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RESUMEN

El trabajo aborda los supuestos contemplados en la ley de patentes sobre licencia obli-
gatoria. Se glosan cada uno de los supuestos de licencia obligatoria. Herramienta que puede
resultar aplicable respecto de cualquier clase de patente, sea industrial, agroalimentaria, mé-
dica o de cualquier otra naturaleza. El estudio permite concluir que la licencia obligatoria es
una modalidad contractual contemplada por nuestra Ley con bondad, pero inutilizada tanto
en Esparia, donde solo vive en la letra del BOE, como en otros paises de nuestro entorno. La
reciente pandemia del COVID-19 tampoco ha sido capaz de activar esta modalidad de licencia
en un contexto que parecia totalmente justificado.

Palabras clave: Licencia obligatoria, obligacion de explotar, falta o insuficiencia de la
explotacion, patentes dependientes.

ABSTRACT

This article examines the cases contemplated in the patent law on compulsory licensing.
| comment each of the compulsory license cases. The tool can be applicable with respect to
any type of patent, be it industrial, agri-food, medical or of any other nature. The study allows
us to conclude that the compulsory license is a contractual form contemplated by our Law with
good intentions, but unused both in Spain, where it only exists in the letter of the Official Journal
(BOE), and in other countries around us. The recent COVID-19 pandemic has also not been
able to activate this type of license in a context that seemed totally justified.
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I. INTRODUCCION

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes', prevé la concesion de licencias
obligatorias (art. 91)2. Como sugiere la expresion, una suerte de coercion sobre
el propietario de la invencién para que se celebre un contrato de licencia de pa-
tente a favor de una tercera persona. Una excepcion al principio de libertad de
pactos que en general rige entre las partes contratantes (art. 1255 CC) y que en
cierto modo puede ser equiparable al supuesto de la expropiacion contemplada
por el articulo 81 de la Ley de Patentes?.

Son varios los supuestos de licencia obligatoria de patente previstos por
la Ley. En general, puede decirse que la nota genuina es la preocupacion del
legislador por evitar la pérdida de oportunidad de explotar la invencién, pues
resulta beneficioso para el conjunto de la sociedad o para un determinado sector
de la poblacion. Ademads, no debe olvidarse que la falta de explotaciéon supone
un dispendio de recursos, pues las invenciones suelen venir precedidas de inver-
siones relevantes en investigacion, entre otras posibles. La falta de explotacion

' BOE nim. 177 de 25 de julio. Entré en vigor el 01.04.2017 (DF 9%). Desarrollada mediante Real De-
creto 316/2017, de 31 de marzo (BOE nim. 178 de 1 de abril). La Disposiciéon Derogatoria Unica de la Ley
24/2015 ha derogado la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE niim. 73, de 26 de marzo).

2 También existe un régimen de licencias obligatorias con relacién a las variedades vegetales, tanto a
nivel europeo, a través del articulo 29 del Reglamento (CE) nim. 2100/94, del Consejo, de 27 de julio de 1994
relativo a la protecciéon comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE N° L 227/1 de 01.09.1994), como
espafiol a través de los articulos 24 a 26 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen juridico de proteccién de
las obtenciones vegetales (BOE nim. 8 de 10.01.2000). Sobre ambas regulaciones, europea y espafiola, véase,
CARBAJO CASCON (2017), pags. 867 y ss. A nivel internacional el Convenio Internacional para la Proteccién de
las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de
octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, hecho en Ginebra el 19 de marzo de 1991 (BOE nim. 173 de 20 de
julio de 2007), aunque no las regula de forma expresa, se puede ubicar en su articulo 17 sobre limitaciones del
ejercicio del derecho del obtentor. Al respecto, puede verse MORRAL SOLDEVILA, R. (2017), pags. 585 a 590.

3 Nuestra mejor doctrina, GOMEZ SEGADE (1974 B), pdg. 348, ha afirmado que se trata de «un supuesto
de constitucion forzosa de relaciones juridicas». Por su parte, mas recientemente, CARBAJO CASCON (2015), pag.
407 se refiere a «un supuesto de contrato forzoso».
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tiene, en ese sentido, un impacto econdémico negativo que también conviene
evitar, tanto a nivel individual como general, pues supone un perjuicio a la eco-
nomia®*. En otros casos, la preocupacion del legislador pivota en la necesidad
de hacer frente a situaciones sanitarias u otras de interés puiblico. En fin, todos
esos supuestos explican que nuestra Ley imponga la obligacién de explotar la
patente (art. 90 LP), de forma voluntaria u obligatoria. En el primer caso, de
forma directa por su titular o cediendo la patente a un tercero, especialmente
y de forma mas frecuente a través de la licencia contractual de patente. Y en
el segundo, provocando la cesion del uso al tercero. Hipdtesis que es objeto de
nuestro interés en el presente trabajo.

La Ley de Patentes contempla los supuestos de concesion de licencias obli-
gatorias en su articulo 91. Se trata de supuestos que han vivido Unicamente en
la letra de la ley, habiendo tenido escaso o nulo protagonismo en la realidad
practica®. Aun asi no hay que olvidar la importancia de este recurso juridico
para paises con indices de pobreza relevantes donde se necesita suministrar cier-
tos medicamentos a las clases mas necesitadas®. Con todo, los acontecimientos

* Cfr. al respecto BErcoviTZ (1978), pdg. 159.

> En efecto, es lo que se desprende del informe Compulsory licensing in Europe. A country-by-country
overview, editado por la European Patent Academy junto a la Oficina Europea de Patentes en 2018 que puede verse
en https://link.epo.org/elearning/compulsory_licensing_in_europe_en.pdf. De dicho informe se desprende que el
uso de las licencias obligatorias a nivel europeo es escaso o nulo. Espafia no es una excepcion. En las paginas 37
y siguientes del mencionado informe se recogen datos estadisticos de la Oficina Espaifiola de Patentes y Marcas
que revelan que entre 1986 y 2010 tnicamente se formularon seis solicitudes de licencia obligatoria. Ninguna de
ellas fue concedida por motivos diversos. Esto ratifica que, en efecto, estamos ante letra muerta. En definitiva, un
instrumento que vive solo en la Ley de Patentes. Pero como decimos, no solo en Espaiia. Otros paises de nuestro
entorno como Alemania, Francia, Italia o Inglaterra, por citar algunos de los m4s relevantes, presentan idénticos o
peores datos estadisticos. Es decir, practicamente no se han solicitado licencias obligatorias en dichos paises. La li-
cencia obligatoria es también, segun el citado informe, un recurso practicamente inexistente. Por lo menos hasta el
momento en que se hizo la presente publicacion en 2018. Uno de los escasos pronunciamientos judiciales habidos
en materia de licencia obligatoria de patentes tuvo lugar en virtud de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de
julio de 1985. Se trata del asunto Pharmon BV c. Hoechst AG. Esta sentencia puede encontrarse en (https://eur-lex.
europa.ew/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61984CJ0019). La cuestién fundamental debatida consistié
en si la empresa britdnica DDSA Pharmaceuticasl Ltd, titular de una licencia obligatoria concedida por la autoridad
britdnica para la fabricacién del farmaco denominado «furosemide» protegido como invencion de procedimiento,
podia exportar un lote de comprimidos a Paises Bajos, lugar en que la patente estaba registrada a favor de la com-
pania alemana Hoechst. El litigio se produjo porque Hoechst se opuso a que la empresa holandesa Pharmon BV
importase dichos medicamentos interponiendo acciones judiciales en Holanda. Como consecuencia, se planted
una cuestion prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la interpretacion de las normas comunitarias relativas a la libre
circulacién de mercancias para saber si Hoechst podia impedir esa importacién o hacerlo vulneraba los articulos 30
y 36 del Tratado. El Tribunal acordé que dichos preceptos no eran contrarios a que se aplique la legislacion de un
Estado miembro que otorga al titular de una patente la facultad de oponerse a la comercializacion, en dicho Estado,
de un producto fabricado en otro Estado Miembro por el beneficiario de una licencia obligatoria concedida sobre la
base de una patente paralela que posee este mismo titular. En fin, en el fondo, esta Sentencia aborda un problema,
no de licencia obligatoria de patente, sino de libertad de circulacion de mercancias en el espacio de la entonces
Comunidad Europea y el agotamiento. Por ejemplo, no se discuten los requisitos de concesion de la licencia ni en
general nada respecto a su validez pero es relevante por contextualizarse en la concesién en una licencia obligato-
ria, figura poco comtin, y haber contribuido la doctrina sobre el agotamiento del derecho de patente. Sobre dicha
Sentencia puede verse una resefla en BoTANA AGra (1985-86), «Licencia obligatoria y agotamiento del derecho
de patente (EI caso “Pharmon”)», pags. 579-581.

® Aunque a nivel mundial, y no solo europeo, el uso de la licencia obligatoria es escaso o nulo y por tanto las
resoluciones judiciales son cuasi inexistentes, no hay que olvidar, que para terceros paises como la India el recurso
a la licencia obligatoria es fundamental para aproximar determinados medicamentos a las clases mas desfavoreci-
das. Asi, un caso relevante en la india fue el relacionado con el medicamento «sorafenib» sobre el que en 2012 se
concedid una licencia obligatoria a la empresa local Natco en detrimento de Bayer que perdié el monopolio. Los
antecedentes sumarios de este importante asunto que llegé al Tribunal Supremo indio ratificando la concesion de la
licencia obligatoria puede encontrarse en https://www.indialaw.in/blog/intellectual-property-rights/bayer-corp-v-
union-of-india/. Igualmente puede consultarse la pigina web de la UNCTAD con informacién relevante sobre este
asunto. https://unctad.org/ippcaselaw/sites/default/files/ippcaselaw/2020-12/Bayer%20Corporation%20Vs.%20
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vividos a nivel mundial por la pandemia causada por el virus COVID-19 ha
abierto el debate sobre la necesidad de hacer uso de las prerrogativas que la
ley concede para estos casos, en particular el relativo a la cesion obligatoria de
patentes por motivos de interés publico (art. 91 d) LP). Un debate que ha provo-
cado la finalizacion del letargo de la Ley de Patentes en este punto, aunque solo
a efectos dialécticos o dogmaticos.

La Ley de Patentes se ha visto rebasada por intereses superiores que hasta el
momento han impedido la puesta en marcha de licencias obligatorias de forma
generalizada. Por tanto, parece confirmarse que estamos ante una regulacion
carente de relevancia préctica, al menos por lo que concierne a la concesién
de licencias obligatorias por motivos de interés publico. Sin embargo, también
estamos ante un régimen de indudable interés juridico y doctrinal, por tratarse
nada menos que de un supuesto de limitaciéon de derechos del titular, y de ahi
la necesidad de analizar los supuestos que nuestro ordenamiento juridico preve.

II. SUPUESTOS DE CONCESION DE LICENCIA OBLIGATORIA
1. Introduccion

El articulo 5.A.2 del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial de 20 de marzo de 18837, conocido bajo el acrénimo CUP, prevé la
posibilidad de concesion de licencias obligatorias para prevenir abusos, como la
falta de explotacion. Como consecuencia, faculta a los paises de la Unién para
que adopten las medidas correspondientes. También el articulo 31 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) de 1994 contempla la posibilidad de «usos sin autorizacién
del titular de los derechos» bajo las condiciones que prevé ese precepto. En
nuestra opinion, la posibilidad de concesion de licencias obligatorias también es
una forma de luchar contra los trolls de patentes y de hacer permeable la explo-
tacion de una invencién ante los thickets de patentes. En fin, todo ello ha tenido
reflejo primero en el articulo 86 de la Ley de Patentes de 1986 y actualmente en
el articulo 91 de la vigente Ley de 2015, que contempla los supuestos de conce-
sion de licencia obligatoria®.

Union%200f%?20India%?20and%200thers %20IPAB %202013.pdf. Sobre este asunto en la doctrina indd puede
verse UNNI (2015), pags. 296 y ss. El autor, hace referencia sumaria (pag. 299) a diversos paises necesitados que
han utilizado la licencia obligatoria. Es el caso de Brasil, Tailandia, Sudéfrica, Gana, Kenia, Tanzania, Mozambi-
que, Eritrea y Ecuador. Finalmente, algunos detalles del caso entre Bayer y Natco que dio lugar a la Sentencia de
la High Court de Bombay el 15.07.2014, pueden encontrarse en IIC - International Review of Intellectual Property
and Competition Law, Volumen 44, 2015, pags. 976-977. Sobre el mismo, también puede verse entre a doctrina
RAJU (2016), pags. 71 y siguientes. Finalmente, la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) ya
hace afios que ha venido trabajando en las licencias obligatorias a pesar de ser un instrumento, como reconoce
la propia OMPI, raramente usado y por tanto con escasa jurisprudencia a pesar de estar disponibles en un gran
nimero de jurisdicciones. Asi, en sede OMPI puede encontrarse informacién en materia de licencia obligatoria
como documentos preparados por la secretarfa, propuestas de los estados miembro, cuestionarios, etc. si bien en
su mayor parte no son de fecha reciente en https://www.wipo.int/patents/en/topics/exceptions_limitations.html.

