi-
va y sean susceptibles de aplicacion in-
dustrial, aun cuando tengan por objeto
un producto que esté compuesto o que
contenga materia bioldgica, o un proce-
dimiento mediante el cual se produzca,
transforme o utilice materia biologica.

2. La materia bioldgica aislada de
su entorno natural, o producida por
medio de un procedimiento técnico po-
dré ser objeto de una invencién, aun
cuando ya exista anteriormente en es-
tado natural.

3. A los efectos de la presente Ley,
se entenderd por materia biologica la
materia que contenga informacion ge-
nética autorreproducible o reproduci-
ble en un sistema bioldgico y por pro-
cedimiento microbiolégico, cualquier
procedimiento que utilice una materia
microbioldgica, que incluya una inter-
vencion sobre la misma o que produz-
ca una materia microbioldgica.

4. No se consideraran invenciones
en el sentido de los apartados anterio-
res, en particular:

a. Los descubrimientos, las teorias
cientificas y los métodos matematicos.

b. Las obras literarias, artisticas o
cualquier otra creacion estética, asi co-
mo las obras cientificas.

c. Los planes, reglas y métodos para
el ejercicio de actividades intelectua-
les, para juegos o para actividades eco-
némico-comerciales, asi como los pro-
gramas de ordenadores.

d. Las formas de presentar informa-
ciones.

5. Lo dispuesto en el apartado ante-
rior excluye la patentabilidad de las in-
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venciones mencionadas en el mismo
solamente en la medida en que el ob-
jeto para el que la patente se solicita
comprenda una de ellas.

6. No se considerardn como in-
venciones susceptibles de aplicacion
industrial, en el sentido del apartado
1, los métodos de tratamiento quirtr-
gico o terapéutico del cuerpo humano
o animal ni los métodos de diagnosti-
co aplicados al cuerpo humano o ani-
mal. Esta disposicion no sera aplica-
ble a los productos, especialmente a
las sustancias o composiciones, ni a las
invenciones de aparatos o instrumen-
tos para la puesta en practica de tales
métodos.

Articulo 5

No podran ser objeto de patente:

1. Las invenciones cuya explota-
cion comercial sea contraria al orden
publico o a las buenas costumbres, sin
poderse considerar como tal a la ex-
plotacion de una invencioén por el me-
ro hecho de que esté prohibida por
una disposicion legal o reglamentaria.

En particular, no se considerardn
patentables en virtud de lo dispuesto
en el parrafo anterior:

a. Los procedimientos de clonacion
de seres humanos.

b. Los procedimientos de modifi-
cacion de la identidad genética germi-
nal del ser humano.

c. Las utilizaciones de embriones
humanos con fines industriales o co-
merciales.

d. Los procedimientos de modifi-
cacion de la identidad genética de los
animales, que supongan para ¢éstos,
sufrimientos sin utilidad médica, o
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veterinaria sustancial para el hombre o
el animal, y los animales resultantes de
tales procedimientos.

5. Las variedades vegetales y las ra-
zas animales. Seran, sin embargo, pa-
tentables las invenciones que tengan
por objeto vegetales o animales si la
viabilidad técnica de la invencién no
se limita a una variedad vegetal o a
una raza animal determinada.

6. Los procedimientos esencialmente
biologicos de obtencion de vegetales o
de animales. A estos efectos se conside-
raran esencialmente bioldgicos aquellos
procedimientos que consistan integra-
mente en fendmenos naturales como el
cruce o la seleccion.

Lo dispuesto en el parrafo anterior
no afectard a la patentabilidad de las
invenciones cuyo objeto sea un proce-
dimiento microbioldégico o cualquier
otro procedimiento técnico o un pro-
ducto obtenido por dichos procedi-
mientos.

7. El cuerpo humano, en los di-
ferentes estadios de su constitucion y
desarrollo, asi como el simple descu-
brimiento de uno de sus elementos, in-
cluida la secuencia o la secuencia par-
cial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado
del cuerpo humano u obtenido de otro
modo mediante un procedimiento téc-
nico, incluida la secuencia total o par-
cial de un gen, podra considerarse co-
mo una invencion patentable, aun en el
caso de que la estructura de dicho ele-
mento sea idéntica a la de un elemento
natural.

