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Derecho sobre propiedad industrial

2. El empleo de medios que constituyan el objeto de la
patente en la construccién o funcionamiento de los aparatos de
locomocién aérea o terrestre de los demds paises de la Unién o
de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren
temporal o0 accidentalmente en el pafs.»

El CUP es interpretado en el sentido de que la disposicién sélo
se refiere a paises de la Unién, no a los navios del propio pais
"aunque tengan su puerto de amarre en otro sitio" (42) y sélo
entren en el pais de manera temporal o accidental. Sin embargo, en
virtud de lo dispuesto en el art. 2.3 LP esta disposicién —ideada en
el esquema del Convenio de Paris s6lo para stibditos unionistas— es
también aplicable a los espaiioles.

IX. DERECHO DE PREUSO

El derecho de pretiso estd regulado en el art. 54 de la Ley de
Patentes (43). En el Derecho espafiol no existe una construccion
jurisprudencial (44) en torno del derecho de pretso, por lo que su
estudio se ha de basar en buena medida en estudios doctrinales.

El preidso constituye una novedad en nuestro Derecho positivo
establecida por la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. En el
régimen anterior a dicha Ley (Estatuto de la Propiedad Industrial
de 1929) no se contemplaba el derecho de predso, si bien el art.
273.2 del Estatuto determinaba la imposibilidad de dictar embargo

(42) BODENHAUSEN, Guia...

(43)  Elart. 54 LP determina: "1. El titular de una patente no tiene derecho
a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la
patente hubiesen venido explotando en el pafs lo que resulte constituir el objeto
de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho
objeto, prosigan o inicien su explotacién en la misma forma en que la venfan rea-
lizando hasta entonces o para la que habian hecho los preparativos y en la medida
adecuada para atender las necesidades racionales de su oB@Homm Este derecho de
mﬁ&oﬁmﬁos sélo-es transmisible conjuntamente con la empresa”.

(44)  Unicamente la STS 18-X-1995 menciona que el licenciatario no

inscrito ostenta un derecho de pretiso que hace que no esté legitimado para
impugnar la validez de una patente.
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preventivo contra el que usara, explotara y utilizara lo que con-
stituye el objeto de la patente con anterioridad al registro de
ésta (45). La norma del art. 273.2 EPI tenfa un alcance limita-
do, sélo impedia que se embargaran preventivamente los bienes
de un preusuario, pero no atribuia un derecho subjetivo al uso
en favor del preusuario. Consiguientemente, su eficacia era
muy limitada y no impedia por ejemplo que el usuario fuera
condenado penalmente por violacién de patente (v. STS 11-VI-
1976 (46)). Por esta razén para interpretar el actual art. 54 LP
no es aplicable la jurisprudencia espaflola recaida sobre el art.
273 EPI (que se referia sobre todo a la cuestién de las patentes
de cobertura, es decir, patentes que, pese a adolecer del vicio de
nulidad por falta de novedad, eran concedidas y otorgaban una
apariencia de derecho que impedia el embargo preventivo y que
fueron suprimidas a partir del ingreso de Espafia en la Comu-
nidad Europea por imperativo del Protocolo 8.° del Acta de
Adhesion (47)). .

El concepto actualmente vigente del derecho de pretso, en reali-
dad, estaba presente en diversos Anteproyectos de la Ley de Patentes,
desde donde fue trasladado sin cambios sustanciales a la Ley de
Patentes de 20 de marzo de 1986. Siguiendo a FERNANDEZ
NOVOA:

«Al igual que el Anteproyecto de 1967 (art. 15) y el Ante-
proyecto de 1970 (art. 28, nimero 1.°), el Proyecto de Ley de
Patentes de 1982 acoge el sistema alemén de proteger al terce-
ro que con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente
hubiese explotado la invencién o hubiese realizado determina-
dos preparativos para la explotacion» (48).

En cuanto a la naturaleza juridica del derecho de preiso
para BLUM/PEDRAZZINI no se trata de una licencia

(45) PEDEMONTE, pag. 121.

46) MACIAS, pag. 325.

