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LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION Y OBSERVACIONES DE
TERCEROS EN LA LEGISLACION ESPANOLA.

En la legislacion espafiola sobre patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y su
reglamento de ejecucion, aprobado por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre) se
contemplan procedimientos de oposicion en la figura de “modelos de utilidad” y en las patentes
tramitadas de acuerdo al procedimiento de concesién con examen previo. Por lo que respecta al
procedimiento general de concesion de patentes (sin examen previo), se prevé la presentacion de
observaciones de terceros.

OPOSICIONES EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.

Una vez superado el examen formal-técnico, se procede a la publicacion de la solicitud de modelo
de utilidad. Dicha publicacion abre un plazo de dos meses durante el cual cualquier persona con
interés legitimo podra oponerse a la concesion del modelo de utilidad, alegando la falta de
cualquiera de los requisitos necesarios para la concesion, incluso la falta de novedad o actividad
inventiva o la insuficiencia de la descripciébn. No podra alegarse, sin embargo, la falta de
legitimacion del solicitante para pedir la proteccién del modelo de utilidad, la cual debera hacerse
valer ante los Tribunales ordinarios. El escrito de oposicion debera ir acompafiado de los
correspondientes documentos probatorios.

Una vez finalizado el plazo para la presentacion de oposiciones, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas dard traslado al solicitante de las oposiciones presentadas. Cuando no se hubieren
presentado oposiciones, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas procedera a conceder la
proteccion del modelo de utilidad.

Si se hubieran presentado oposiciones, el solicitante dispondra de un plazo de dos meses para
subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones, si asi
lo estima oportuno, y para contestar formulando las alegaciones que estime pertinentes.

Dentro del mes siguiente a la finalizacidén del plazo establecido para la contestacién del solicitante,
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dictara una resolucion razonada sobre la concesion o
no de la proteccién. Cuando la resolucién declare la falta de cualquiera de los requisitos exigidos
para la concesion de la protecciéon como modelo de utilidad, que hubiere sido alegada en algin
escrito de oposicion, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas otorgara al solicitante un nuevo
plazo de un mes para que subsane el defecto o formule las alegaciones que estime pertinentes.
Posteriormente, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas resolvera con caracter definitivo sobre
la proteccion solicitada.

A lo largo de los ultimos afios, se han presentado oposiciones en alrededor del 10% de las
solicitudes de modelos de utilidad depositadas.

OPOSICIONES EN LAS PATENTES TRAMITADAS SEGUN EL PROCEDIMIENTO CON
EXAMEN PREVIO.

Dentro de los tres meses siguientes a la publicacion del informe sobre el estado de la técnica
(informe de busqueda), el solicitante podra pedir que se proceda al examen de la suficiencia de la
descripcion, la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud de patente. Durante los
dos meses siguientes a la publicacién de la peticién de examen previo en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial, cualquier interesado podr& oponerse a la concesion de la patente, alegando
la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesion. El escrito de oposicion habra
de ir acompafiado de los correspondientes documentos probatorios. No podra alegarse, sin

OEPM, Paseo de la Castellana, 75 — 28071 Madrid (Espafia) — Tel: (+34) 914 287 904 — Fax: (+34) 913 495 597
lde3



MINISTERIO

DE INDUSTRIA, TURISMO . Oficina Espafiola
Y COMERCIO de Patentes y Marcas

embargo, que el peticionario carece de derecho para solicitar la patente, lo cual debera hacerse
valer ante los tribunales ordinarios.

Concluido el examen, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas notificara al solicitante el
resultado y le dara traslado de las oposiciones presentadas. Cuando no se hubieren presentado
oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningin requisito que lo impida, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas concedera la patente solicitada.

Por el contrario, en los casos en que se hayan presentado oposiciones, o cuando el examen
previo realizado por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas determine la falta de algun requisito
para conceder la patente, el solicitante podrd subsanar los defectos formales imputados a la
solicitud, modificar las reivindicaciones, si asi lo estima oportuno, y contestar formulando las
alegaciones que estime pertinentes, en un plazo de dos meses.

Cuando el solicitante no realice ningln acto para cumplir con las objeciones formuladas por la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o por los terceros, la patente deber& ser denegada total o
parcialmente. En los demdas casos, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, mediante
resolucion motivada, decidir4 sobre la concesién total o parcial, una vez recibida la contestacién
del solicitante. Cuando la resolucion declare que falta alguno de los requisitos de forma o que la
invencion no es patentable, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas otorgara al solicitante un
nuevo plazo de un mes para que subsane el defecto o formule las alegaciones que estime
pertinentes y resolvera con caracter definitivo sobre la concesion de la patente.

El nimero de oposiciones presentadas en las patentes tramitadas de acuerdo al procedimiento de
concesion con examen previo es inferior al que se presentan en la modalidad de modelos de
utilidad (es decir, inferior al 10%).

OBSERVACIONES DE TERCEROS EN LAS PATENTES TRAMITADAS SEGUN EL
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESION.

Dentro de los tres meses siguientes a la publicacion del informe sobre el estado de la técnica
(informe de busqueda), el solicitante tiene la posibilidad de manifestar su deseo de que se realice
el examen de la suficiencia descriptiva, la novedad y la actividad inventiva o bien que se continte
con un procedimiento de concesién sin examen. De cualquier modo si transcurridos esos tres
meses no se ha manifestado preferencia alguna, se continuara con el procedimiento de concesién
sin examen previo.

Una vez publicada en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial la continuacion de procedimiento
segun el procedimiento general de concesién, se abre un plazo de dos meses para que cualquier
persona pueda formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al informe sobre
el estado de la técnica (informe de busqueda).

Una vez finalizado el plazo otorgado a los terceros para la presentacion de observaciones al
informe sobre el estado de la técnica (informe de busqueda), se dara traslado de los escritos
presentados al solicitante para que en el plazo de dos meses formule las observaciones que
estime pertinentes al informe sobre el estado de la técnica (informe de budsqueda), haga los
comentarios que crea oportunos frente a las observaciones presentadas por los terceros y
modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones.

Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica (informe de busqueda)
y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las
observaciones del solicitante, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas concedera la patente
solicitada, anunciandolo asi en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial y poniendo a
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disposicién del publico los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el
estado de la técnica (informe de bldsqueda) y todas las observaciones y comentarios referentes a
dicho informe. En el caso de que se hubieren modificado las reivindicaciones, se pondran a

disposicién del publico las diversas redacciones de las mismas, con expresion de su fecha
respectiva.

El porcentaje de solicitudes de patente tramitadas segun el procedimiento de concesion general
(sin examen previo) en las que se presentan observaciones de terceros es inferior al 10%.
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