Any 26 Nim. 67 (26 de novembre de 2014)

Consell General
Lleis

Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents

Ates que el Consell General en la seva sessio del dia 30 d’octubre del 2014 ha aprovat la
seguent:

llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents
Exposicié de motius

Es un fet reconegut que I'economia del coneixement és un dels motors importants de les
societats desenvolupades, i que esta en evolucid constant. En el context actual d’extensio de
les activitats innovadores, és important i necessari que el Principat d’Andorra potencii les
activitats productives que, per sustentar-se en sectors com la investigacid, el desenvolupament
i la innovacio, aporten un alt valor afegit i incideixen positivament sobre la competitivitat del
nostre pais. Aixi mateix, cal impulsar la innovacié i el desenvolupament tecnologic tenint en
compte els reptes i les oportunitats que planteja aquesta evolucid, facilitant I'accés al
coneixement i la seva difusio, particularment pel que fa a les activitats inventives.

En aquest sentit, la patent constitueix una eina idonia per afavorir el naixement i la
consolidacio d’aquestes activitats, i regula les condicions per a la circulacié de les idees i de les
tecnologies entre paisos, com a factor determinant per al funcionament eficient dels sistemes
d’innovacio. Els avengos en I'estat de la técnica, sense ignorar que en comptades ocasions son
fruit d’'una genialitat puntual, responen en la immensa majoria dels casos a una labor
sistematica d’investigacid, desplegada al llarg dels anys, que només en limitats casos acompleix
els objectius recercats. La patent constitueix un instrument juridic que confereix al seu titular
un dret exclusiu d’explotacié de la seva invencié, recompensa materialment el seu esforg
creatiu ingent i contribueix a la rendibilitat del capital invertit en aquest procés inventiu.

Els paisos que han apostat més decididament per la proteccié i I’'harmonitzacid de la propietat
industrial sén els que avui tenen unes industries innovadores més competitives, fet que
evidencia la correlacié que existeix entre la proteccio de la investigacio i de la creacio, d’una
banda, i el creixement quantitatiu i qualitatiu de les invencions i de la tecnologia, de Ialtra.

La Llei pretén, en primer lloc, millorar i modernitzar I'ordenament juridic andorra per assolir un
nivell optim pel que fa a la proteccid de les invencions. L’establiment de limitacions o cauteles
diferents i complementaries que regeixen en les economies més avancades del nostre entorn
situaria el Principat d’Andorra en una situacié de desavantatge economic que implicaria que
les inversions mundials en els sectors més innovadors s’orientessin cap a altres estats que
ofereixen una proteccio millor.

En segon terme, aquesta nova llei té per objecte harmonitzar la normativa en matéria de
patents amb la normativa dels paisos del seu entorn. El dret de patents és, sens dubte, una de



les branques del dret més harmonitzades que existeixen, de manera que es pot constatar una
semblanca sorprenent entre les legislacions dels diferents estats. L’harmonitzacié de la
legislacié vigent es fonamenta en la necessitat de dotar les empreses i indUstries innovadores
d’unes regles universalment uniformes, per tal de garantir la maxima seguretat juridica, aixi
com la reduccié dels costos per dur a terme les transaccions d’intercanvi en aquesta materia
tan sensible i necessaria. Per donar resposta a aquest repte, aquesta Llei substitueix la Llei de
patents, del 10 de juny de 1999, per adaptar-la plenament al dret comu de patents, i incorpora
les regles que regeixen el dret comunitari europeu, com també el de les organitzacions
internacionals de les quals el Principat d’Andorra ja forma part o a les quals es pot integrar en
el futur.

L’harmonitzacié amb el dret comunitari europeu es pretén en la seva majoria mitjancant
I’adaptacié de la Llei als articles més rellevants del régim previst en la Directiva 1998/44/CE del
Parlament Europeu i el Consell, del 6 de juliol, relativa a la proteccid juridica de les invencions
biotecnologiques, i en la Directiva 2004/48/CE del Parlament Europeu i el Consell, del 29
d’abril, relativa al respecte dels drets de propietat intel-lectual.

De la mateixa manera, la Llei incorpora les previsions necessaries per facilitar I'adhesié del
Principat d’Andorra als tractats internacionals més cabdals en matéria de patents. En aquest
sentit, la Llei incorpora determinades previsions que tenen per objecte facilitar la celebracié
d’un acord de validacid de patents europees entre el Principat d’Andorra i I'Organitzacié
Europea de Patents. Igualment, la Llei incorpora les disposicions necessaries per facilitar
I’adhesié del Principat d’Andorra al Tractat de cooperacié en mateéria de patents, fet a
Washington el 19 de juny de 1970.