(47)  V.STS 13-111-1969 (civil) y 25-V-1968 @@E&
(48) FERNANDEZ NOVOA, 1984, pag. 201.
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legal o de un derecho de excepcién frente a la accién del titular

de la patente, sino de un bien inmaterial de naturaleza limitada,

que no hace falta que sea réconocido por los Tribunales sino

que deriva directamente de la Ley (50). No puede hacerse valer -
contra terceros y es, por ello, un derecho meramente personal,
ejercitable contra el titular de la patente o sus causahabientes y .
sin perjuicio de lo comentado infra sobre el "agotamiento” sui
generis que se produce en el 4mbito del derecho de pretdso
(51). El derecho de predso nace con la patente, con anteriori-
dad el derecho a usar la invencién en el 4mbito de la empresa y
se deriva del principio de libertad de empresa y libre compe
tencia. El derecho de pretiso debe deslindarse de las divulga-
ciones que destruyen la novedad. Sé6lo hay predso cuando la
explotacién se mantiene en secreto. Si no hubiera secreto, 1;
explotacién anterior a la fecha de prioridad de la patente sup
ne la destruccién de la novedad de la misma. :

~derecho de pretiso en el Ordenamiento espafiol es, a mi juicio
preservar las inversiones realizadas por un tercero ,‘mzmom de E_ fecha
de wﬁwﬁamm de una patente determinada. Se trata principalmente
de un interés econémico ante las inversiones efectuadas por dicho
ﬁmomaov que pueden quedar vaciadas de contenido ante ]a. conce-
_si6n de un ius prohibendj al titular de la patente. Se pretende evitar
;pm destruccién de bienes de inversién Y, a la vez, se reputa que
_ W@%ﬂo .& preusuario no puede hacerse valer el derecho de wonmmé
. QM _MMMM MM _m @%JB@ puesto que no ha podido obtener provecho
ol ¢1a de la-misma, ya que el preusuario conocia la regla
. onom mmﬁobﬂmam con anterioridad a la solicitud de patente.
: Hwo‘ \Gﬂ: ejemplo equivalente \Qo proteccién de la inversién carac-
| cristica del derecho de preuso se encuentra en diversas disposi-
clones, que tratan de proteger la posicién del que efectda una

version con vistas a la explotacién de i
. : ! un derecho
Emcm.gmm o intelectual ajeno. e propiedad

b

Son bien conocidas las discrepancias legislativas en esta mate

ria en Derecho comparado (52). La ratio del reconocimiento del 1 E i ;
: i 1 materia de caducidad por falta de pago de tasas de una

(50) BENKARD/BRUCHHAUSEN; cfr. también BUSCHE, "Das Vor--
benutzungsrecht im Rahmen des deutschen und europiischen Patentrechts’
GRUR, 1999, pag. 645. S

(51) BENKARD/BRUCHHAUSEN, pig. 426.

(52) Desde sistemas en que el pretiso destruye la novedad, aunque
secreto (Estados Unidos, caso Lockwood vs. American Airlines, Qumﬁ.m
World, febr. 1998, pag. 23) bastaba que hubiera un uso publico de la invenci6
aunque las caracteristicas de la invencién no fueran accesibles al publico
hasta sistemas en los que basta el mero conocimiento de la invencion p ;
adquirir el derecho de pretiso (Francia) o sistemas que exigen también la ut . de patente, el art. 13.2 LP reconoce al anterior titular o al 1

NS ; icen-

— _ ._ 2z

apartado del modelo norteamericano que en su momento caracterizé el Dere- ivos serios
1 08 serios y reales para explotarla, el derech
f reale , o de obtener una
m,bo&cs@onomomaoocmao%w:aaBEOm SNOSmEom.MB

o:ogm_Om&@b%mzm@mﬁm_ummsmgmgoaoSzﬁ%ﬁo005Ea@%m&xﬁ&?&ﬁ% M
(v. Merrell Dow case, Patent World, marzo, 1998, pag. 21ss.). mb Ttali : : X ;
808 1)y 2), a diferencia del derecho de preuso, la licencia
erosa.: - ‘

Situacion la Ley de Patentes sigue un criterio de equidad "el

Teconocimiento y alcance de tales derechos ¢ ]
H.Egs,&nm ordinarios" (art. 117.3 LP). riesponderd a los