7 BOE ndmero 28, de 1 de febrero de 1974.

8 En el dmbito del Derecho comparado también encontramos regulado este tipo de licencias. Véase de
nuevo el informe, ya citado, Compulsory licensing in Europe. A country-by-country overview, editado por la
European Patent Academy junto a la Oficina Europea de Patentes en 2018. En €l puede encontrarse una pa-
nordamica general de 38 paises europeos, entre ellos Espana. Particularmente con relacién a la ley que regula
la disciplina, los supuestos de licencia obligatoria, estadisticas de solicitudes y jurisprudencia. De la vision
general se desprende claramente la escasa o nula jurisprudencia y el escaso o nulo de supuestos solicitados. En
definitiva, letra muerta.
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Nuestra Ley de Patentes contempla varios supuestos de concesion de licen-
cia obligatoria, igual que lo hacia la Ley de 1986. Sin embargo, la Ley de 2015
incluye dos nuevos supuestos de licencias obligatorias. No obstante, entende-
mos que tales supuestos son restrictivos. Es decir, se trata de supuestos tasados
por la ley que no pueden ampliarse, a no ser que lo haga el legislador, por tratar-
se precisamente de situaciones especiales. Desde ese punto de vista se trata de
supuestos que configuran un verdadero «numerus clausus»®.

Por otra parte, interesa delimitar el contenido del presente trabajo con re-
lacion a otros supuestos seguramente emparentados con el presente pero cla-
ramente distintos y que por consiguiente ni son objeto de nuestro estudio ni
por tanto deben confundirse. Se trata del supuesto de las patentes esenciales o
PEN (Patente Esencial para una norma) o SEP (Standard Essential Patents), en
el acrénimo inglés'®. Es decir, en sintesis, aquella clase de patentes necesarias
para aplicar una norma o especificacion técnica concreta. Suelen comercializar-
se bajo licencias voluntarias en términos FRAND (Fair, Reasonable and Non-
Discriminatory)''. Aunque se trate, pues, de patentes que resulten necesarias
para la fabricacién y comercializacién de otros productos su uso no viene im-
puesto, no tiene caracter obligatorio. Y esto es lo que precisamente las aleja de
las licencias obligatorias. No son, pues, objeto de nuestro interés ni los estrechos
margenes del presente trabajo nos permiten abundar en esa clase de patentes.

2. La falta o insuficiencia de la explotacion de la patente.
La hipétesis del concurso de acreedores

El articulo 5.A.2 del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial de 20 de marzo de 1883 sefiala como uno de los posibles abusos el de
la falta de explotacion.

Podriamos decir que la falta o insuficiencia de la explotacién de la patente
constituye el argumento por excelencia de la concesion de una licencia obli-
gatoria. Es decir, la causa o motivo por el que tradicionalmente se ha venido
justificando la necesidad de concesion de licencias obligatorias 2. Se contempla
en el articulo 91 a) de la Ley de Patentes'.

®  Asi lo sefial6 ya hace afios el Profesor GOMEZ SEGADE (1974 B), pag. 349 quien matiza que la fijacién

de un numerus clausus «representa una garantia minima del titular de la patente».

10 Sobre las patentes esenciales existe una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-
sejo relativo a las patentes esenciales para normas y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1001 de
15.06.2023 (COM, 2023, 232 final/2). Unas primeras observaciones sobre dicha Propuesta pueden encontrarse
en GARCIA VIDAL (2023).

" La Exposicién de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tivo a las patentes esenciales para normas y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1001 de 15.06.2023
sefiala graficamente que «Las patentes que protegen la tecnologia que es esencial para una norma se conocen
como patentes esenciales para normas (PEN). Por lo general, los organismos de normalizacién exigen que
cualquier persona o empresa que desee incluir en una norma su tecnologfa patentada se comprometa a conceder
licencias de las patentes pertinentes a otras personas que deseen utilizar esa norma (las empresas que utilizan
o aplican una norma también se conocen, entre otros nombres, como “ejecutores”). Estas licencias deben con-
cederse a los ejecutores en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (“FRAND”, por sus siglas en
inglés). Si el titular de la patente se niega a contraer tal compromiso, su tecnologia patentada no puede incluirse
en la norma». Finalmente, sobre las licencias FRAND y el contexto de su aplicacién en torno a las patentes
esenciales, véase RODILLA MARTI (2016).

12 En palabras del Profesor GOMEZ SEGADE (1974), pag. 351 «histéricamente €sta ha sido la primera causa
que justifico la concesion de una licencia obligatoria». En idénticos términos, GOMEZ SEGADE, J.A. (1988), pag.

Nota 13 en pdgina siguiente
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La descripcion de este primer supuesto en la Ley es escueta. Sefiala que
es un supuesto de concesion de licencia obligatoria «la falta o insuficiencia de
explotacion de la invencidn patentada», sin otros requisitos o condiciones. No
obstante, el precepto debe completarse con lo previsto por el articulo 92 de la
Ley de Patentes que aclara algunos interrogantes que se plantean tras su lectura.

Asi, en primer lugar, el precepto aclara a partir de qué momento podrd
solicitarse la concesion de una licencia obligatoria. En concreto, su parrafo pri-
mero indica que debera esperarse al transcurso del plazo previsto en el articulo
90.Y, a su vez, el articulo 90.2 de la Ley de patentes exige que la patente debera
ser explotada en el plazo de cuatro afios desde la solicitud o de tres afios desde
la fecha en que se publique su concesion en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial. Seguidamente, el precepto aclara que debera aplicarse automaética-
mente el plazo que expire més tarde para solicitar la concesion de una licencia
obligatoria. El transcurso del plazo, pues, se ofrece como un requisito o presu-
puesto para la solicitud de la licencia obligatoria. Es decir, sin transcurso del
plazo no podra solicitarse la licencia obligatoria.

En segundo lugar, el articulo 92.1 de la Ley de Patentes sefiala que «cual-
quier persona podra solicitar la concesion de una licencia obligatoria». Es decir,
configura la concesion de la licencia obligatoria como un derecho, en el sen-
tido de facultad o posibilidad de interesar una licencia obligatoria y no como
un derecho de caricter absoluto que tiene que comportar la concesién en todo
caso. Por ejemplo, la falta de intento previo de obtener una licencia (arts. 97.1 y
98.1 LP) o la falta de acreditacién de que se cuenta con los medios y garantias
suficientes pata llevar a cabo una explotacion real y efectiva serian motivos para
rechazar la concesion. De manera que es posible que una patente sin explotar
no sea objeto de licencia obligatoria alguna si no hay persona interesada en su
explotacion. Por tanto, la concesion dependerd de que alguna persona quiera
explotar esa patente y que ademds retina las condicione o requisitos que la Ley
de patentes exige. En ese sentido, entendemos que no cabe la posibilidad de que
una mdaquina o un robot ayudado de inteligencia artificial pueda ser titular de
ninguna licencia obligatoria al no ser, por definicién, una persona ni gozar, por
tanto, de ningun tipo de personalidad juridica'®.

En tercer lugar, el ejercicio de ese derecho requiere todavia que se haya
producido un presupuesto o requisito adicional que es que no se haya «iniciado

133. No obstante, este supuesto de concesion no aparece hasta la Ley de Patentes de 1986 por cuanto anterior-
mente ni el Estatuto de la Propiedad Industrial (vid. también en ese sentido, GOMEZ SEGADE (1974), pag. 349)
ni el Anteproyecto impulsado por el Instituto de Estudios Politicos en los afios sesenta lo contemplaban. Véase
dicho Anteproyecto y concretamente su articulo 68 en AA.VV. (1967), pag. 106, que sustancialmente reproduce
el contenido del articulo 89 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Es posteriormente, con el Anteproyecto de
la Ley de Patentes de 1981, antesala de la Ley de 1986, cuando se contempla el presente supuesto de concesién
en idénticos términos que la Ley actual de 2015. Concretamente, encontramos en el articulo 112 del Referido
Anteproyecto el supuesto hoy vigente en nuestra Ley. Puede verse el mismo en BErcoviTz (1986), pag. 185.

13 Segiin el Predmbulo de la Ley de Patentes de 2015, «Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de ex-
plotacion se limitan bdsicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de précticas anticompetitivas
o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervencién
directa del Gobierno por motivos de interés ptiblico».

4" En todo caso, lo relacionado con la inteligencia artificial y el derecho es materia incipiente. E inci-
pientes son también los trabajos doctrinales que relacionan los derechos de propiedad intelectual, lato sensu,
con la inteligencia artificial. Una de las primeras aportaciones doctrinales solventes, con referencias al origen y
concepto de la inteligencia artificial y algunas esporadicas referencias a las patentes puede verse en FERNANDEZ
CARBALLO-CALERO (2021).
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la explotacién de la patente». Es decir, que transcurridos los plazos del articulo
90 no se haya iniciado la explotacion. O bien que, iniciada la explotacion, se
«haya interrumpido durante mds de un afio». Pero en este caso debe haber trans-
currido antes el plazo del articulo 90. Por lo menos esa es la interpretacion que
se desprende de la lectura del inciso final del articulo 92.1 de la Ley de Patentes
cuando dice «una vez transcurrido dicho plazo». Por tanto, si el titular ha co-
menzado a explotar la patente tempestivamente, es decir, dentro de los plazos
del articulo 90 o incluso transcurridos los plazos contemplados en ese precepto,
no podré solicitarse una licencia obligatoria. Ni tampoco si, habiendo transcu-
rrido los plazos del articulo 90, Ia interrupcion de la explotacion es inferior al
aflo. Finalmente, entendemos que quedan excluidos de la nocién de explotacién
los actos preparatorios para la explotacion.

En cuarto lugar, se plantea la duda de si puede solicitarse la concesion de li-
cencia obligatoria cuando es el licenciatario y no el titular de la patente quien no
la explota. Sea el licenciatario de una licencia voluntaria u obligatoria. Respecto
a esta cuestion ha de tenerse en cuenta que la obligacion de explotar la patente
recae en su titular (art. 90.1 LP), no en el licenciatario®. La Ley de Patentes
seflala que esa explotacion la debe llevar a cabo el titular de la patente bien «por
si» o «por persona autorizada por él». Es decir, de una manera u otra la obliga-
cion recae en el titular, lo que nos lleva pensar que la falta de explotacion por el
licenciatario es una falta de explotacion de la patente por su titular que, por tanto,
podria dar lugar a la solicitud de licencia obligatoria. Entendemos que esto po-
dria ocurrir tanto si la falta de explotacion se produce en una relacién de licencia
voluntaria como obligatoria. En este segundo caso, deberia tenerse en cuenta,
ademds, que el articulo 108.1 d) de la Ley de Patentes contempla como causa de
caducidad de la patente su falta de explotacion «en los dos afios siguientes a la
concesion de la primera licencia obligatoria» en cuyo caso podria incorporar el
objeto de la patentado al dominio publico.

En quinto lugar, el transcurso del plazo o de los plazos del articulo 90 no es
suficiente para solicitar la concesion de licencia obligatoria si existen «excusas
legitimas», expresion acuilada por el articulo 5.A.4 del Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 e importado a
nuestra Ley de Patentes de 1986 (art. 87), que permiten justificar la no explota-
cién y por tanto la concesion de licencia obligatoria. Asi lo establece el articulo
92.1 de la Ley de Patentes. Al respecto, su articulo 92.2 aclara que se consideran
exclusas legitimas «las dificultades objetivas de caricter técnico legal, ajenas a
la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible
la explotacion del invento o que impidan que esa explotacion sea mayor de lo
que es». En nuestra opinién, por dificultades objetivas deben entenderse aque-
llas circunstancias concurrentes fuera del alcance del titular de la patente. De

15 Sefiala MARTIN ARESTI (1997), pdgs. 216-217 que segin la doctrina alemana «la obligacién de explo-
tar no es esencial o inherente a la condicién de licenciatario». En ese sentido, la autora destaca que la existencia
de la obligacién de explotar sobre el licenciatario pivota en el establecimiento de una clausula que de forma ex-
presa obligue al licenciatario a explotar la patente o que de forma implicita pueda afirmarse que ha sido querida
por las partes. Por otra parte, también se refiere al cardcter exclusivo o no de la licencia seflalando que solo en
el caso de licencias exclusivas plenas «en las que el licenciatario ostenta todas las facultades de explotacion que
corresponden por ley al titular y en las que éste estd privado de explotar, existe per se una obligacion del licen-
ciatario de explotar la patente». Esto nos conduce a pensar que, en la medida en que las licencias obligatorias
no son exclusivas (art. 100.1 LP), la obligacién de explotacion menos atin puede recaer sobre el licenciatario.
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ahi que la Ley remache diciendo que son «ajenas a la voluntad y a las circuns-
tancias», es decir, lejos de cualquier apreciacién subjetiva. Pero, ademds, tales
dificultades tienen que hacer «imposible la explotacion» o bien impedir que esa
explotacion «sea mayor de lo que es». En otras palabras, nuestra doctrina ha
afirmado que se trata de la fuerza mayor'°. Es decir, un acontecimiento ubicado
mas alld del ambito de lo previsible o evitable”. Sin embargo, lo destacable en
esta sede radica en que la propia Ley de Patentes proporciona una definicién de
«excusas legitimas». Es decir, podriamos decir que estamos ante una definicién
cualificada de la fuerza mayor en sede de patentes, aunque a la hora de la verdad
también tengamos que desvelar el significado de otras expresiones que forma
parte de la definicién de «excusas legitimas» para saber si estamos ante hechos
que entren dentro del significado de esa expresion.