Finalment, la Llei té per objecte garantir el respecte dels dos tractats internacionals més
essencials en matéria de propietat industrial, que sén el Conveni de la Unié de Paris per a la
proteccio de la propietat industrial, del 20 de marg de 1883, ja ratificat pel Principat d’Andorra,
i I’Acord de I'Organitzacié Mundial del Comerg sobre els aspectes dels drets de propietat
intel-lectual relacionats amb el comerg.

La Llei atorga un dret de propietat, durant un termini de vint anys no prorrogables, a les
invencions que compleixen les condicions de patentabilitat establertes en les seves
disposicions. Es pot patentar una invencid si compleix els requisits de novetat, d’activitat
inventiva i d’aplicabilitat industrial. Les presents condicions de patentabilitat, aixi com les
seves excepcions, incorporen les especialitats que generen les invencions biotecnologiques.

La patent confereix al seu inventor el dret de propietat que en deriva, sense perjudici de les
especificitats relatives a les invencions generades en execucié d’una relacié laboral o en
I’'ambit de la investigacid publica.

La Llei estableix els mecanismes administratius per a I'obtencié d’una patent. En aquest sentit,
cal adrecgar una sol-licitud a I'Oficina de Patents, la qual concedeix la patent d’acord amb la
sol-licitud, un cop superat el procediment d’examen pertinent. La concessid de la patent
donara lloc a una inscripcio registral. El model pel qual opta la Llei és el de mer diposit, de
manera que els requisits de patentabilitat —llevat de la falta evident de novetat— no seran
examinats per I'Oficina de Patents.



Aguesta falta d’examen de fons no implica, pero, com succeeix en la Llei de patents, del 10 de
juny de 1999, que les patents estiguin sotmeses a una mena de condicié resolutoria en virtut
de la qual, si no sén confirmades en els deu primers anys, decauen. A partir de I'entrada en
vigor d’aquesta Llei, les patents andorranes s’entendran plenament valides durant tota la seva
vigéncia, ates que el sistema de mer diposit no permet determinar si la patent compleix els
requisits indispensables per a la seva validesa; en tot cas, I'exercici de les facultats derivades
de la patent s’ha de sotmetre a certes cauteles. La sol-licitud de diligéncies de verificacid i
mesures cautelars, aixi com I'exercici d’accions basades en una patent, haura d’anar
acompanyada d’un principi de prova segons el qual el titol en qliestié compleix les condicions
de novetat, activitat inventiva i aplicabilitat industrial.

La Llei no estableix un numerus clausus de mitjans de prova, pero en tot cas tindran aquesta
consideracio les patents europees i també les patents nacionals concedides després d’haver
superat un examen de fons sempre que, en aquest Ultim cas, hagin estat concedides per un
procediment mitjancant el qual s’hagin examinat les condicions de patentabilitat requerides en
aquesta Llei.

Els efectes de la patent es regulen en termes equivalents als que es regeixen en els paisos del
nostre entorn, i d’acord amb els termes que disposen els tractats internacionals vigents en la
materia.

La Llei també regula els aspectes de la patent que deriven de la seva condicio de titol de
propietat.

Igualment, la Llei estableix les accions que es poden emprendre contra la infraccio dels drets
gue confereix la patent al seu titular.

Finalment, el darrer capitol es dedica a I'establiment de les taxes de I'Oficina de Patents en
concepte dels serveis efectuats per aquest organ administratiu, que s’hauran de fixar per llei.

Capitol primer. Forma de protecci6 i patentabilitat

Article 1

Proteccio d’invencions

Les patents protegeixen les invencions d’acord amb les disposicions d’aquesta Llei.
Article 2

Tracte nacional a persones fisiques i juridiques estrangeres

Les persones fisiques i juridiques estrangeres gaudiran, pel que fa a la proteccio de les
invencions al Principat d’Andorra, dels avantatges que les lleis respectives concedeixin
actualment o en el futur als seus nacionals, sempre que aquest tractament es derivi d’acords
internacionals o del principi de reciprocitat. La reciprocitat s’ha de provar per aquell que la
invoqui.

Article 3



Condicions de patentabilitat

1. Sén patentables les invencions noves, de tots els ambits tecnologics, que impliquin activitat
inventiva i siguin susceptibles d’aplicacié industrial.

2. l'objecte d’'una invencid protegida per una patent pot ser un producte o un procés.
L'objecte protegit per una patent pot també referir-se a:

a) Un producte que estigui compost o que contingui matéria biologica;
b) Un procediment mitjancant el qual es produeixi, transformi o utilitzi materia biologica;

c) La materia biologica aillada del seu entorn natural o produida mitjangant un procediment
técnic pot ser objecte d’una invencid, encara que ja existeixi anteriorment en estat natural.

3. Al'efecte de la normativa de patents, s’entén per “materia biologica” la matéria que
contingui informacié geneética autoreproduible o reproduible en un sistema biologic.