2) En caso de reivindicacién de la patente o de la solicitud

exige un plazo de preiso efectivo de doce meses y no son suficientes los
parativos serios y efectivos (SENA, pdg. 562, art. 6 Li.). El peculiar. ,Hmm.,
de Estados Unidos se basa en que la prevalencia del principio first to:i
implica que el primero que inventa un bien destruye la novedad de lai
cién, aunque lo mantenga en secreto. Se parte de una concepcién cuasi i
turalista sobre la propiedad de la invencién. :
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m_mhuww LP (reformado por la Ley 66/1997) QQQ.BRm
mMm‘ que se puedan owﬁw:oa medidas cautelares contra la vio-
n de m&oﬂm €S necesario que se hayan realizado preparativos
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.a

serios y efectivos para la explotacién de la patente en el territorio
de la OMC. En el mismo sentido el art. 87 LP permite que se evite
la aplicacién del régimen de las licencias obligatorias por falta de
explotacion de la patente si se han efectuado preparativos serios y
efectivos para explotar la invencién objeto de la patente en el ter-
ritorio de la OMC.

- patentes— respecto de actos que resulten infractores con arreglo a lo
estipulado en la legislacién conforme al Acuerdo y que se hayan ini-
ciado o para los que se haya hecho una inversion significativa, antes

~de la fecha de aceptacién del Acuerdo de la OMC por ese Miembro.

- Se establece una limitacién a los derechos del titular de la patente, asi

- como la obligacién de pago de una remuneracién equitativa.

4) La DT 5. Ley de Propiedad Intelectual (53) determina
que los autores cuyas obras estuvieren en el dominio ptiblico pro-
visional o definitivamente, de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 38 y 39 de la ley de 10 de enero de 1879, les serd de aplica
cién lo dispuesto en la Ley, sin perjuicio de los derechos adquiri ,
dos por otras personas al amparo de la legislacién anterior, La
ratio de la norma es la proteccién de la inversién realizada ante la
prevision de que la obra habia entrado en el dominio piblico pro
visional o definitivo. Cfr. para Suiza la sentencia del BGH Suize
13-1-1998 (54), en la que s6lo se aplica la extensién de la protec
cion a las obras que todavia estuvieran protegidas y que .
hubiesen entrado en el dominio piblico (caso Sternheim). Sobr
el concepto de derechos de tercero y la compatibilidad de la le
gislacion italiana con la Directiva 93/98/CEE por limitar la pro-
teccion a los terceros con derechos adquiridos (permitiéndoles en:
el plazo de tres meses la venta de los materiales que aprovecha
ran el derecho de autor) se planted el Asunto C-60/98, Butterfl
Music sr. v. Carosello Edizioni Musicali e Discografiche, respec
to del que el Abogado General Cosmas evacué sus Conclusione
el 23-111-1999, estimando que la norma italiana era compatible
con la Directiva. Esta misma fue la conclusién de la STICE 29
VI-1999 (55). ,

6) Existe también un derecho analogo al explicado sub 1) en
. Derecho inglés en el caso de patente que se restaura (56).

~7)  En Derecho italiano las disposiciones transitorias y
‘finales del dPR 22-VI-1979 disponen que la prérroga de dur-
acién de las patentes no perjudican los derechos de licenciatarios
¥ personas que hubieran efectuado preparativos serios y efec-
ivos para la explotacién de las patentes. En estos casos obten-
~drdn una licencia gratuita y no exclusiva (57). También la Ley
14-11-1987 sobre prolongacién de la duracién de la exclusiva
‘prevé la posibilidad de otorgar licencia obligatoria para los que
ubieran hecho inversiones ante la caducidad de la patente.

- 8)  LaLey de Patentes en su regulacion de la accién negato-
riaen el art. 127 LP reconoce legitimacion activa para interponer
estaaccion al que lleve a cabo una explotacién industrial en terri-
torio espafiol o realice preparativos serios y efectivos para
realizarla (art. 127.2 LP).