La aplicacion industrial de una se-
cuencia total o parcial de un gen debe-
ra figurar explicitamente en la solicitud
de patente.
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TiTULO V
Articulo 25

2. Cuando la invencion se refiera a
una materia biologica no accesible al
publico, o a su utilizacion, y cuando
la materia biologica no pueda ser des-
crita en la solicitud de patente de ma-
nera tal que un experto pueda repro-
ducir la invencion, sélo se considerara
que la descripcion cumple con lo dis-
puesto en el apartado anterior si con-
curren los siguientes requisitos:

a. Que la materia bioldgica haya
sido depositada no mas tarde de la fe-
cha de presentacion de la solicitud de
patente en una institucion reconocida
legalmente para ello. En todo caso, se
consideraran reconocidas las autori-
dades internacionales de deposito que
hayan adquirido dicho rango de con-
formidad con el articulo 7 del Tratado
de Budapest, de 28 de abril de 1977,
sobre el reconocimiento internacional
del deposito de microorganismos a los
fines del procedimiento de patentes,
en lo sucesivo denominado el Tratado
de Budapest.

b. Que la solicitud, tal como ha si-
do presentada, contenga la informa-
cion relevante de que disponga el so-
licitante sobre las caracteristicas de la
materia biologica depositada.

c. Que en la solicitud de patente se
indique el nombre de la institucion de
deposito y el nimero del mismo.

3. Si la materia bioldgica deposita-
da de acuerdo con lo previsto en el
apartado anterior dejase de estar dis-
ponible en la institucion de deposito
reconocida, se autorizarda un nuevo
deposito de esa materia, en condicio-
nes analogas a las previstas en el Tra-
tado de Budapest.
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4. Todo nuevo depodsito debera ir
acompafiado de una declaracion firma-
da por el depositante que certifique
que la materia bioldgica objeto del
nuevo deposito es la misma que se de-
posito inicialmente.

Articulo 44

1. Los expedientes relativos a soli-
citudes de patente todavia no publica-
das solo podran ser consultados con el
consentimiento del solicitante.

2. Cualquiera que pruebe que el so-
licitante de una patente ha pretendido
hacer valer frente a ¢l los derechos de-
rivados de su solicitud, podra consultar
el expediente antes de la publicacion
de aquélla y sin el consentimiento del
solicitante.

3. Cuando se publique una solicitud
divisionaria, una nueva solicitud de pa-
tente presentada en virtud de lo dis-
puesto en el articulo 11, apartado 1, o
la solicitud derivada de un cambio de
modalidad de la proteccion al amparo
de lo establecido en el articulo 42,
cualquier persona podrd consultar el
expediente de la solicitud inicial antes
de su publicacién y sin el consenti-
miento del solicitante.

4. Después de la publicacion de la
solicitud de patente podra ser consulta-
do, previa la correspondiente peticion
y con sujecion a las limitaciones regla-
mentariamente establecidas, el expe-
diente de la solicitud y de la patente, a
la que, en su caso, hubiese dado lugar.

5. Los expedientes correspondientes
a solicitudes que hubieren sido dene-
gadas o retiradas antes de su publica-
cion no seran accesibles al publico.

6. En el caso de que se vuelva a
presentar una de las solicitudes men-
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cionadas en el apartado anterior, se
considerara como una solicitud nueva
y no podra beneficiarse de la fecha de
presentacion de la solicitud anterior.

Articulo 45

1. La materia biologica depositada,
a que se refiere el articulo 25, seré ac-
cesible:

a. Antes de la primera publicacion
de la solicitud de patente, solo a quien
tenga derecho a consultar el expe-
diente de acuerdo con lo establecido
en el articulo anterior.

b. Entre la primera publicacién de
la solicitud y la concesion de la paten-
te, a toda persona que lo solicite o
unicamente a un experto independien-
te si asi lo pide el solicitante de la pa-
tente.

c. Tras la concesion de la patente,
y aunque la patente caduque o se anu-
le, a toda persona que lo solicite.

2. El acceso se realizara mediante
la entrega de una muestra de la mate-
ria biologica depositada, siempre y
cuando la persona que lo solicite se
comprometa mientras duren los efec-
tos de la patente:

a. A no suministrar a terceros nin-
guna muestra de la materia bioldgica
depositada o de una materia derivada
de la misma, y

b. A no utilizar muestra alguna de
la materia biolégica depositada, o de-
rivada de la misma, excepto con fines
experimentales, salvo renuncia expre-
sa del solicitante o del titular de la pa-
tente a dicho compromiso.

3. En caso de denegacion o de reti-
rada de la solicitud, el acceso a la ma-
teria depositada quedara limitado, a
peticion del solicitante y durante vein-
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te aflos contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de la pa-
tente, a un experto independiente. En
este caso sera de aplicacion lo dispues-
to en el apartado 2.