En fin, es evidente que deberd analizarse cada caso por si concurren las
circunstancias o razones que justifiquen esa falta de explotacién. Por ejemplo,
la situacién concursal del titular o explotador de la patente podrian justificar la
falta de explotacién. No nos referimos obviamente a la mera declaracion de con-
curso que, como sabemos, no suspende el ejercicio de la actividad profesional
o empresarial del deudor (art. 111 TRLC). Pero si es posible que se produzca
el cese de la actividad del deudor concursado con la apertura de la fase de li-
quidacién. No es un efecto de la apertura de la liquidacién, pero si que podria
producirse el cese '®. En ese caso consideramos que estariamos ante un supuesto
de excusa legitima o causa de justificacion que impidiese la concesién de licen-
cia obligatoria. Pensemos, por ejemplo, la adjudicacién de la patente a tercero
en virtud de subasta. No deberia entrar en el computo del plazo del articulo 90
el tiempo en que no ha sido posible la explotacién de la patente por cese de la
actividad del deudor concursado y mientras no se ejecuta la adjudicacion de los
activos en sede de liquidacién concursal. En caso contrario, el adjudicatario de
la patente podria verse despojado de la exclusividad de la explotacion al tener
que conceder la licencia obligatoria al haberse interrumpido la explotacion du-
rante mds de un afio, por ejemplo, en base al articulo 92.1 in fine de la Ley de
Patentes . En todo caso, es una cuestion delicada que precisara en cada caso

16 GOMEZ SEGADE (1988), pag. 133.

17" Cfr. 1as consideraciones formuladas por PEDEMONTE FEU (1995), pag. 239.

'8 Nuestra doctrina se ha referido a esta cuestion. VALPUESTA (2014), pdg. 152 sefiala que «normalmente
la liquidacion va a suponer el cese de la actividad del concursado (...) de forma que ya no va a existir gestion».
En idénticos términos, PALAU RAMIREZ (2014), pag. 301 afirma que «uno de los efectos de la entrada en fase
de liquidacion va a ser la cesacion de la actividad del deudor». Pero, como decimos, la Ley no establece ese
efecto y asi lo recuerda una autorizada doctrina. Asi, BELTRAN y MARTINEZ FLOREZ (2004), pdg. 2340, quienes
sefialan que «la apertura de la liquidacién no implica, en efecto, el cese automatico de la actividad profesional
o empresarial que viniera ejerciendo el deudor, pues es posible que para la mejor realizacién de sus operaciones
sea preciso continuar con la misma y mantener en funcionamiento las oficinas, establecimientos y explotaciones
del deudor».

19 Eso es precisamente lo ocurrido con relacién a una subasta de una marca dentro de la liquidacién
concursal. Asi, véase la Sentencia del Tribunal Supremo —Sala 1*— de 22.12.2015 (JUR 5416\2015), Ponente
Excmo. Sr. D. Rafael Sarazd Jimena. En ese caso se produjo la caducidad por no uso ex articulo 39 de la Ley
de Marcas no siendo valida como causa justificativa de la falta de uso la circunstancia de que la concursada no
tuviera actividad y estuviese en liquidacion. El adjudicatario de la marca en la subasta perdi6 sus derechos al
computarse como no uso de la marca el tiempo en que ese signo distintivo estaba pendiente de adjudicacion
y realmente no era usado. Esta solucién, que no compartimos, muy especialmente ademads si el concurso es
fortuito, fue objeto de critica en MORRAL SOLDEVILA (2016), pags. 287 y ss. Sobre esta problematica, véanse,
asimismo, las reflexiones vertidas por GARCIA VIDAL (2022), especialmente su epigrafe II (version electronica).
A esta problemdtica también se han referido antes SALELLES CLIMENT (1997), pags. 140-141 y PALAU RAMIREZ
(2005), pags. 168-169 quienes defienden que la insolvencia no resulta per se motivo que justifique la falta de
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analizar bien todas las circunstancias para encontrar la solucién correcta. No
obstante, en principio somos partidarios de considerar que el tiempo transcu-
rrido debido al cese de actividad del deudor concursado como consecuencia
de la apertura de la liquidacién concursal no deberia computarse como falta de
explotacion. Las estadisticas han venido demostrando que el 90 por 100 de los
concursos de acreedores son de liquidacion, por lo menos con relacién a las per-
sonas juridicas®. La ley debe adaptarse a la realidad, es decir, a los hechos. Una
sociedad mercantil concursada y en liquidacién es una situacién suficientemen-
te grave, tocada de muerte, donde no existe actividad por mas que juridicamente
la liquidacién de una sociedad en concurso no implique el cese su actividad. Y
ese efecto concursal no puede convertir en argumento decisivo en el terreno del
derecho industrial. Si no hay actividad empresarial, no la hay, por més que la ley
concursal no prevea como un efecto de la liquidacion el cese de actividad. Basta
con la prueba de la ausencia de actividad para no penalizar drastica e irracional-
mente al titular de un derecho de la propiedad industrial.

II. DEPENDENCIA ENTRE PATENTES O ENTRE PATENTES
Y DERECHOS DE OBTENCION VEGETAL

El presente supuesto es exactamente el mismo que el contemplado por la
Ley de Patentes de 1986 en su letra c) del articulo 89?'. Simplemente ha habido
una reubicacidn del apartado c) al b) del articulo 91 de la Ley actual, que tam-
poco tiene ninguna trascendencia en cuanto al fondo.

El articulo 91 b) de la Ley de Patentes, debe completarse con lo establecido
por su articulo 93, que se encarga de concretar en qué términos puede conceder-
se una licencia obligatoria en este supuesto. No obstante, previamente conviene
aclarar lo qué es una patente dependiente, cuyo régimen encontramos en el arti-
culo 65 de la Ley de Patentes. Este articulo sefiala que el hecho de que el invento
objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invencién protegida
por una patente anterior perteneciente a distinto titular no serd obsticulo para
la validez de aquélla. Es decir, estamos ante una patente posterior que es valida
pero que precisa de otra patente anterior para poder ser explotada®. Y es preci-
samente en ese contexto donde irrumpe la licencia obligatoria, instrumento que

uso de la marca. En fin, se trata de problemas no resueltos por la ley debido a la falta de previsién en nuestra le-
gislacién concursal y en las respectivas leyes de la propiedad industrial. Al respecto puede verse CERDA (2013),
pags. 71 y ss. donde puede encontrarse una exposicion general de las diversas situaciones que puede plantear el
concurso de acreedores respecto de los derechos de la propiedad industrial.

20 Asi lo dice expresamente el Predambulo, en su apartado I, quinto parrafo, inciso final, de la Ley 16/2022,
de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal (...) (BOE ndm. 214 de 06.09.2022).

2! Fue incorporado por el Articulo cuarto Uno de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE nim. 103, de 30 de abril) para la transposicién de la Directiva
98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la proteccion juridica de las
invenciones biotecnolégicas (DOCE, L 213/13 de 30.07.1998).

22 Como sefiala el Profesor GOMEZ SEGADE (2001), pdg. 273 «ambas patentes son totalmente indepen-
dientes desde el punto de vista juridico, pero la patente dependiente no puede explotarse sin utilizar en todo o en
parte la invencién protegida por la patente independiente anterior». Véanse, asimismo, las consideraciones con
relacion al concepto realizadas con relacion al Anteproyecto de la Ley de Patentes, en GOMEZ SEGADE (1974),
pags. 356-357. En opinién de LoBATO (2015), pdg. 294 para poder registrar estas patentes, es decir, las patentes
dependientes, se requiere tener inscrito un derecho suficiente sobre la patente anterior, lo que sucederd mediante
la concesién de licencia. De manera que la inscripcion sin un derecho como la licencia puede constituir un acto
desleal al amparo del articulo 79.3. Con todo, a pesar de la afirmacién, no parece que la Ley de Patentes requiera
un derecho inscrito sobre la patente anterior, como una licencia, para que pueda registrarse la patente dependien-



236 RAMON MORRAL SOLDEVILA  Los supuestos de concesion de licencia obligatoria de....

permite al titular de la patente posterior exigir la licencia obligatoria respecto de
la patente anterior de la cual depende su explotacion.

Pues bien, como decimos, el articulo 93 de la Ley de Patentes completa la
escueta descripcion del nuevo supuesto de licencia obligatoria. Este precepto
contempla tres hipétesis diferentes que permiten la obtencidon de una licencia
obligatoria, que analizamos a continuacion:

3.1. Dependencia de una patente posterior respecto a los derechos
conferidos por una patente o variedad vegetal anteriores

El presente supuesto se contempla, en muy parecidos términos, por el ar-
ticulo 31, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, en virtud
del cual se exigen la concurrencia de determinadas condiciones cuando en un
Estado se permitan otros usos de la materia de una patente sin autorizacién de su
titular. Y concretamente, para el supuesto en que «se haya autorizado esos usos
para permitir la explotacién de una patente (‘“segunda patente”) que no pueda
ser explotada sin infringir otra patente (“primera patente”)». Es decir, para el
caso de dependencia de patentes, que es el supuesto que ahora es de interés.

El articulo 93.1 de la Ley de Patentes, respetando el contenido del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) de 1994, contempla dos tipos de situaciones de dependen-
cia. En primer lugar, dependencia entre patentes. Y, en segundo lugar, dependen-
cia entre una patente y un derecho de obtencidn vegetal anterior. En concreto el
precepto sefiala que «Cuando no sea posible explotar el invento protegido por
una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un
derecho de obtencion vegetal anterior, el titular de la patente posterior podra so-
licitar una licencia obligatoria, para la explotacion del objeto de la patente o de
la variedad objeto del derecho de obtencion vegetal anterior, mediante el pago
de un canon adecuado».

Son varios los requisitos o condiciones que se desprenden del precepto para
que el interesado pueda solicitar la concesidon de una licencia obligatoria. En
primer lugar, se exige que «no sea posible explotar el invento protegido». Es de-
cir, que concurra imposibilidad, juridicamente hablando, en la explotacion; en
segundo lugar, la imposibilidad debe referirse a la «explotacion» de la patente.
Es decir, como decia nuestra mejor doctrina, hacer real y efectivo el objeto de
la patente. Esto es, fabricar el producto o utilizar el procedimiento objeto de la
patente; en tercer lugar, la imposibilidad de la explotacion debe ser «sin me-
noscabo de los derechos», en concreto de los derechos que han sido conferidos
por una patente o un derecho de obtencién vegetal anterior. Los derechos van
referidos a los del titular de la patente o del obtentor, de manera que puesta en
préctica la patente posterior se produciria el «menoscabo» de tales derechos. Es
decir, se produciria un perjuicio de los titulares de tales de derechos. De ahfi la
necesidad de la solicitud de la licencia con caricter obligatorio; en cuarto lugar,

te. Si bien es cierto que el inciso final del articulo 65 de la Ley de Patentes exige que por lo menos el titular de
la patente posterior cuente con el «consentimiento» del titular de la patente anterior.
2 FERNANDEZ-NOvoa (1978), pag. 295.
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la explotacion lo debe ser con relacion al objeto de la patente o de la variedad
vegetal anteriores; y, en quinto y ultimo lugar, debe procederse al pago de un ca-
non adecuado. La Ley guarda silencio sobre lo que debe considerarse adecuado,
es decir, apropiado. Al respecto el articulo 99 de la Ley de Patentes prevé que
las condiciones puedan ser acordadas mediante la designacién de mediadores o
de comtn acuerdo. En su defecto serd la propia Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas la que determine el contenido de la licencia y, entre otros capitulos, el
relativo al canon.