9 1ILa Ley de Marcas en el art. 4.1 (Ley 32/1988, de 10 de no-
viembre, de marcas) regula la carga de uso de la marca necesaria
ara que €sta no incurra en caducidad sefialando: "1. Si en un
lazo de cinco afios contados desde la fecha de la publicacién de
a concesion, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y
eal en Espafia para los productos o servicios para los que ha sido
egistrada, o'si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo
Inmnterrumpido de cinco afios, la marca quedard sometida a las

5) Art. 70.4 del Acuerdo ADPIC: establece una ;oxoo@oam
la eficacia de los derechos derivados del Acuerdo —principalmen

(53)  Texto Refundido del Real decreto legislativo 1/1996, précticame;
coincidente con la anterior DT 2.2, . :

(54)  GRUR Int. 1998, pag. 1009 o en EIPR 1999, N-62.

(55)  Cfr. UBERTAZZI, GRUR Int. 1999, pag. 407.
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Gd; SENA, pag. 376.
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a) . ha posesion del objeto de la invencién patentada con
anterioridad a la fecha de prioridad. |
El derecho de pretiso lleva consigo como presupuesto 16gico
que el preusuario haya adquirido un conocimiento de la inven-
cioén que o.xEoﬁm. Este conocimiento es lo que la tradicién france-
sa QQmoEEm ,m%.%&m personal, que basta en el Ordenamiento
.?mboom para atribuir el derecho de explotar la invencién al -
‘preusuario pese a la existencia de patente (58). En el sistema |
m%mﬁ& no se exige expresamente la posesién de la invencién
; Qﬂa&:&%@%ﬁ en la expresién de la doctrina alemana), pero
, _,wmﬂo es .boo%mﬁ.o. Con todo, debe notarse que no existe en ,mwsm-
~do estricto un corpus de la posesién, en la medida en que la po-
- sesién .mogo una invencion podria ser reconocida a varias WH-
mObmm.mmB::mnomBoEP lo que contradice el régimen legal QW la
posesion sobre cosas-corpreas (cfr. art. 445 Cc). De hecho, la
@mﬁm n.wom pretiso nace para solucionar la cuestién de la aoﬂgo
invencidn o Doppelerfindung y de este modo atenuar la
mm&Hoom .Q\& m.wmﬁoBm first to file (cfr. art. 10 LP). La wOmOm&s QM
la invencién significa el conocimiento de la regla técnica subya-
, omsﬁ no bastando con que se utilice la invencién sin que se mw
.- cémo opera QKQ\EE Dow case, que no destruye la novedad) o
| La wo.momab @o la invencién se puede producir 6055.@ el
WMMMM&E% mMm el inventor, su om:.m\mrmgoao o bien por tener una
lcencia de now-how. La posesion se puede llevar a cabo por
wom@.ﬁoz directa o indirecta, mediata o inmediata a Qm<mmwao
mngﬁanw@m de la posesi6n (trabajadores) o por osomamo 0 repre-
mnEm.Son. Sdlo lo adquiere el que lo explota Emowob&obﬁoawio

5

sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan cau-
sas justificativas de la falta de uso". Debe destacarse que, a dife-
rencia de las patentes, no son suficientes los preparativos serios y
efectivos para entender satisfecha la carga de uso (cfr., sin embar-

go, la mHm 22-IX-1999, caso NIKE).

10) El derecho de E@ﬁm_o en los modelos y dibujos indus-
triales, de acuerdo con el art. 12.2 Directiva 98/71/CE.
De los preceptos examinados pueden extraerse las siguientes

conclusiones:

1) Elderecho de pretso es una manifestacién de una figu-
ra més general que trata de proteger al que efectiia una inver-
sién relevante para desarrollar una regla técnica determinada.:

2) El concepto de predso es caracteristico del Derecho de
las invenciones industriales. Por eso, en el ambito de las marcas
no es relevante la realizacién de preparativos serios y efectivos
a efectosde satisfacer la carga de uso (art. 4.1 Ley.de Marcas), a
diferencia de lo que acaece en patentes (art. 54.1 LP). X