4. Las peticiones del solicitante a
que se refieren el parrafo b) del aparta-
do 1 y el apartado 3 sélo podran pre-
sentarse hasta la fecha en que se consi-
deren concluidos los preparativos
técnicos para la publicacion de la soli-
citud de patente.

TiTULO VI
Articulo 50

1. La patente confiere a su titular el
derecho a impedir a cualquier tercero
que no cuente con su consentimiento:

a. La fabricacion, el ofrecimiento, la
introduccion en el comercio o la utili-
zacion de un producto objeto de la pa-
tente o la importaciéon o posesion del
mismo para alguno de los fines men-
cionados.

b. La utilizacién de un procedimiento
objeto de la patente o el ofrecimiento de
dicha utilizacion, cuando el tercero sa-
be, o las circunstancias hacen evidente,
que la utilizaciéon del procedimiento
estd prohibida sin el consentimiento
del titular de la patente.

c. El ofrecimiento, la introduccion
en el comercio o la utilizacion del pro-
ducto directamente obtenido por el
procedimiento objeto de la patente o la
importacién o posesion de dicho pro-
ducto para alguno de los fines mencio-
nados.

2. Cuando la patente tenga por obje-
to una materia bioldgica que, por el he-
cho de la invencidn, posea propiedades
determinadas, los derechos conferidos
por la patente se extenderan a cual-
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quier materia bioldgica obtenida a
partir de la materia bioldgica patenta-
da por reproduccion o multiplicacion,
en forma idéntica o diferenciada, y
que posea esas mismas propiedades.

3. Cuando la patente tenga por ob-
jeto un procedimiento que permita
producir una materia biologica que,
por el hecho de la invencion, posea
propiedades determinadas, los dere-
chos conferidos por la patente se ex-
tenderan a la materia biologica directa-
mente obtenida por el procedimiento
patentado y a cualquier otra materia
biologica obtenida a partir de ella por
reproduccion o multiplicacion, en for-
ma idéntica o diferenciada, y que po-
sea esas mismas propiedades.

4. Cuando la patente tenga por ob-
jeto un producto que contenga infor-
macion genética o que consista en in-
formacion genética, los derechos
conferidos por la patente se extende-
ran, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 4 del articulo 5, a toda mate-
ria a la que se incorpore el producto y
en la que se contenga y ejerza su fun-
cion la informacion genética.

Articulo 52

1. Los derechos contenidos por la
patente no se extienden:

a. A los actos realizados en su dmbi-
to privado y con fines no comerciales.

b. A los actos realizados con fines
experimentales que se refieran al ob-
jeto de la invencion patentada.

c. A la preparacion de medicamen-
tos realizada en las farmacias extem-
poraneamente y por unidad en ejecu-
cion de una receta médica ni a los
actos relativos a los medicamentos asi
preparados.
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d. Al empleo del objeto de la inven-
cioén patentada a bordo de buques de
paises de la Union de Parfs para la pro-
teccion de la propiedad industrial, en
el cuerpo del buque, en las maquinas,
en los aparejos, en los aparatos y en
los restantes accesorios, cuando esos
buques penetren temporal o accidental-
mente en las aguas espafiolas, siempre
que el objeto de la invencion sea utili-
zado exclusivamente para las necesida-
des del buque.

e. Al empleo del objeto de la inven-
cion patentada en la construccion o el
funcionamiento de medios de locomo-
cion, aérea o terrestre, que pertenezcan a
paises miembros de la Union de Paris
para la proteccion de la propiedad indus-
trial o de los accesorios de los mismos,
cuando esos medios de locomocion pe-
netren temporal o accidentalmente en el
territorio espafiol.

f. A los actos previstos por el ar-
ticulo 27 del Convenio de 7 de diciem-
bre de 1944, relativo a la Aviacion Ci-
vil Internacional, cuando tales actos se
refieran a aeronaves de un Estado al
cual sean aplicables las disposiciones
del mencionado articulo.

2. Los derechos conferidos por la
patente no se extienden a los actos re-
lativos a un producto protegido por
ella después de que ese producto haya
sido puesto en el comercio en el terri-
torio de un Estado miembro de la
Union Europea por el titular de la pa-
tente o con su consentimiento.

3. Los derechos conferidos por la
patente no se extenderan a los actos re-
lativos a la materia bioldgica obtenida
por reproducciéon o multiplicacion de
una materia bioldgica protegida objeto
de la patente, después de que ésta haya
sido puesta en el mercado en el territo-
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rio de un Estado miembro de la Union
Europea por el titular de la patente o
con su consentimiento, cuando la re-
produccién o multiplicacion sea el re-
sultado necesario de la utilizacion pa-
ra la que haya sido comercializada
dicha materia biologica, y a condicion
de que la materia obtenida no se utili-
ce posteriormente para nuevas repro-
ducciones o multiplicaciones.