Finalmente, llamar la atencion a la referencia que aparece con relacién a la
variedad vegetal**. Es decir, la posibilidad de que la dependencia de la patente
posterior lo sea respecto de una variedad vegetal anterior. La razén no es otra
que la estrecha relacién que guardan ambos derechos que, como se ha afirmado,
es debido a que la invencion y la obtencién vegetal constituyen casi siempre
creaciones®. En ese sentido, la posibilidad de proteger una variedad vegetal
por el Derecho de patentes ha sido objeto de discusion a lo largo de los afios .
Esto no empece que esta estrecha relacion -de «muy atormentada» la califica
certeramente nuestra doctrina-?’ disfrute de un régimen y una autonomia se-
paradas, pero eventualmente converjan y se necesiten reciprocamente para la
explotacion®®. En este caso de la patente. Como se ha sefialado por nuestra me-
jor doctrina, «hay que tener presente que puede recaer un derecho de obtencién
vegetal sobre una planta, y simultineamente una patente sobre un elemento de
dicha planta como una secuencia de genes de su ADN. En este caso la variedad
s6lo podria comercializarse con autorizacion de los titulares de los dos derechos
de exclusiva»®. O, como también se ha afirmado, no resulta extrafio que una

2 No corresponde referirnos a las licencias obligatorias en sede de variedades vegetales. No obstante, a

los efectos de ilustrar mejor todo cuanto se expone, importa recordar que segtn el articulo 2 de la Ley 3/2000,
de 7 de enero, de régimen juridico de la proteccion de las obtenciones vegetales (BOE nim. 8 de 10 de enero de
2000), se entiende por variedad «un conjunto de plantas de un solo taxén botanico del rango mds bajo conocido
que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesion de un derecho de
obtentor, pueda: a) Definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta
combinacién de genotipos. b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de uno de di-
chos caracteres por lo menos, y ¢) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin
alteracién». Sobre esta definicion, que integra lo que resulta ser el objeto de proteccion de la variedad vegetal,
véase GARCIA VIDAL (2017 B), pags. 263 y ss. Siguiendo la clasificacién taxondmica, dentro del reino de las
plantas, el taxén mds bajo es la especie. Es ahi donde cabe situar la variedad. Pero, segtin el articulo 5 de esta
Ley, para que dicha variedad pueda ser considerada como tal debe ser nueva, distinta, homogénea y estable.
Por tanto, cuando retina estos requisitos, estaremos ante una variedad. Sobre el requisito de la novedad, puede
verse MARCO ARCALA (2017), pags. 290 y ss.; sobre los requisitos de la distincién, homogeneidad y estabilidad,
Garcia VIDAL (2017 C), pags. 349 y ss. Finalmente, sobre el conjunto de todos esos requisitos, véase también
ASENSI MERAS (2021), pags. 145 a 234.

%> GOMEZ SEGADE (2017), pag. 117. No obstante, aclara el ilustre profesor que las variedades vegetales
también pueden ser fruto de un descubrimiento.

% Véase la ruta legislativa a nivel nacional, europeo e internacional de la relacién entre la variedad vege-
tal y las patentes en GALLEGO SANCHEZ (2020), pags. 76 y ss.

¥ GALLEGO SANCHEZ (2020), pag. 76.

2 El supuesto también se encuentra previsto, en términos similares, por el articulo 25.2 de la Ley 3/2000,
de 7 de enero, de régimen juridico de la proteccion de las obtenciones vegetales a cuyo tenor «Cuando el titular
de una patente de invencidn biotecnoldgica no pudiera explotarla sin infringir un derecho de obtencién vegetal
anterior, podra solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la variedad vegetal protegida por ese derecho
de obtencion, mediante el pago de una compensacién econdmica adecuada al titular del derecho de obtencién
vegetal. Esta compensacion econdémica serd fijada mediante la evaluacién de los factores relevantes a estos
efectos y, en especial, la importancia econdmica de la variedad vegetal».

2 GOMEZ SEGADE (2017), pdg. 119. En todo caso, sefialando las diferencias fundamentales, el autor
(pag. 118) indica que «el certificado de obtencién vegetal normalmente protegerd variedades obtenidas por
cultivo tradicional, mientras que la patente serd el instrumento ordinario para proteger variedades vegetales
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invencidn requiera utilizar una variedad vegetal anterior para introducir modifi-
caciones genéticas para mejorar su rendimiento o produccién o para el desarro-
llo técnico de una nueva especie de plantas®. Es pues, en ese contexto, donde
adquiere sentido que el titular de la patente posterior necesite de la variedad
vegetal anterior para la explotacién de su patente dependiente.

3.2.  Dependencia de una variedad vegetal posterior respecto
de una patente anterior

El presente supuesto se contempla en el articulo 12.1 de la Directiva 98/44/
CEE relativa a la proteccion juridica de las invenciones biotecnolégicas?!. Su
contenido ha tenido reflejo en el articulo 25.1 de la Ley 3/2000, de 7 de ene-
ro, de régimen juridico de las obtenciones vegetales®’. Y, en nuestro caso, se
contempla en los articulos 93.2 de la Ley de Patentes que reproduce el anterior
articulo 89.2 de la Ley de Patentes de 1986, a su vez nacido de la transposicion
de la Directiva 98/44/CEE.

El supuesto es practicamente idéntico al anterior. Pero ahora el derecho an-
terior no es el del titular de una patente sino el del obtentor respecto de una
variedad vegetal. Pero las circunstancias en que se produce esa situacién son
exactamente las mismas. Es decir, necesidad de tener el placet para la explo-
tacion de una patente con el fin de poder explotar la variedad vegetal, pues no
existe otra posibilidad sin menoscabar el derecho del titular de la patente ante-
rior. Por ejemplo, la necesidad de contar con la autorizacién para el uso de una
patente que permite la resistencia a una plaga. Si el obtentor no puede conseguir
la licencia de esa patente su variedad serd poco o nada comercial siendo un
esfuerzo excesivo desarrollar una nueva variedad que evite infringir la patente
para conseguir el resultado deseado®.

obtenidas por ingenierfa genética ademds de otro tipo de invenciones sobre plantas que vayan mds alld de la
variedad». Sobre las diferencias principales entre patentes y obtenciones vegetales, véanse paginas 119 a 129
donde se profundiza sobre la cuestion.

30 CarBAJO CASCON (2017), pag. 893.

31 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la proteccién
juridica de las invenciones biotecnoldgicas (DOCE, L 213/13 de 30.07.1998). Su art. 12.1 establece que «Si
un obtentor no pudiere obtener o explotar un derecho de obtencion vegetal sin vulnerar una patente anterior,
podrd solicitar una licencia obligatoria para la explotacion no exclusiva de la invencion protegida por la patente,
siempre que dicha licencia sea necesaria para la explotacién de la variedad vegetal que deba protegerse, me-
diante el pago de un canon adecuado. Los Estados miembros dispondran que, cuando se conceda una licencia de
este tipo, el titular de la patente tenga derecho, en condiciones razonables, a una licencia por dependencia para
utilizar la variedad protegida». Como ya se ha indicado en otro lugar, esta Directiva fue incorporada a nuestro
Ordenamiento Juridico mediante la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes (BOE nim. 103, de 30 de abril).

32 Articulo 25.1 «Cuando un obtentor no pudiera obtener o explotar un derecho de obtencién vegetal sin
vulnerar una patente anterior, podrd solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la invencion protegida por
la patente, en la medida en que dicha licencia sea necesaria para la explotacion de la variedad vegetal que deba
protegerse, mediante el pago de una compensacion econdémica adecuada al titular de la patente. Esta compen-
sacion econdmica serd fijada mediante la evaluacion de los factores relevantes a estos efectos y, en especial, la
importancia econémica del invento».

33 El ejemplo es traido de CurRTO PoLo (2020), pag. 255.
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3.3.  Dependencia reciproca de patente de procedimiento y de producto

El tercer supuesto contemplado por la Ley de Patentes prevé una reciproci-
dad de concesiones. Se contempla por el articulo 93.3 de la Ley de patentes que
practicamente reproduce el articulo 89.3 de la Ley de Patentes de 1986. La tinica
diferencia es que ahora el precepto no sefala que la licencia sera «no exclusi-
va». Seguramente por considerarse reiterativo por el legislador en la medida
en que el articulo 100.1 de la Ley de Patentes de 2015 ya dice que las licencias
obligatorias serdn «no exclusivas», de la misma manera que establecia el arti-
culo 101.1 de la anterior Ley de 1986°*. Por ello, no hace falta subrayar que la
licencia tendrd caricter «no exclusivo». La supresion de esa expresion, pues, no
significa que este tipo de licencias puedan ser exclusivas.

En fin, el precepto contempla la posibilidad de que tanto el titular de una pa-
tente consistente en un procedimiento para la obtencidn de una sustancia quimica
o farmacéutica como el titular de una patente de producto tengan derecho a la
obtencién de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular®. Se trata de
que tanto el titular del procedimiento pudiera eventualmente fabricar el producto
sin la utilizacién del procedimiento como que el titular de la patente del producto
pudiera usar el procedimiento que puede permitir la fabricacién del producto.

4. Sigue. Requisitos previos a la solicitud de licencia obligatoria
por dependencia

Las letras a) y b) del articulo 93.4 de la Ley de Patentes establecen que
los solicitantes de una licencia obligatoria deberdn demostrar el progreso téc-
nico significativo de la invencién o variedad y no haber conseguido obtener
una licencia contractual, respectivamente. El precepto estd redactado de forma
imperativa que es lo que denota la expresion «deberdn», por lo que se trata de
una verdadera condicidn sin la cual no podré presentarse la solicitud. En efecto,
el precepto estd relacionado con el articulo 98.1 y 2 de la Ley de Patentes cuya
lectura en conjunto permite concluir que a la solicitud deberd acompaiarse la
acreditacion de tales requisitos. Por tanto, previamente a la solicitud deberd ha-
cerse acopio de esta prueba para ser acompafada junto con la solicitud.

Por lo que respecta a la exigencia de la letra a), el solicitante debe demostrar
«que la invencién o variedad representa un progreso técnico significativo de
considerable importancia econdmica con relacién a la invencion reivindicada en

3 Y remacha el articulo 5 de la Instruccién 2/1995, de 30 de diciembre, de la Oficina Espaiiola de Paten-
tes y Marcas aplicativa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio de 1994 (ADPIC) (BOPI de 16 de febrero de 1996).

35 Una nocidn sobre invencion de procedimiento puede encontrarse en BOTANA AGRA (1983), pags. 207
y ss. La STS (Sala 1?) de 28.04.2005 (RJ 2005\3944), sefiala en su Fundamento de Derecho Tercero que «Las
patentes de procedimiento tienen por objeto una sucesion de operaciones encaminadas a la obtencién de un
resultado industrial». Asimismo, seflala que segtn la doctrina jurisprudencial todo procedimiento para la obten-
ci6n de un producto quimico o farmacéutico patentables, viene determinado por (i) La sustancia o sustancias
basicas de las que se parte; (ii) Los medios de actuacion sobre esas sustancias o «modus operandi»; y (iii) el
producto o resultado final. Dicha sentencia traté de una infraccién de un procedimiento patentado por el que
mediante la reaccién de un dcido fluorquinolégico con un nicleo piperacino se obtenia un principio activo, la
Ciprofloxacina, es decir, un antibiético sintético de amplio espectro antibacteriano del grupo de las quinolonas,
que se comercializaba bajo una marca determinada.
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la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtencion vegetal
anterior». En esta sede cabe interrogarse en qué ha de consistir esa prueba. En
nuestra opinion bastara cualquier medio de prueba admitida en derecho a tal fin
(art. 299 LEC). Por ejemplo, un informe técnico de un organismo especializado
o de un experto en la materia deberia ser suficiente. No obstante, debe tenerse
en cuenta que al amparo del articulo 99.1 de la Ley de Patentes, la Oficina Es-
pafiola de Patentes y Marcas dard traslado de la solicitud al titular de la patente
(no se menciona al titular del derecho de obtencién vegetal aunque entendemos
que también debe incluirse) que, por un plazo de un mes, podrd formular ale-
gaciones. Junto a esas alegaciones, y aunque nada se diga, entendemos que en
base a su legitima defensa (art. 24.1 CE) podrd acompaifiar otros documentos,
por ejemplo, un informe pericial que sea contradictorio con los acompafados
por el solicitante. La decision dltima la tendran, obviamente, los tribunales. En
todo caso, el solicitante debera superar dos escollos relevantes. El primero con-
sistente en probar el progreso técnico «significativo», es decir, importante o
representativo; y el segundo que tal progreso técnico es de «considerable impor-
tancia econémica», es decir, muy conveniente o de mucha entidad, siguiendo al
Diccionario de la Real Academia. No aparecen en el precepto pardmetros que
permitan medir estas exigencias que acabard concretando la propia Oficina o en
dltima instancia los tribunales.

En cuanto a la exigencia de la letra b), con fundamento en el articulo 31
b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC)?3, el solicitante también debe
demostrar «que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener
del titular de la patente o del derecho de obtencién vegetal anterior, una licencia
contractual en los términos previstos en el articulo 97.1». Dos cuestiones surgen
con relacién a este segundo requisito. En primer lugar, el «intento» de conse-
guir una licencia contractual¥. Y, en segundo lugar, el transcurso del «plazo
prudencial».

Con relacioén al «intento» de conseguir una licencia, la Ley de Patentes guar-
da silencio sobre su alcance, tal como también hace el articulo 97.1 de la Ley de
Patentes. Es decir, nada se dice sobre cudndo debera considerarse que se ha in-
tentado obtener una licencia contractual. En nuestra opinidn, bastard con poner
en conocimiento la voluntad de obtener la licencia, en términos y condiciones
comerciales razonables tal como reza dicho precepto, sin haber obtenido una
respuesta favorable. Tampoco serdn necesario varios intentos. La Ley no lo es-
tablece y por tanto, como decimos, deberia bastar con hacerlo saber al titular de
la patente o del derecho de obtencion vegetal, sin mds requisitos o formalidades.
Asfi las cosas, la respuesta deberia producirse en el «plazo prudencial» a que se
refiere el precepto, que es la segunda de las cuestiones apuntadas.

Para averiguar cudl debe ser ese plazo el inciso final del articulo 93.4 b)
de la Ley de Patentes nos remite a su articulo 97.1. Ese precepto determina el

% También véase en idénticos términos el articulo 4 de la Instruccién 2/1995, de 30 de diciembre, de la

Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas aplicativa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) (BOPI de 16 de febrero de 1996).