3) La Ley distingue los casos en los que no hay obliga-

cién de remuneracién (art. 54.1 LP, pretiso) de aquellos en los :
que se establece dicha obligacion de remuneracién fijada en
atencién a las circunstancias del caso (art. 117.3 LP, art. 13.2.
LP, art. 70.4 Acuerdo ADPIC). La ratio de esta diferencia de .
trato es que en el derecho de pretiso el preusuario —es decir,
aquel que explota la patente con anterioridad a la fecha de

prioridad de la misma— no ha obtenido ningtin beneficio de la-
existencia de la patente, porque antes de la fecha de prioridad
de la patente conocia la regla técnica anteriormente descritae

la patente y la habia explotado o habia realizado preparativos
serios y efectivos para explotarla. Dado que el preusuario no se
ha aprovechado de la divulgacién inherente a la patente, e
legislador estima que en el caso del pretiso no hay derecho a 1ances que el sistema adoptado por la Ley Alemana de Patentes y acogido por

remuneracién en favor del titular de la patente.

invencién: :
- MMNW WM_MMH@. ser Eﬂmm&m en mayor grado que la inversién de medios
licriaies y ] anos en la explotacién de una invencién. Y
orque el otorgar proteccién —siqui imi 1on: ¥ en segundo lugar
SRt —S1quiera sea limitada— al pri i ;
tuirfa- un mecanismo co primer inventor consti-
i rrector de las consecuencias itati
puede conducir el principio de i6 ori PoSo eduitativas a que
. » ) o 7 yonauenr proteccién del ici i
Los requisitos de proteccion para el preusuario son los siguientes - 11 (3) del Proyecto de Ley de Patentes"” meow M%S:m:a que implanta

X. REQUISITOS DEL PREUSO
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ension 'y ambito de proteccion de la patente. La patente
- L4 patente como ..

~ patente), mientras que los
~ tresponden con el concep
1108 para la violacién de
I€ Una patente.

| ,\E concepto preparativos serios
mas amplio que el de actos que supo
en caso de que la misma estuviera

y en su propio nombre y por su cuenta (59). Como consecuencia
de esta premisa, el mero licenciante de know-how —que no lo
explota directamente— no ostenfa un derecho de preidso sobre la
invencién, ya que no efectia los preparativos serios y efectivos 0
la explotacién de la invencién objeto de la patente (60). El pret-

S0, en su caso, corresponderd al licenciatario.
Debe separarse el caso del derecho de pretiso de las llamadas

divulgaciones inocuas (art. 7 LP). De este modo, no obtiene una po- . ‘pretiso nace d
sesi6n de la invencién aquél a quien confidencialmente el titular de prioridad de 1 © actos.efectuados con anterioridad a Ia fecha d

€ la patente—. Normalmente los preparativos moiwm M

se deben considerar co i

S mpr

los actos comprendido prendidos en el art. 50 LP, que define
Son-actos tasados (61). En

la infraccién de una pa general

%ao@mwmmkg serios y efectivos no se co-
plo violacion porque los actos preparato-
patente no son stricto sensu violacién

Y efectivos es un concepto
ngan violacién de la patente
€n vigor —por hipdtesis el

b) La buena fe en la posesion del preusuario. i

La buena fe se deduce de la ignorancia del preusuario de que
estd violando un derecho de tercero (art. 433-435 Cc, art. 1950
1951 Cc). Puede plantearse un problema practico cuando ¢
preusuario ha derivado su derecho de alguien que haya actuado
con dolo frente al titular de la patente. Del mismo modo que pued
reivindicar el objeto de la patente el verdadero titular (art. 12 LP)

también podré excluir el nacimiento del derecho de pretso.

los actos pre i
y i paratorios para
ws prohibendi de la @mMMMMM W o%wmmmb comprendidos %ES@Q&
Competenc Trian reprimibles por la L
= wmwm,\wmﬁw desleal (62). U@. otro lado, los wno@mwmm,\% moovm.ao
g o Mﬁwomo Son estrictamente encuadrables en e] oworﬁ
fine; mwwmnawmm.:soﬁ& del art. 52 b) LP (actos realizados o%m
feido a Ia patente), ya que ¢l wso exporianns £ 22" con
S T > ue e 1 . A
r industrial, q uso experimental no tiene por qué