Articulo 53

1. No obstante lo dispuesto en el
articulo 50, la venta o cualquier otra
forma de comercializacion de material
de reproduccion vegetal realizada por
el titular de la patente o con su con-
sentimiento a un agricultor para su
explotacion agricola, implicara el de-
recho de este ultimo a utilizar el pro-
ducto de su cosecha para ulterior re-
produccion o multiplicacion realizada
por ¢l mismo en su propia explota-
cion. El alcance y las modalidades de
esta excepcion corresponderan a las
previstas en el articulo 14 del Regla-
mento (CE) 2100/94, del Consejo, de
27 de julio, relativo a la proteccion
comunitaria de las obtenciones vege-
tales.

2. No obstante lo dispuesto en el
articulo 50, la venta o cualquier otra
forma de comercializacion de anima-
les de cria o de material de reproduc-
cion animal realizada por el titular de
la patente o con su consentimiento a
un agricultor o ganadero, implicara la
autorizacion a estos ultimos para utili-
zar el ganado protegido con fines
agricolas o ganaderos. Ello incluira la
puesta a disposicion del ganado o de
otro material de reproduccién animal
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para que el agricultor o ganadero pue-
da proseguir su actividad agricola o
ganadera, pero no la venta en el marco
de una actividad de reproduccion co-
mercial o con esa finalidad. El alcance
y las modalidades de esta excepcion
corresponderdn con las que se fijen re-
glamentariamente.

TiTUuLO IX

CAPITULO II
Articulo 86

c. Dependencia entre las patentes, o
entre patentes y derechos de obtencion
vegetal.

Articulo 89

1. Cuando no sea posible la explota-
cion del invento protegido por una pa-
tente sin menoscabo de los derechos
conferidos por una patente o por un
derecho de obtencion vegetal anterior,
el titular de la patente posterior podra
solicitar una licencia obligatoria, que
sera no exclusiva, para la explotacion
del objeto de la patente o de la varie-
dad objeto del derecho de obtencion
vegetal anterior, mediante el pago de
un canon adecuado.

2. Cuando no sea posible obtener o
explotar un derecho de obtencion ve-
getal sin menoscabo de los derechos
conferidos por una patente anterior, el
obtentor podrd solicitar una licencia
obligatoria, que sera no exclusiva, 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 obtencién de
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una sustancia quimica o farmacéutica
protegida por una patente en vigor, tan-
to el titular de la patente de procedi-
miento como el de la patente de pro-
ducto, tendran derecho a la obtencion
de una licencia obligatoria no exclusiva
sobre la patente del otro titular.

4. Los solicitantes de las licencias
a que se refieren los apartados ante-
riores deberan demostrar:

a. Que la invenciéon o la variedad
representa un proceso técnico signifi-
cativo de considerable importancia
econdmica con relacién a la invencion
reivindicada en la patente anterior o la
variedad protegida por el derecho de
obtencion vegetal anterior.

b. Que han intentado, sin conse-
guirlo en un plazo prudencial, obtener
del titular de la patente o del derecho
de obtencion vegetal anterior una li-
cencia contractual en términos y con-
diciones razonables.

5. Cuando segtn lo previsto en el
presente articulo proceda la concesion
de una licencia obligatoria por depen-
dencia, también el titular de la patente
o del derecho de obtencion vegetal
anterior podra solicitar el otorgamien-
to, en condiciones razonables, de una
licencia por dependencia para utilizar
la invencion o la variedad protegida
por la patente o por el derecho de ob-
tencion vegetal posterior.

6. La licencia obligatoria por de-
pendencia se otorgara solamente con
el contenido necesario para permitir la
explotacion de la invencion protegida
por la patente, o de la variedad prote-
gida por el derecho de obtencion ve-
getal de que se trate, y quedara sin
efecto al declararse la nulidad o Ia ca-
ducidad de alguno de los titulos entre
los cuales se dé la dependencia.
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7. La tramitacion y la resolucion de
las solicitudes de licencias obligatorias
por dependencias para el uso no exclu-
sivo de una invencion patentada se re-
giran por lo dispuesto en la presente
Ley.

La tramitacion y la resolucion de
las solicitudes de licencias obligato-
rias por dependencia para el uso no
exclusivo de la variedad protegida por
un derecho de obtentor se regiran por
su legislacion especifica.