37 Entre la escasisima o nula existencia de jurisprudencia espafiola, la Sentencia del Tribunal Supremo
(Sala de lo Contencioso) de 25.05.2001 (RI\2001\4548), traté un caso en el que se deneg6 la concesion de licen-
cia obligatoria porque las partes habian alcanzado un acuerdo voluntario de licencia contractual.
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plazo, pero lo acota a determinadas licencias. Asi, (i) deberd mediar un plazo
de treinta dias cuando se trate de licencias obligatorias con relacién al supuesto
del articulo 96 de la Ley de Patentes. Es decir, licencias para la fabricacion de
medicamentos destinados a paises con problemas de salud publica; (ii) no hay
plazo alguno con relacién a los supuestos previstos por el articulo 97.2 de la
Ley de Patentes. Es decir, casos de emergencia nacional o de circunstancias de
extrema urgencia, casos de uso publico no comercial y el supuesto del articulo
91 ¢) de la Ley de Patentes, es decir, necesidad de poner término a précticas que
una decisién administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a
la legislacion nacional o comunitaria de defensa de la competencia; (iii) no hay
pazo en los casos de licencias obligatorias para la fabricacién de medicamentos
a paises con problemas de salud médica a que se refiere el articulo 9.2 del Regla-
mento (CE) n° 816/2006 de 17 de mayo, es decir, casos de emergencia nacional
u otras circunstancias de extrema urgencia o casos de utilizacién publica con
fines no comerciales.

Para el resto de casos, la Ley de Patentes no fija ningtin plazo y por tanto de-
bera estarse a ese «plazo prudencial» que debera determinarse en cada caso en
funcién de las circunstancias. No obstante, a la vista de los distintos supuestos
previstos por el legislador, nos parece razonable pensar que por lo menos treinta
dias, si no mas en funcién de las circunstancias, seria lo razonable que deberia
mediar entre el intento de obtener una licencia contractual y la solicitud de la
licencia obligatoria.

5. Sigue. El supuesto de licencias cruzadas

El presente supuesto contemplado por el articulo 93.5 de la Ley de Patentes,
para cuando proceda la concesién de una licencia obligatoria por dependencia,
es practica y sustancialmente idéntico al del articulo 89.5 de la Ley de Patentes
de 1986. No es estrictamente un supuesto de licencias dependientes. Se trata del
supuesto de licencias cruzadas contemplado por el articulo 31 1) ii) del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) de 1994 3. En virtud de ese supuesto, los titulares de dere-
chos anteriores, sean de una patente o de una obtencién vegetal, podran solicitar
el otorgamiento de una licencia para utilizar la invencién o la variedad protegida
por la patente o por el derecho de obtencion vegetal posterior.

En el fondo esa posibilidad es una forma més de incentivar la explotacion de
una patente o de un derecho sobre una obtencion vegetal. El legislador motiva,
asi, a los titulares de esos derechos. El tdnico requisito que exige es que se haga
en condiciones razonables, tal y como establece también el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comer-
cio (ADPIC) de 1994. Con todo, conviene llamar a atencién sobre dos aspectos.

(i) En primer lugar, que el precepto no dice que esa licencia tenga que ser
obligatoria. Sin embargo, asi hay que entenderlo. No tiene sentido que se pueda
«solicitar» una licencia y que esa deba ser voluntaria. La negativa nos lleva-
ria a iniciar un procedimiento judicial para sustituir la voluntad del titular del

3 Ese precepto establece que «el titular de la primera patente tendrd derecho a una licencia cruzada en

condiciones razonables para explotar la invencion reivindicada en la segunda patente».
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derecho posterior y poder suscribir la licencia. Nos parece una interpretacion
desacertada porque, ademas, sistematicamente el precepto se encuentra ubicado
dentro del régimen de licencias obligatorias por dependencia. Ademads, los tér-
minos utilizados en la redaccion del precepto dan a entender que se trata de una
licencia obligatoria. En efecto, se hace referencia a «solicitar» cuya expresion
cobra todo su sentido en el caso de licencias obligatorias porque se tramitan ante
la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas (OEPM) 6rgano ante el que debera
presentarse la «solicitud», tal y como establece el articulo 99 de la Ley de Pa-
tentes. Una licencia frente a la otra parte no se solicita se pacta.

(i) En segundo lugar, la referencia a que la licencia se haga en condicio-
nes razonables, de forma similar a lo que exige el articulo 97.1 de la Ley de Pa-
tentes cuando se refiere a «condiciones comerciales razonables». No se refiere
exclusivamente al establecimiento del canon sino a todas las condiciones que
en su conjunto deberdn ser razonables, expresion que denota la exigencia de un
estandar o patrén que deberd medirse en cada caso en funcién de las circuns-
tancias que concurran en las partes. Estas condiciones deberdn ser determinadas
por la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, pues el articulo 99.4 de la Ley de
Patentes sefiala que la resolucién que otorgue la licencia deberd determinar su
contenido. Con todo, en este supuesto no serd necesario el cumplimiento de los
requisitos de los apartados a) y b) del articulo 93.4 de la Ley de Patentes.

6. Sigue. Contenido de la licencia obligatoria
por dependencia y tramitacion

El articulo 93.6 de la Ley de Patentes sefiala que las licencias obligatorias
se otorgardn «solamente con el contenido necesario para permitir la explota-
cién de la invencién protegida por la patente, o de la variedad protegida por
el derecho de obtencidn vegetal». El precepto no se refiere al contenido de la
licencia (derechos, obligaciones, etc.), cuyos términos previstos por el articulo
99.4 (canon, duracidn, garantias, y cualesquiera otras cldusulas que aseguren
el cumplimiento del licenciatario) se establecen por la resolucién de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas (art. 99.4 LP), sino a lo «necesario para permitir
la explotacion». Es decir, entendemos que el articulo 93.6 se refiere a la exten-
sidn técnica necesaria sobre la patente u obtencion vegetal anteriores para que
la invencién u obtencién vegetal dependientes puedan ser explotadas, siendo
el articulo 99.4 el que, complementando lo establecido por el articulo 93.6,
faculta a la Oficina para incidir, ademas, en el contenido de la licencia. No obs-
tante, sigue sefalando el articulo 93.6, que las licencias obligatorias «quedardn
sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los titulos entre
los cuales se dé la dependencia». En efecto, la licencia obligatoria se extingue
-«quedarén sin efecto» sefiala la Ley de Patentes- por la declaracién de nulidad
o caducidad de los titulos entre los cuales se dé la dependencia. En nuestra
opinidn esa nulidad o caducidad lo es en relacién con cualquiera de los titulos.
Es decir, del titulo de patente o de obtencidn vegetal, anterior o posterior, cuyas
causas se contemplan en los articulos 102 y 108 de la Ley de Patentes para las
patentes y por los articulos 27 y 28 de la Ley de Obtenciones Vegetales, para
las obtenciones vegetales.
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Finalmente, para terminar con el régimen de las licencias obligatorias por
dependencia, el articulo 93.7 de la Ley de Patentes sefiala que la tramitacion y
resolucion para el uso no exclusivo de una invencién patentada «se regird por lo
dispuesto en la presente Ley». Tramitacion que regula el articulo 99 de la Ley de
Patentes, para las patentes donde se prevé su otorgamiento por la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas. En cambio, con relacién a las obtenciones vegetales
el inciso final del este articulo 93.7 de la Ley de Patentes se remite a la legisla-
cion especifica. En ese sentido, la Ley de Obtenciones Vegetales no contempla
en su articulo 25 sobre las licencias obligatorias el régimen de tramitacién. En
particular, dicho precepto, en su parrafo 5, se limita a sefialar que la tramitacién
y resolucién de la solicitudes de licencias obligatorias por dependencia se regira
por lo dispuesto por la propia Ley de Obtenciones Vegetales*’. Sin embargo,
no existen normas de tramitacién expresamente previstas en esa Ley de forma
similar a lo previsto por el articulo 99 de la Ley de Patentes. No obstante, del
contenido y la estructura de dicha Ley se puede concluir que, conforme a los
articulos 24 y 26 de la Ley de Obtenciones Vegetales, la competencia para la
concesion de estas licencias corresponde al Consejo de Ministros a propuesta
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién. Entendemos, por tanto,
que deberd realizarse la solicitud ante dicho Ministerio quien la elevard al Con-
sejo de Ministros para su posible concesién mediante Real Decreto.

7. Necesidad de poner término a practicas contrarias
al derecho de defensa de la competencia

El articulo 91 c) de la Ley de Patentes contempla un nuevo supuesto de
concesion de licencia obligatoria que no se encontraba en la anterior Ley de
Patentes de 1986%. Se trata de la necesidad de «poner término a practicas que
una decision administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la
legislacién nacional o comunitaria de defensa de la competencia». El precepto,
a pesar de incardinarse en la Ley de Patentes, pone el acento mas bien en la evi-
tacion de practicas restrictivas de la competencia a través del abuso por el titular
de su derecho exclusivo de explotacion de la invencién. No es tanto el incentivo
a la explotacion de la invencién y evitar el desuso de una tecnologia como regu-
lar una situacién de hecho que puede surgir con ocasion de la explotacion de un
derecho sobre una invenciéon*'. Convergen asi, el Derecho de la Competencia y
el Derecho de Patentes. Sin embargo, la irrupcion del Derecho de Patentes en el
Derecho de la Competencia o, mejor dicho, el Derecho de la Competencia en la
Ley de Patentes, no ha de servir para limitar el funcionamiento objetivo del mer-
cado sino para procurar la evitacion de pricticas restrictivas que menoscaben la

¥ Y, a su vez, el articulo 25.4 de la Ley de Obtenciones Vegetales sefiala que la tramitacién y resolucién

de solicitudes de licencias obligatorias por dependencia con relacion a una invencién patentada se hard de
acuerdo con la Ley de Patentes.

4 El Informe de Proyecto Normativo Anteproyecto de Ley de Patentes (IPN/DP/004/14) de 1a Comisién
Nacional de los Mercados y de la Competencia de 13.02.2014, https://www.cnmc.es/sites/default/files/42343_7),
péags. 15y 16, se hizo eco de las diversas resoluciones europeas abordando el tratamiento antitrust del ejercicio
abusivo de un derecho de propiedad intelectual. Y, en ese sentido, calificé esa nueva regulaciéon —a la sazén
anteproyecto— como un remedio potencialmente til.

4 Seguramente por ello se ha afirmado que el articulo 94 de la Ley de Patentes, que desarrolla el articulo
91 ¢), es una norma de derecho de la competencia enmarcada en la Ley de Patentes. Al respecto, OLMEDO PE-
RALTA (2015-2016), pag. 207.
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competencia. Se trata de buscar el justo equilibrio que permita la convivencia de
ambos intereses, esto es, el fomento de la innovacion y la proteccion del interés
general del mercado*?. Asi lo ha estimado también, desde hace ya algtin tiempo,
la Comisién de la Unién Europea en su informe sobre «Directrices relativas a la
aplicacion del articulo 81 del Tratado de la CE a los acuerdos de transferencia
de tecnologia», en el que, entre otras consideraciones, sefiala graficamente que
los derechos de propiedad intelectual no son inmunes al derecho de la com-
petencia®’. En todo caso, se trata de una cuestién que no ha estado exenta de
polémica*.

Por otra parte, esa regulacion también encuentra su fundamento juridico
en la prevision del articulo 40 con relacion al articulo 31 k) del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio de 1994 (ADPIC) que prevé la posibilidad de que con la concesion
de licencias pueda incurrirse en practicas no deseadas con relacidn al ejercicio
libre de la competencia y por tanto permitiendo a sus miembros regularlas
expresamente®. De manera que se permite a los Miembros, es decir a los
Estados, la adopcién de medidas apropiadas para impedir o controlar las prac-
ticas restrictivas. Entre esas medidas se encuentra la concesion de licencias
obligatorias. En todo caso, el precepto que ahora es objeto de glosa no hace
referencia a praicticas restrictivas derivadas de la concesion de licencias sino
de «précticas» en general, es decir, no necesariamente derivadas de conce-
sién de licencias sino de formas de actuar, sean las que sean, que hayan sido
declaradas contrarias al derecho de la competencia. Como se ha dicho, ante
situaciones derivadas de la explotacion de una patente que comportan una
violentacion de las normas de la competencia.

Como se ha sefialado, algunas de estas préicticas contrarias al Derecho de la
Competencia pueden consistir, por ejemplo, en la introduccién, en los contratos
de licencia, de cldusulas que tengan el efecto de restringir la competencia, la
negativa injustificada a conceder licencias o bien el fendmeno de los usos de-
fensivos u ofensivos cuyas practicas son conocidas bajo las expresiones patent

42 A esa interaccion entre ambas disciplinas y la bisqueda del equilibrio y convivencia entre ambas se
han referido OLMEDO PERALTA (2015-2016), pag. 208; MARTINEZ PEREZ (2018), pdgs. 372 y ss. En especial,
véanse las pags. 384 y ss.