Bl . .
“1.condicionamiento del derecho de predso a que se explote la

= Invencién o ’ .

de los modos o . ién en , mgmﬁ,wow.,o%m@moogg ﬁw@@mamném serios y efectivos para ell
abricacién, introduccién en el comercio y utilizacion. El dere i Jjeto salvaguardar las inversiones realizad 0
a comercializar en el Estado de proteccion plantea tambié a lario. Puede ser tanto venta, como ofrecimient NM as por el
problema de si se puede fabricar aliunde y continuar explotand > Como Introduccién en el comercio. No e ot N ven
la misma manera como se efectuaba hasta entonces. Parece que mvencién a los solos Qm@oﬁo.m de QMMMMMMMMMQWM

accesoriedad del derecho de pretiso a la empresa podria dificultar SO %,mo__ o i e L 0 industil ating
| r i Y Oﬂ— . g ., ’ 0
cuando existe una utilizacién econdmica. La mo:owvaaomm

esta posibilidad (art. 54.1, in fine). Bn cualquier caso, el concep patente del preusuari
- H% Preusuario no es de por sf una m i
odalidad de predso

de explotacién como requisito para la obtencién de un derech ok
predso serfa el t€rmino correlativo a la violacién de patente Ique no @mm_ﬁm con la posesién de 1a invenci6n, hace falta qu
; ’ e se

estar la patente en vigor la explotacion serfa una violacion

¢) La utilizacién de la invencién o los preparativos serios
efectivos para realizarla. 5L

La explotaci6n del objeto de la patente puede ser por cualquie
de los modos que se conceptian como violacién en el art. 50 LP

| Qﬂ.‘oqmwo‘”gm%m
BENKARD pig. 382.

BLU i ,
UM/P} SDRAZZINI citan 1a sent. del RG GRUR 1943 pig. 286

efiala que la utilizaci
S i zacion a efectos de de i . B
ad n 50D uso a efectos del pretiso terminar su utilizabilidad y

S et al, pags. 103 y SS.

(59) Benkard/Bruchhausen es »:Qomg&gﬁw de la &E,_mnamm__

cho sobre la invencién.
(60)  Benkard/Bruchhausen pag. 427.
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haya iniciado la explotacién o se hayan efectuado preparativo;
serios y efectivos para efectuarla.

que no puede transmitirse sin el mismo (v. art. 54 LP). El pro-
blema se plantea, evidentemente, a la hora de dilucidar el ago-
tamiento- del derecho de patente. En otros términos, imagine-
mos que el bien protegido por la patente se introduce en el
mercado donde se reconoce el derecho de pretiso, es evidente
que en tal mercado podr4 circular dicho bien con plena libertad.
Sin embargo, una vez que cruza las fronteras de su Estado de
origen, jeste derecho tiene que ser reconocido allende las fron-
- teras del Estado de proteccién? A mi juicio, los Miembros de la
*OMC son libres para reconocer el predso otorgado por otros
Estados como vinculante para su propio sistema. De este modo,
el Estado de importacién puede reconocer al titular de la paten-
te el derecho de oponerse a la importacién de los productos
legitimamente producidos en el Estado de exportacién por el

d) La actividad del preusuario ha de coincidir total o par.
cialmente con el contenido de la proteccién conferida al titula
de la patente. S

Este requisito significa que el pretso despliega su eficac
cuando se trata de actividades que entrarfan —de no existir e
derecho— en el ius prohibendi de la patente. _

e) Posible relevancia de las actuaciones realizadas fuera de
Esparia (agotamiento del derecho de preiiso).

Las actuaciones o-derechos de uso adquiridos fuera de Espafia \ : .
son por regla general irrelevantes a efectos de la adquisicié preusuario, porque las excepciones contempladas en el art. 30
un derecho de pretiso en Espafia. En cambio, sf son relevantes | Acuerdo ADPIC son competencia del Estado. La respuesta a
actos preparatorios (contratacion de profesionales, adquisicién esta o:omcawra en nw om:oﬂov\ﬁmawooo <mzmaw wmﬁmso. \& mw,ﬁao
e mstrumentosascearios pua s xploccion, o) g P i N
hubieran realizado en el mxﬁm&\o ro obomz.azbmaom a Hm. oxmmoﬁmo”, prueba del origen de la mercancia de un Eocmwmao. De otro, la
0 preparacion para la explotacién en Espafia. Los bienes wm@ﬁ libertad reconocida a los Estados en materia de agotamiento
dos por el preusuario no pueden salir de las @oﬁﬂmw nacion upone también la libertad para determinar los requisitos del
Este principio se deduce del proyecto de regulacion de la paten agotamiento. Si los Estados pueden establecer un agotamiento
comunitaria, donde el predso sigue siendo un Derecho nacion acional, a fortiori, podrén también excluir el agotamiento res-
A mi juicio, la regulacién del Acuerdo ADPIC no afecta a esta pecto de bienes introducidos por un preusuario.
regulacion, que queda sometida al arbitrio de los Estados (64) o

\

Bl agotamiento del derecho de preuso es s6lo nacional: "los
erechos conferidos por la patente no se extienden a los actos rel-
aun producto amparado por ella después de que ese pro-
haya sido puesto en el comercio por la persona que disfru-
derecho de explotacién establecido en el apartado anterior"
4.2 LP). Se trata més que de agotamiento sensu stricto, que
esupone, como se verd seguidamente, el consentimiento del ti-
llar, de' la libre circulacién de bienes que son inmunes a la
atente (patenifrei). No tienen incidencia en'otros Ordenamien-
0s 10s derechos de pretiso reconocidos en Espafia ni a la inversa.
gotamiento sui generis similar al que se produce a
posito del derecho de preiiso se produce en el agotamiento del
la indemnizacién del art. 70 LP. Del mismo modo, el

125

Una peculiaridad del predso es que se reconoce por las
legislaciones sélo respecto de los fabricantes en territo
nacional. ;jImplica esta peculiaridad una discriminacion contr.
ria al art. 27 Acuerdo ADPIC? En principio, sin oEg..Hm
habrd cuestién acerca de la subsistencia de un derech
"preusar” fuera del Estado de proteccion, ya que el derech
predso queda limitado —en los Ordenamientos que recog
existencia— al establecimiento con el que se explota de tal

(64)  He expresado anteriormente mi opinién en IGLESIAS (dir.
derechos de propiedad intelectual en la Organizacién Mundial del Co
t. I, pags. 263-264.
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. nte como ...

alcance meramente nacional. :
La existencia de un derecho de pretiso presenta la dificultad _ @parente o licenciatarios previos a di s !

de prueba de la explotacién o de la realizacién de preparativos PS Previos a dicha acci6n); en el mismo senti-

serios y efectivos con anterioridad a la fecha de prioridad. La

dificultad de prueba viene determinada porque el pretso se ha

llevado a cabo con cardcter secreto —pues de otro modo destruirfa

la novedad de la patente ulterior.

XI. TRANSMISION DEL DERECHO DE PREUSO 8 , Crminos empresa y establecimiento COMO SINéNimos

El derecho de pretiso sélo puede transmitirse junto con la em-
presa en la que se origind. En Estados Unidos —sistema en el que
rige el principio first to invent— la prictica ha impuesto la llevanza
de cuadernos de laboratorio y protocolos, con lo cual, las empresas
estadounidenses tienen facilitada la prueba de la adquisicién de u
derecho de preuso. ‘

La expresion empresa puede ser entendida en dos acepciones
bien' como establecimiento mercantil, o bien como la persona.
juridica que desarrolla la actividad de empresa. Parece que‘el e
gislador al aludir al concepto de empresa en diversas norms

sobre propiedad industrial se estd refiriendo al omﬁmEoQBWm ﬁ mpresa con local de negocio; nos hallarf .
Asi cabe citar los siguientes casos: en la transmisién de la mar site licences awv, o licen .mEMESm ante una figura
art. 41 Ley de Marcas —con independencia de la transmision d > ce erecho a mﬁ&oﬁmﬁv Ny onM om&g por las cuales
totalidad o de parte de la empresa—; también en la transmision terminada, sin que el :oobommﬁmdwobo O%S en una locacién
nombre comercial art. 79 Ley de Marcas —"el nombre com acion), o bien podriamos referi bucda excederse de esa
Unicamente puede ser transmitido con la totalidad de la emp lio, a los medios materiales ue &Qom A un concep to mas
asi como en la transmisién de la licencia obligatoria de pat oncreta actividad. 1 ermpresario ha dedicado a
—art. 104 Ley de Patentes: "para que la cesién de la licencia ob g o
atoria sea valida seré i i i ita junt A
ria sea valida serd preciso que la licencia se transmita junt tu funa unidad auténoma determinante de una explotacién econdmica, es