“ DOUE n° C 101/54 de 27.04.2004, en cuyo parrafo 7 de la Introduccién sefiala expresamente que
«7. El hecho de que la legislacion sobre propiedad intelectual confiera derechos exclusivos de explotacién no
implica que los derechos de propiedad intelectual sean inmunes al Derecho de competencia. Concretamente, los
articulos 81 y 82 son aplicables a los acuerdos por los que el titular de unos derechos de propiedad intelectual
concede a otra empresa una licencia de explotacion de los mismos (9). Tampoco implica que exista un conflicto
inherente entre los derechos de propiedad intelectual y las normas comunitarias de competencia. De hecho, am-
bos cuerpos legales persiguen el mismo objetivo bdsico de promocién del bienestar de los consumidores y asig-
nacion eficiente de los recursos. La innovacién constituye un componente esencial y dindmico de una economia
de mercado abierta y competitiva. Los derechos de propiedad intelectual fomentan la competencia dindmica al
inducir a las empresas a invertir en el desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados. Lo mismo hace la
competencia al obligar a las empresas a innovar. Asi pues, tanto los derechos de propiedad intelectual como la
competencia son necesarios para fomentar la innovacion y su explotacién competitiva»

# Al respecto, véase BACHES Op1 y DIEZ ESTELLA (2006), pdgs. 644 a 648.

4 El articulo 40.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio de 1994 (ADPIC) establece que «Los Miembros convienen en que ciertas practicas o condi-
ciones relativas a la concesion de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la com-
petencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgacién
de la tecnologia». Precepto que hay que relacionar con el articulo 31 k) del mismo texto legal, que excepciona la
aplicacion de las letras b) y f) relativos a la obtencién de licencia previo intento de solicitud a su titular, cuando
se trata de poner remedio a practicas anticompetitivas que resulten de un proceso judicial o administrativo.
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thikets y patent trolls*.0 también, como se ha afirmado, ciertos usos consis-
tente en negar de forma injustificada licenciar la propiedad industrial cuando
esos derechos puedan considerarse un recurso esencial para acceder o participar
en un mercado?’ . En suma, se trata de posibles situaciones anticompetitivas
que podrian dar lugar a la concesion de licencias obligatorias*. Licencias que,
como se ha afirmado, vienen a ser, desde ese punto de vista, un instrumento
sancionador®.

El articulo 91 c) de la Ley de Patentes estd desarrollado por el articulo 94.
En primer lugar, ha de sefialarse que dicha concesion de licencias no se ges-
ta dentro del marco juridico de la Ley de Patentes intentando, previamente a
la concesidn, la obtencién de una licencia contractual del titular de la patente
(art. 97.1 LP). Al contrario, la via que apertura la concesion de la licencia obli-
gatoria viene dada por un pronunciamiento judicial o administrativo de infrac-
cion de la disciplina del derecho de la competencia. Asi lo establece el articulo
94.1 de la Ley de Patentes cuando indica que «La resolucién administrativa o
jurisdiccional...». En segundo lugar, no basta con dicha resolucién. Se exige
su firmeza, es decir, que no quepa recurso y por tanto sea definitiva. Por tanto,
mientras esté viva la via del recurso no cabra el otorgamiento de licencia obliga-
toria por practicas anticompetitivas. En fercer lugar, el infractor es el titular de
la patente. No obstante, creemos que debe hacerse una interpretacion amplia del
precepto e incluir en este caso las pricticas anticompetitivas que haya podido
llevar a cabo un licenciatario, en virtud de una licencia contractual de patente,
respecto del o de los sublicenciatarios, cuando, obviamente, se le permita subli-
cenciar. En cuarto lugar, la resolucion que declare las practicas anticompetitivas
deberd comunicarse a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Dicha comuni-

4 Véase sobre esas distintas formas de vulnerar el Derecho de la Competencia, MARTINEZ PEREZ «De-

recho de patentes versus derecho de defensa de la competencia...», cit., pags. 389 a 393. Una exposicion «ta-
xondmica» de los posibles supuestos de infraccion de la competencia a través de los derechos de patente véase
en OLMEDO PERALTA (2015-2016), pags. 210 a 216. Finalmente, sobre la posible forma de abuso de la posicion
de dominio mediante la negativa injustificada a la concesion de licencias de patente en el &mbito farmacéutico,
véase MARONO GARGALLO (2015), pags. 101 y ss. donde podra encontrarse un repaso profundo del estado de la
cuestion en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Finalmente, cabe recordar el asunto
COMP/38.636-RAMBUS donde la empresa Rambus Inc. exigia canones potencialmente abusivos por el uso de
microprocesadores de «memoria dindmica de acceso aleatorio». Rambus se comprometié a establecer un canon
maximo del 1,5% frente al 3,5% que habia estado cobrando. Véase, con relacion a este asunto, la Decision de la
Comision de 09.12.2009 (DOUE C 30/17 de 06.02.2010). Sobre esa aplicacion excesiva de canones que pueden
implicar la violentacién de la libre competencia, véase BACHES Op1 y DfEz ESTELLA (2006), pags. 665 a 667.

4 Véase OLMEDO PERALTA (2015-2016), pags. 206-207, con amplias referencias jurisprudenciales al
TJUE y doctrinales con relacion la doctrina del denominado recurso esencial o essential facilities.

% Deberd analizarse caso por caso, pues el ejercicio de derechos de exclusiva como es la explotacién
de los derechos de una patente no es per se practica anticompetitiva, tal y como se ha encargado de recordar
el Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala) en su Sentencia de 17.09.2007 (ECLI:EU:2007:289) en el asunto
Microsoft Corp c. Comision de las Comunidades Europeas, quien en su parrafo 691 sefialé que «A este respecto,
debe recordarse que, como se ha expuesto en los apartados 321, 323, 327 y 330 anteriores, el juez comunitario
considera que la facultad del titular del derecho de propiedad intelectual e industrial de explotarlo en su be-
neficio exclusivo constituye el contenido mismo de su derecho exclusivo. Por consiguiente, la mera negativa,
aunque proceda de una empresa en posiciéon dominante, a conceder una licencia a un tercero no puede constituir
en si misma un abuso de posicion dominante en el sentido del articulo 82 CE. Sélo cuando dicha negativa estd
rodeada de circunstancias excepcionales como las consideradas hasta el momento en la jurisprudencia, puede
ser considerada abusiva y, en consecuencia, es posible, en aras del interés ptblico en el mantenimiento de una
competencia efectiva en el mercado, invadir el derecho exclusivo del titular del derecho de propiedad intelectual
e industrial obligandole a conceder licencias a terceros que tratan de entrar en dicho mercado o mantenerse en €l.
Procede recordar, a este respecto, que ha quedado acreditado anteriormente que en el presente asunto concurren
dichas circunstancias excepcionales».

4 MARTIN ARESTI (2023), pag. 1235.
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cacion la realizard la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia o el
Juez o Tribunal que la haya emitido. Obviamente dependera de si la resolucién
administrativa se ha recurrido o no a la via jurisdiccional. En el caso de que se
trate de una resolucidn jurisdiccional entendemos que la comunicacién la de-
bera realizar el érgano que sea competente para la ejecucion de la resolucion a
peticion de parte™. En quinto lugar, es posible que dicha resolucion se limite a
declarar la infraccién (art. 94.1 LP) o bien decrete directamente la sujecion de la
patente al régimen de licencias obligatorias (art. 94.2 LP)>!. En este tltimo caso
la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas la publicara en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial y se procederd conforme a lo previsto en los articulos 98 y
99 de la Ley de Patentes, que regulan la solicitud y tramitacion de las licencias
obligatorias. Si bien en este caso concreto no serd necesario acreditar el intento
de obtener del titular de la patente una licencia contractual a que se refiere el
articulo 97 de la Ley de Patentes y que se exige, por ejemplo, para el caso de
falta o insuficiencia de explotacién. Excepcion que se desprende expresamente
de los articulos 94.3,97.2 ¢) y 98.1 de la Ley de Patentes.

Por otra parte, el inciso final del articulo 94.3 de la Ley de Patentes remacha
esta concesion de licencia obligatoria sefialando que la necesidad de corregir las
practicas anticompetitivas «podra tenerse en cuenta al determinar el canon de
la licencia». Con relacién al establecimiento del canon resulta de aplicacion los
articulos 99.2, 3 y 4 de la Ley de Patentes donde se prevé la fijacion de las condi-
ciones de la licencia y por tanto del canon. Todo lo cual debe acordarse median-
te la intervencién de un mediador o de expertos designados por cada una de las
partes y por otro experto designado por la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas>2. Pues bien, el articulo 94.3 de la Ley de Patentes viene a sugerir, en nuestra
opinién, que el canon podria ser menor que el que en principio deberia corres-
ponder para compensar o corregir los efectos de las practicas anticompetitivas>>.

Por otra parte, tal y como se ha sefalado, la extensién de los derechos en
virtud de la licencia obligatoria debe ser proporcional con el fin de permitir el
fin de las practicas anticompetitivas. En ese sentido, su duracién y alcance terri-
torial deberd ser el necesario para acabar con esas practicas. Asimismo, el titular

3 Segtin el articulo 86.2 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucién de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE ntim. 78, de 1 de abril) «(...) la Oficina
Espaiiola de Patentes y Marcas publicard una mencion en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”. A partir
de ese momento, cualquier persona que desee solicitar una licencia obligatoria deberd presentar una solicitud
segtin los requisitos establecidos en el apartado anterior».

31 En el mismo sentido, CARBAJO CASCON (2015), pag. 426. El autor aclara que en caso de mera «decla-
racién» sin decretar, por tanto, la medida de sujecion a licencias obligatorias, los interesados podran solicitar la
concesién de la licencia a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en los términos previstos por los articulos
99.2, 3y 4 de la Ley de Patentes. OLMEDO PERALTA (2015-2016), pag. 216 sefiala que las medidas adoptadas por
las autoridades pueden venir acompafiadas de multas o sanciones y concederse incluso la licencia obligatoria
como medida cautelar en la tramitacién del procedimiento.

32 El articulo 87.5 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucién de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE ndm. 78 de 01.04.2017) sefiala que «La
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas se dirigird a la institucién que considere mas conveniente dadas las
circunstancias del caso para solicitar la designacion del experto que deba ser nombrado en virtud del apartado
2 del articulo 99 de la Ley».

3 En el mismo sentido, ¢fr. CARBAJO CASCON (2015), pag. 427. En su opinidn el precepto encierra una
«frase oscura» que permite otorgar mayor discrecionalidad a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. En
nuestra opinién seguramente, esa mayor discrecionalidad, también puede predicarse de los demds expertos que
vayan a intervenir en la negociacién de las condiciones.
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de la patente deberd facilitar la explotacion en el sentido de informar al licen-
ciatario de los datos o caracteristicas necesarias para la explotacion adecuada>*.

Finalmente, el articulo 94.4 de la Ley de Patentes prevé que sea el Gobierno
quien conceda licencias obligatorias mediante real decreto para terminar con
préacticas anticompetitivas por motivos de interés publico. Se trata de una opcién
que complementa esa disciplina ante cualquier otra eventualidad de practicas
anticompetitivas. Hipdtesis que también se contempla con caracter general por
el articulo 91 d) de la Ley de Patentes que abordamos a continuacion.

8. Existencia de motivos de interés publico

El articulo 91 d) de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de con-
cesion de patentes por motivos de «interés publico», expresién que necesita
concretarse y en ese sentido la Ley de Patentes contempla diversos motivos de
«interés publico» en su articulo 95.2 que analizamos mds adelante.

El contenido del articulo 91 d) ya se recogia literalmente el articulo 86 d)
de la Ley de Patentes de 1986. Se trata de un precepto de caricter general,
abierto, que por tanto permite la concesion de la licencia obligatoria por cual-
quier motivo que pueda ser considerado de «interés publico» y no sélo a cau-
sa de conductas anticompetitivas, como hemos visto anteriormente>. Es, pues,
un supuesto abierto en hipdtesis y excepcional para situaciones excepcionales
como, por ejemplo, el vivido durante 2020 en la pandemia de la COVID-19 que
invita a la reflexion a la luz del régimen de licencias obligatorias que estamos
analizando .

La pandemia causada por la COVID-19 azot6 sin complejos al mundo ente-
ro. Hoy ya solo vivimos los rescoldos, pues el virus ha pasado a convivir entre
nosotros. Pero en el momento en que estaba presente en la poblacién en su
grado maximo de ebullicion, con los centros sanitarios colapsados y sin una va-
cuna y medicamentos con que combatirlo surgia, como es natural, la necesidad
imperiosa de lograr la vacuna que pudiera inmunizar a la poblacion. Asi ocurrié
cuando irrumpi6 el SIDA o el EBOLA. Sin embargo, esas enfermedades no se
ensafiaron con la poblacién mundial como ocurrié en 2020 con la COVID-19
y de ahi que el empefio por conseguir una vacuna en esos otros casos proba-
blemente se haya desacelerado. Algo muy distinto sucedié con la COVID-19.
Existié una suerte de carrera entre centros de investigacién de instituciones,
publicas y privadas, y compaiifas farmacéuticas, en Espafia y en el extranjero,
para obtener la pdcima que inmunizase y frenase la propagacion acelerada del

3 Sobre estas caracteristicas derivadas basicamente del articulo 100 de la Ley de Patentes, véase mds

ampliamente OLMEDO PERALTA (2015-2016), pags. 217 a 219.