la @gmﬁ.@mm 0 ,UQ\NQ de la empresa que la Nx.NvNQNm " Q.Mvu% O { un OOE._E e e f
: : Hv ﬂ NHH@QHOM. HUOQHN\SP Ser WHNH..I

E
: : P . .
:m.:.:@:,no. QO MOm @—.OHSQHHHOM @5@ se ﬁHmm mum.mm,:.

FERNANDEZ NOVOA, 1984, pg
. . ] WAJ ags. N
Homenaje a Uria, Madrid, 1977 00y 202

Figura que estd de actuali
998, pigs. privny actualidad, cfr. UOh§>2w\OUWHONOh?

(65) PEDEMONTE, 2.2 ed., pag. 227. Sobre el concepto de parte.
empresa cabe indicar que es el equivalente al de rama de actividad emple !
la legislacién mercantil y tributaria. Cfr. art. 97.4 LIS: "se entenderd po
de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibl
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XII.  OPONIBILIDAD DEL DERECHO DE PREUSO

Una cuestién que queda pot determinar es si es @oﬂc\ﬁ w.m. - d 0 de propiedad industria] o _.E“Qoogmb Y 10 sobre el derechg
inscripcién en la OEPM del derecho de @Ho.ﬁmo, que no estd ini- .
cialmente prevista por la legislacién ommooaom. .Oos Ho&ov. qued:
sin resolver la cuestién relativa a la inoponibilidad del moaoo\b
de predso no inscrito. Pese al silencio del art. qw..w LP (que solo.
alude la oponibilidad sin necesidad de inscripeion del derech
del verus dominus ex art. 13.1 LP), ha de entenderse que el der
cho de predso es oponible aunque no esté nscrito, Porque nue:
tro sistema registral es de tipo francés, ¥, por tanto, sdlo hay:pr
teceidn frente a la doble venta ¥ 1o frente a derechos originada : n ordenar
de modo independiente del Utular registral (ea), caso del pre nie acional; el titular de 1a patente podrd oponerse 3 lgs
© aparente, caso de la reivindicacion del art. 13 1LP) . ones en su territorio nacional del producto patentado aun
Ademds, en el caso de que exista un derecho de predso ng : o haber « .
ble dictar medidas cautelares contra el preusuario (art, 13
La determinacién del derecho de pretso puede logra;
diante el ejercicio de una accién declarativa dirigida conf

z

uropea el agotamiento era Implicita-
1964, en esta sentencia se declara el

tular de la patente respecto de la que se afirma la existen ue adquiere del titular de g patente de fabricar yn
derecho de pretso. Eg dudoso si esta acci . ucto-con el bien adquirido; sin embargo, de la sentencia
COmo accién negatoria (que exigiria el requerimient educirse que los demandados habian adquirido
art. 127.2 LP) o se trata de otra acci a patente),

encuadrable en el art. 127 Lp amiento regional del derecho, que es el que sucede

XIII.  AGOTAMIENTO DL DERECHO DE PATENTE 83

Cuando el titular de 1a patente introduce en el comerc
ducto que incorpora la invencién patentada, posteri _ ]
puede impedir que ese producto circule libremente. en y ultimo, en el agotamiento internacional el titular de la
Dicho con una expresién caracteristica y grafica de . Dodrd.
industrial, el derecho otorgado por la patente se ha agotad
LP). En otros términos, no puede oponerse a las trans
comerciales que terceros realicen con ese producto portado

patente. Como se desprende de Ia descripcién que hemos

(69) Este epigrafe debe ser completado con lo @ch,nwﬁ,w.
agotamiento del derecho de marca. S
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