3 La nocién de «interés publico» no resulta sencillo. En su momento, el Anteproyecto de la Ley de
Patentes se referia a «causas de importancia vital», expresion que fue criticada certeramente por el Profesor G6-
MEZ SEGADE (1974), pags. 350, 363-364 quien concretaba en tres las vertientes del interés publico: «la defensa,
la economia o la salud publica».

% Sefialan AA.VV., OTERO LASTRES/LEMA DEVESA (Dirs.) (1987), pag. 194 que en todo el sistema de
licencias obligatorias estd presente la necesidad de satisfacer el interés ptiblico como causa y justificacion, pero
en este supuesto concreto el interés publico adquiere un especial relieve. En este caso la concesion se lleva a
cabo «incluso en el supuesto de que el titular de la patente esté explotando la invencién en las condiciones re-
queridas por la ley». En el mismo sentido se ha afirmado (Saiz, C. (2020), pdg. 3 (version digital)) que ese tipo
de licencias no funcionan como «reproche/sancién a la conducta negligente o dolosa del titular de la patente».
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virus. Una carrera importante, con grandes intereses econdémicos, pues no debe-
mos olvidar que también estdbamos ante la seduccién de una «oportunidad de
negocio» . Esta fiebre —nunca mejor dicho— por alcanzar la meta antes que
otros, puso claramente en jaque las bondades de la Ley de Patentes con relacion
al régimen de la licencia obligatoria e incluso el régimen de la expropiacién que,
paraddjicamente, en un contexto favorable a su aplicacién fue sin duda letra
muerta del Boletin Oficial del Estado®.

En efecto, la carrera para la obtencién de la vacuna contra la COVID-19 fue
una realidad, pero también sujeta a la porosidad de los intereses empresariales y
lobbies sobre la Administracion Pablica para soslayar al maximo la Ley de Paten-
tes y obtener los mayores réditos posibles*. Las facultades que la Ley de Patentes
otorga al Gobierno son claras y encajan en las circunstancias vividas y segura-
mente deberfan de haberse aplicado. Se trata de medidas muy excepcionales, no
aplicadas hasta el momento, que tampoco se aplicaron en aquellas circunstancias
que lo justificaban sobradamente convirtiéndose la licencia obligatoria y la expro-
piacién en el convidado de piedra de la Ley de Patentes. En fin, una situacion que
cogi6 a pie cambiado a la propia Unién Europea que carecia asimismo de medidas
legislativas adecuadas para ese tipo de situaciones no vividas hasta el momento®.

El articulo 91 d) de la Ley de Patentes estd desarrollado por su articulo 95.
En primer lugar, se establece que pueden ser objeto de licencia obligatoria por
interés publico tanto una solicitud de patente como una patente ya otorgada.
La trascendencia, pues, que puede tener la invencidn para el interés ptiblico ha
llevado a reconocer la posibilidad de que incluso la solicitud pueda licenciarse
de forma obligatoria. Y, en segundo lugar, el articulo 95.2 de la Ley de Patentes

37 Al respecto, véanse las consideraciones sobre ésta problemética en RAMos HERRANZ (2023), pags.

1379y ss.

% Sobre esta problemadtica, véanse las interesantes aportaciones de CARBAJO CASCON y TRUJILLO JIME-
NEZ (2021), (version digital) especialmente el apartado III del trabajo. Se aborda la problemética del equilibrio
de intereses entre el tejido industrial farmacéutico, la administracion publica y las necesidades sociales. Se
aportan diversas alternativas a la concesion de licencias obligatorias que pasan, incluso, por la liberacién tem-
poral de las patentes.

% Asi también parece indicarlo VELASQUEZ (2021), pag. 154, cuando haciendo referencia a las «flexibili-
dades» del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) con relacién a la concesion de licencias obligatorias sefiala expresamente que «los gobiernos pueden
estar sujetos a la presion de la industria u otros gobiernos para no incorporar tales flexibilidades».

% Hoy existe una Propuesta de 27.04.2023 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la concesion de licencias obligatorias para la gestién de crisis y por el que se modifica el Reglamento (CE) n°
816/2006 (COM 2023, 224 final). Vale la pena hacer una lectura de su Exposicién de Motivos en la que se pone
de manifiesto la carencia de instrumentos a nivel europeo como son las licencias obligatorias. Ello adicional-
mente al Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022,
sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decision n.° 1082/2013/UE
(DOUE L 314/26, de 06.12.2022) asi como el Reglamento (UE) 2022/2372 del Consejo, de 24 de octubre de
2022, relativo a un marco de medidas para garantizar el suministro de contramedidas médicas pertinentes para
la crisis en caso de emergencia de salud publica a escala de 1la Unién (DOUE L 314/64, de 06.12.2022). Pero,
como decimos, estos Reglamentos, aunque puedan estar relacionados con las licencias obligatorias, no son
Reglamentos que regulen ninguna licencia obligatoria a nivel europeo. No existe, pues, una disciplina europea
al respecto que es precisamente la que desea colmar la Propuesta de Reglamento a la que nos hemos referido.
Una apretada sintesis del contenido de dicha Propuesta de Reglamento puede verse en GARCIA VIDAL (2023).
Por otra parte, algunos paises de nuestro entorno como Italia han modificado su derecho interno para contemplar
el otorgamiento de licencias obligatorias por motivos sanitarios, como podria casos andlogos al del COVID-19.
Al respecto, véase el articulo 56 quater del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana, Supplemento ordinario, n. 181, Parte Prima, venerdi, 30 luglio 2021, pag. 101) por el que se
afiade un articulo 70 bis al Codice della Proprieta Industriale sobre «Licenza obbligatoria in caso di emergenza
nazionale sanitaria».
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aborda quiz4 la cuestion mds relevante del presente supuesto de concesion de
licencia obligatoria como es saber en qué consiste el «interés publico». La Ley
de Patentes resuelve esta cuestion tipificando tres situaciones que se conside-
ran de «interés publico». En particular, el articulo 95.2 de la Ley de Patentes
sefala que se considera en todo caso que existen motivos de interés puiblico en
tres situaciones que contemplan las letras a), b) y ¢) de este articulo 95.2. Tal y
como estd redactado el precepto permite interpretar que dicho supuestos no son
un «numerus clausus». Se trata, en nuestra opinion, de una férmula abierta. En
efecto, el precepto sefiala que «en todo caso» dichos supuestos se consideran
motivos de interés publico. Pero esto no excluye que puedan existir otros moti-
vos que eventualmente puedan considerarse de interés piblico®'. Asi las cosas,
los supuestos previstos se exponen a continuacion.

8.1 Importancia para la salud piiblica o defensa nacional

El articulo 95.2 a) de la Ley de Patentes aborda el primer motivo de interés
publico. Y considera que existe cuando «la iniciacién, el incremento o la gene-
ralizacion de la explotacién del invento, o la mejora de las condiciones en que
tal explotacion se realiza, sean de primordial importancia para la salud publica
o para la defensa nacional». Este precepto desarrolla, pues, el contenido simple
y escueto del articulo 91 d) de la Ley de Patentes. Prevé una primera hip6tesis
en que la salud publica o la defensa nacional deban ser preservadas de forma
primordial y una invencién determinada sea necesaria a estos fines .

El precepto se refiere a cuatro supuestos de hecho. El primero de ellos es
la «iniciacién» de la explotacion. Esto implica que una patente concedida y no
explotada durante el plazo de tiempo previsto por el articulo 90.2 de la Ley de
Patentes no puede ser objeto de licencia obligatoria®. Asimismo, entendemos
que tratdndose de una solicitud de patente cuya explotacidon no se ha iniciado
tampoco entrarfa en el supuesto, pues lo relevante en este caso es que se haya
iniciado la explotacion, no que se haya concedido la patente. El segundo y ter-
cer supuesto es el del «incremento» o la «generalizacién» de la explotacion. En
efecto, entendemos que se trata de dos supuestos distintos, aunque similares.
Por ello los tratamos conjuntamente. En estos casos, tanto si se trata de una con-
cesion de patente como de su solicitud ya se habra iniciado la explotacién. Lo
relevante en estos supuestos es que se haya producido el «incremento», es decir,
el aumento de la explotacidn o bien la «generalizacién», es decir, que la explo-
tacion sea comun. Tanto el «incremento» como la «generalizacién» lo debe ser
con relacion a algo. Se trata de situaciones de hecho que deberdn constatarse
en cada caso pues la Ley no lo aclara y entendemos que tampoco tiene porqué

o1 Seifiala SA1z (2020), pag. 5 que las situaciones de emergencia nacional o de extrema urgencia son si-

tuaciones que se enmarcan dentro de las licencias obligatorias. En todo caso, subraya que la nocién de «interés
publico» es lo suficientemente amplia como para acoger muchas situaciones que «no se identifican necesaria-
mente con emergencias nacionales o de extrema urgencia».

2 La busqueda de soluciones que relaje la tensién entre la proteccién de la salud publica y los derechos
de propiedad industrial de los titulares de patentes relacionadas con la salud (ej. productos farmacéuticos) ha
sido tradicionalmente una preocupacion de gobiernos e instituciones. Sobre estas cuestiones, véase sumaria-
mente la aportacion de CORBERA MARTINEZ (2019), pags. 55 y ss. Una vision peruana de la problemética puede
encontrarse en ORTEGA SANABRIA (2016-2017), pags. 161y ss.

% Recordar que también sucede en caso de patentes cuya explotacién no venga motivada por el interés
publico como es el supuesto ya analizado del articulo 91 a) con relacién al articulo 92.1 de la Ley de Patentes.
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hacerlo. En caso de duda o conflicto al respecto serdn los tribunales quienes
deberan decidir sobre el caso concreto que pueda plantearse. El cuarto supuesto
es la «mejora de las condiciones» en que se realiza la explotacién del invento.
Los términos son indeterminados. Entendemos que cualquier circunstancia que
permita una optimizacién de la explotacién entra dentro de la expresion.

Pues bien, todas esas situaciones de hecho deben ser de «primordial impor-
tancia» para la salud publica o para la defensa nacional. Lo que también debera
determinarse caso por caso. La experiencia vivida de la COVID-19 entraria de
lleno en el supuesto de salud publica®. Creo que no hacen falta grandes argu-
mentos para comprender que se trataba de una situacion de «primordial impor-
tancia» para la salud publica. El virus afect6 a la generalidad de la poblacién
mundial, ya no digamos nacional, y la necesidad de combatirlo esencial para
el normal funcionamiento del tejido empresarial, las administraciones publicas
e instituciones y la vida cotidiana de la ciudadania. Con relacién a la defensa
nacional se trata también de un supuesto muy excepcional, extraordinario por-
que implica la necesidad de amparo o proteccién ante una agresion bélica. No
creemos que pueda comprender actos terroristas a no ser que tengan alcance na-
cional. Por ejemplo, en un supuesto de uso de armamento quimico o biolégico
que puedan afectar a la generalidad de la poblacién.

8.2.  Grave perjuicio para el desarrollo econémico o tecnolégico

El articulo 95.2 b) de la Ley de Patentes alude al supuesto de hecho que
concierne a la «falta de explotacién o la insuficiencia en calidad o en cantidad de
la explotacion» de manera que afecta de forma grave al «desarrollo econémico
o tecnoldgico del pais». Esta hipétesis, pues, esta relacionada con el freno al
crecimiento o desenvolvimiento de la sociedad en cuyo caso el Gobierno resulta
facultado para someter la patente al régimen de licencias obligatorias.

Son varios los aspectos que resultan de la lectura del precepto. En primer
lugar, trata un supuesto especial con relacion al articulo 91 a) de la Ley de Pa-
tentes, que se refiere en general a la falta de explotacién. Queremos decir que
fuera del supuesto previsto por esta letra b) del articulo 95.2, habrd que estar al
régimen del articulo 91 a) y a su desarrollo por el articulo 92 de la Ley de Paten-
tes. Dicho en otros términos, cuando la falta de explotacién no es por motivos
de interés publico, hay que estar a lo previsto por el articulo 92 de la Ley de
Patentes, no al articulo 95. En segundo lugar, la falta o insuficiencia de la explo-
tacion lo debe ser con relacién a la «calidad» o la «cantidad», datos facticos que
deberdn comprobarse en cada caso teniendo como referencia las necesidades
no cubiertas. En todo caso, la referencia a la «cantidad» esté relacionada, en
nuestra opinion, con el «abastecimiento» a que se refiere el supuesto de la letra
¢). En tercer lugar, esa falta o insuficiencia de explotacién debe implicar «grave
perjuicio». No basta, pues, que exista perjuicio. Se exige un grado mads, pues
debe ser «grave». A valorar igualmente en cada caso. En cuarto y tltimo lugar,

% Se ha afirmado que el uso de licencias obligatorias para supuestos relacionados con la salud publica
tiene indudables ventajas como no tener que acreditar ningtin abuso por parte de su titular o esperar a que trans-
curran plazos para entender que no se explota debidamente la invencién. Pero también desventajas porque un

uso inadecuado de este instrumento puede desincentivar la investigacion y el procedimiento de concesién puede
demorarse. Al respecto, vid. CURTO PoLo (2021), pags. 143 y 144.
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el grave perjuicio lo debe ser con relacion al «desarrollo econémico o tecnolé-
gico del pais». Ya hemos dicho al comienzo que ese motivo de interés puiblico
pretende evitar el freno al crecimiento o desenvolvimiento de la sociedad. En
efecto, se trata de adoptar medidas que combatan las circunstancias que impidan
el crecimiento de un pais econémica o tecnolégicamente hablando. Términos
éstos amplios que pueden aglutinar distintas situaciones por lo que entendemos
que concede al Gobierno un extenso margen de actuacion®.

8.3. Necesidad de abastecimiento nacional

El articulo 95.2 ¢) de la Ley de Patentes contempla el tltimo de los moti-
vos de interés publico. Se trata del supuesto de «necesidad de abastecimiento
nacional». Un supuesto también excepcional. Como se ha apuntado, el presente
motivo tiene similitudes o concomitancias con el motivo de la letra b) al refe-
rirse a la «insuficiencia». En este caso se contempla expresamente la necesidad
de abastecimiento por si mismo. Es un motivo extraordinario, pero no es nece-
sario que se produzcan graves perjuicios, basta con que se produzca la falta de
abastecimiento a nivel nacional. En nuestra opinién, puede ser un motivo que
aflore en contextos de inestabilidad politica o de toma de decisiones gravemente
perjudiciales para los empresarios y la economia en general que acaban reper-
cutiendo en el abastecimiento. Asimismo, entendemos que no puede tratarse de
una situacién puntual como suele ocurrir, por ejemplo, en casos de protestas
de determinados sectores que provocan huelgas e incluso saqueos de los me-
dios de transporte. Creemos que ha de tratarse de situaciones con vocacién de
permanencia.

Para finalizar la presente hipétesis de licencias obligatorias por motivos
de interés publico, el articulo 95.3 de la Ley de Patentes remacha el contenido
que deberd contemplar el real decreto que someta una solicitud de patente
o una patente al régimen de licencias obligatorias®. En particular, establece
que el real decreto debe ser acordado a propuesta del Ministerio de Industria,
Energia y Turismo, hoy, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo®’. Pero
si la importancia de la explotacién del invento estd relacionada con la salud
publica o la defensa nacional, entonces la propuesta debe formularse conjun-
tamente con los ministerios implicados. En ese caso, Sanidad o Defensa. Y si
el régimen de licencias es debido a la importancia para la defensa nacional po-

% En ese sentido, sefialan AA.VV., OTERO LASTRES/LEMA DEVESA (Dir.) (1987), pags. 195, que esas
expresiones son «tan amplias que en la prictica podrdn permitir toda clase de posibilidades a los responsables
de aplicar esta disposicién».

% Tgual que sucede con relacién a los supuestos de concesién de licencia obligatoria ex articulo 94 de la
Ley de Patentes, para el supuesto del articulo 95 el articulo 86.2 del 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 nim.
78, de 1 de abril) establece que «(...) la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicard una mencién en el
“Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”. A partir de ese momento, cualquier persona que desee solicitar una
licencia obligatoria deberd presentar una solicitud segtn los requisitos establecidos en el apartado anterior».

" El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales
(BOE nim. 11 de 13.01.2020) ha cambiado la denominacién y creados otros ministerios. Las competencias
sobre energia estdn hoy atribuidas al Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico. Al res-
pecto véase el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgdnica bdsica del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogréfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28
de enero, por el que se establece la estructura orgdnica bdsica de los departamentos ministeriales (BOE nim.
125 de 5 de mayo de 2020). En particular, véase su articulo 1.1 III.
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drd reservarse esa posibilidad a una o varias empresas determinadas (art. 95.5
LP). Para terminar y por lo que se refiere a las condiciones en que se concede
la licencia, el articulo 95.4 de la Ley de Patentes establece que el real decreto
«podra» establecer directamente en todo o en parte el alcance, condiciones y
canon de licencia en los supuestos previstos en el articulo 97.2 de la Ley de
Patentes. Estos supuestos son casos de emergencia nacional u otras circuns-
tancias de extrema urgencia, casos de uso publico no comercial o el supuesto
del articulo 91 ¢) de la Ley de Patentes. Alternativamente, podrad remitir la fija-
cién de las condiciones al procedimiento ante la Oficina Espaiiola de Patentes
y Marcas (arts. 97 y ss. LP).

9. Fabricacion de productos farmacéuticos destinados a la exportacion

El articulo 91 e) de la Ley de Patentes, afiadido por la Ley de Patentes de
2015, aborda el dltimo de los supuestos previstos para la licencia obligatoria.
Y lo hace incluyendo el supuesto previsto por el Reglamento (CE) niimero
816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la concesion de licencias
obligatorias sobre patentes relativas a la fabricacion de productos farmacéuticos
destinados a la exportacién a paises con problemas de salud publica®. Se trata
de un supuesto que ha quedado positivizado en nuestra Ley de Patentes pero
que, como es natural, se rige precisamente por el Reglamento®. No hay reglas
nuevas o extrafias al Reglamento. Se reafirma una disciplina que obviamente ya
resultaba de aplicacién en nuestro ordenamiento.

El embrién de este supuesto se encuentra en la Declaraciéon de Doha de
2001 que acab¢ cristalizando en la adicion del articulo 31 bis del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Co-
mercio (ADPIC) de 1994 y en el referido Reglamento 816/2006™. Se pretende
hacer frente a supuestos de salud publica en determinados paises. No se trata
de un mecanismo caprichoso de concesion de licencias sino de concesion uni-
camente en casos de existencia de paises necesitados de afrontar un problema
de salud publica, como puede ser el SIDA7'. Y ciertamente los mecanismos de

% DOUE L 157/1 de 09.06.2006. La Propuesta de 27.04.2023 de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre la concesion de licencias obligatorias para la gestion de crisis y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n°® 816/2006, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, prevé insertar un articulo 18
bis y 18 ter en el referido Reglamento 816/2006 cuyos articulos pretenden que las licencias obligatorias para
la exportacion de medicamentos puedan ser concedidas por la Comision en toda la Unién Europea. Por ultimo,
para una visién general sobre la problemdtica de la salud, el acceso a los medicamentos y las licencias obligato-
rias como instrumento a su acceso, véase INIGUEZ ORTEGA (2023), pags. 57 y ss.

% Asf lo sefiala asimismo el articulo 88 del 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 nim. 78, de 1 de abril).

7 Una resefa de la Conferencia de la Organizacién Mundial del Comercio que dio lugar a la aprobacién
de la Declaracién de Doha y una reproduccion de ésta puede encontrarse en GOMEZ SEGADE, J. A. (2003), pags.
1384 a1387.Y una exposicion profunda de toda la gestacion que culminaria con la Declaracion de Doha, la
adicion del articulo 31 bis del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio (ADPIC) de 1994 y la aprobacién del Reglamento 816/2006 puede encontrarse en Lois
BAsTIDA (2005-2006), pags. 495y ss.

7' El Considerando quinto del Reglamento 816/2006 sefiala que «Se pretende que el presente Reglamen-
to forme parte de una accién mds amplia, comunitaria e internacional, para hacer frente a los problemas de salud
publica que afectan a los paises menos adelantados y otros paises en desarrollo y, en particular, para mejorar su
acceso a medicamentos asequibles que sean seguros y eficaces, incluidos los combinados de dosis fija, y cuya
calidad esté garantizada». En ese sentido, el equilibrio entre la fabricacion y comercializacién de medicamentos
en pafses necesitados y el respeto a los titulares de patentes es una cuestion que ha venido planteandose a lo
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control para que el Reglamento se aplique correctamente son exhaustivos’. En
ese sentido, el Considerando sexto del Reglamento sefiala que este sistema de
concesion «debe utilizarse de buena fe». Y el Considerando octavo sefiala que
es imperativo que los productos farmacéuticos «sdlo lleguen a quienes los nece-
sitan y no se dirijan a otros destinatarios».

El precepto estd desarrollado por el articulo 96 de la Ley de Patentes. Sin
embargo, ese precepto se limita a precisar algunas cuestiones acerca de la tra-
mitacion. No incide en temas de derecho material que deberdn encontrase en el
Reglamento 816/20067.

Pues bien, con relacién a los aspectos relativos a la tramitacidn, el articu-
lo 96.1 senala que las solicitudes se dirigirdn a la Oficina Espafiola de Paten-
tes y Marcas. Lo mismo ocurre con relacién a las demads licencias obligatorias
(art. 98.1 LP), salvo las concedidas por motivos de interés publico que como he-
mos visto pueden concederse mediante real decreto (art. 95 LP). Asf las cosas,
también resulta de aplicacion a esta clase de licencias previstas en el Reglamen-
to 816/2006 el articulo 97 de la Ley de Patentes que requiere que el solicitante
haya intentado previamente sin éxito una licencia contractual. Sin embargo, el
articulo 97 sefala expresamente que para el caso de las licencias del articulo
96, es decir, las del Reglamento 816/2006, el plazo de las negociaciones serd de
treinta dias anteriores a la presentacion de la solicitud y no un «plazo pruden-
cial» como se prevé para las demads licencias obligatorias. Con todo, ese plazo
no se aplica en los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de
extrema urgencia, segun prevé el articulo 97.2 a) de la Ley de Patentes, reco-
giendo lo previsto por el articulo 9.2 del Reglamento 816/2006 al que también
se refiere expresamente con relacion a esta cuestion del plazo el inciso final del
articulo 97.1 de la Ley de Patentes’.

Segtn el articulo 96.1 de la Ley de Patentes, las licencias se tramitardn con-
forme a lo dispuesto en el Reglamento 816/2006 y se regiran por dicho Regla-
mento. La Ley de Patentes matiza que la licencia surtird efecto a partir de la
fecha en la que la resolucién que la conceda se notifique al solicitante y al titular
del derecho, aplicindose la que sea posterior. Entendemos, pues, que la auto-
ridad competente a la que se debe realizar la solicitud de licencia obligatoria a
que refiere el articulo 6.1 del Reglamento es la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas quien estd facultada para revocar la licencia si el licenciatario no cumple
las condiciones bajo las que fue concedida. En ese sentido, se considera infrac-

largo de los afos. Es decir, existen paises donde se pretende fabricar medicamentos con el dudoso respeto de
los derechos de los titulares de patentes porque se entiende que son necesarios para medicar a la poblacién ante
problemas serios de salud publica. Estos problemas son los que se intentan resolver mediante la concesion de
licencias obligatorias a que se refiere el Reglamento 816/2006 como uno de los remedios posibles. Uno de los
primeros litigios sobre esta problemadtica fue el que protagonizé en su momento Novartis y la administracion
india. Sobre el mismo, exponiendo la problematica, véase G6rRR1Z LOPEZ (2008), pags. 197 y ss.

2 Véase su articulo 10.

73 Una exposicién sintetizada del contenido del Reglamento puede verse en Lois BASTIDA (2005-2006),
pags. 506 a 514. Véase también, BOTANA AGRA (2009 B), pags. 199 a 205.

" El articulo 9.2 del Reglamento 816/2006 establece que el requisito de intento de negociaciones en
un periodo de 30 dias «no se aplicard en situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema
urgencia o en caso de utilizacién publica con fines no comerciales, de conformidad con el articulo 31, letra b),
del Acuerdo ADPIC». En efecto, dicho articulo 31 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en la parte que ahora interesa, sefiala que «(...) los
Miembros podrdn eximir de esta obligacion en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema
urgencia, o en los casos de uso ptblico no comercial (...)».
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cién la conculcacién del articulo 13 del Reglamento 816/2006 y del articulo 2
del Reglamento 953/2003 7.

III. CONCLUSION FINAL

La licencia obligatoria de patente es un instrumento juridico que permite el
acceso a la explotacién de una invencidn a los no titulares de los derechos sobre
la patente en supuestos que se consideran especiales. Es pues una herramienta
juridica restrictiva, para casos tasados en nuestra Ley de Patentes que puede
considerarse completa y acorde con la disciplina europea e internacional. Sin
embargo, se trata de una disciplina que vive Unicamente en la letra del Boletin
Oficial del Estado pues ha tenido una nula o cuasi nula aplicacién, no solo en
Espafia sino también en paises de nuestro entorno. La pandemia del COVID-19
supuso un reto para esa disciplina, una suerte de oportunidad, de prueba de re-
sistencia de sus bondades. Una buena ocasién para poner en marcha ese tipo de
licencias como medida, ademads, blanda en relacién a otras alternativas legales
previstas en nuestra ley como es la expropiacion. Pero la realidad ha ratificado
o, mejor dicho, ha explicado que la puesta en funcionamiento de estas herra-
mientas juridicas depende fundamentalmente de decisiones ajenas a criterios ju-
ridicos. Puede decirse que la pandemia acabé fagocitando nuestra legislacion en
materia de licencias obligatorias y la de otros muchos paises convirti€éndola en
algo inerte, dependiente de las politicas e intereses nacionales e internacionales.
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