4. No es consideren invencions en el sentit de I'apartat 1 d’aquest article, en particular, els
casos seguents:

a) Descobriments, teories cientifiques i métodes matematics;
b) Creacions estétiques;

c) Plans, principis i métodes per dur a terme activitats intel-lectuals, en matéria de joc o en
I'ambit de les activitats economiques, aixi com els programes per a ordinadors;

d) Formes de presentar informacions.

5. Les disposicions de I'apartat 4 d’aquest article exclouen la patentabilitat dels objectes o les
activitats als quals es fa referéncia en I'apartat esmentat només en la mesura en que una
sol-licitud de patent o una patent es refereixi a algun d’aquests objectes o activitats com a tal.

Article 4
Excepcions de patentabilitat
No poden ser objecte de patent:

1. Les invencions I'explotacié comercial de les quals sigui contraria a I'ordre public o als bons
costums, sense que es pugui considerar com a tal I'explotacié d’una invencio pel sol fet de ser
prohibida per la legislacié andorrana.

2. En particular, no es consideren “patentables” en virtut del que disposa I'apartat 1 d’aquest
article:

a) Els procediments de clonacié d’éssers humans;

b) Els procediments de modificacié de la identitat genética germinal de I'ésser huma;



c) La utilitzacié d’embrions humans amb fins industrials o comercials;

d) Els procediments de modificacié de la identitat genética dels animals que els suposin a
aquests patiments sense utilitat medica o veterinaria substancial per a les persones o els
animals, i els animals resultants d’aquests procediments.

3. Les varietats vegetals i les races animals. No obstant aix0, son patentables les invencions
gue tinguin per objecte vegetals o animals si la viabilitat técnica de la invencid no es limita a
una varietat vegetal o a una raca animal determinada.

4. Els procediments essencialment biologics d’obtencid de vegetals o d’animals. A aquest
efecte, es consideren “essencialment biologics” els procediments que consisteixin integrament
en fendmens naturals com ara I’encreuament o la seleccid. Aixo no afecta la patentabilitat de
les invencions que tinguin com a objecte un procediment microbiologic o qualsevol altre
procediment tecnic o un producte obtingut mitjancant els procediments esmentats.

5. El cos huma, en els diferents estadis de la seva constitucié i desenvolupament, aixi com el
simple descobriment d’un dels seus elements, incloent-hi la seqliéncia o la seqiiéncia parcial
d’un gen. No obstant aix0, un element aillat del cos huma o obtingut d’una altra manera
mitjancant un procediment tecnic, incloent-hi la seqiiéncia total o parcial d’un gen, es pot
considerar una invencid patentable, fins i tot en el cas que I'estructura de I’element esmentat
sigui identica a la d’'un element natural. L’aplicacié industrial d’'una seqliéncia total o parcial
d’un gen ha de figurar explicitament en la sol-licitud de patent.

6. Els métodes per al tractament del cos huma o animal per mitja de cirurgia o terapia i
metodes de diagnostic aplicats al cos huma o animal. Aquesta disposicié no és aplicable a
productes, en particular substancies o composicions, destinats a ser utilitzats en qualsevol
d’aquests métodes.

Article 5
Novetat
1. Es considera que una invencid és nova quan no forma part de I'estat de la técnica.

2. L’estat de la técnica consisteix en tot alld que s’ha posat a disposicié del public mitjangant
una descripciod oral o escrita, per a un Us o de qualsevol altra manera, abans de la data de
diposit de la sol-licitud o, si es reivindica una prioritat, abans de la data de prioritat de la
sol-licitud.

3. També s’inclou dins I'estat de la técnica el contingut de qualsevol sol-licitud de patent
presentada al Principat d’Andorra o amb efectes al Principat d’Andorra, en la mesura que
aquesta sol-licitud de patent o la conseglient patent concedida sigui publicada
subsegiientment, sempre que la data de diposit o, si es reivindica una prioritat, la data de
prioritat d’aquesta sol-licitud, sigui anterior a la data referida a I'apartat 2 d’aquest article.

4. Les disposicions dels apartats 2 i 3 d’aquest article no exclouen la patentabilitat d’una
substancia o una composicio, compresa en I'estat de la tecnica, per a I'aplicacié d’algun
metode referit a I'apartat 6 de I'article 4, a condicié que la seva utilitzacié per a qualsevol
d’aquests métodes no estigui compresa en I’estat de la técnica.



5. Les disposicions dels apartats 2 i 3 d’aquest article no exclouen tampoc la patentabilitat
d’una substancia o una composicié mencionades a I'apartat 4 d’aquest article per a tota
utilitzacio especifica en un metode mencionat a I'apartat 6 de I'article 4, a condicié que
aquesta utilitzacié no estigui compresa en I'estat de la técnica.

Article 6

Activitat inventiva

Es considera que una invencié implica una activitat inventiva si, en vista de 'estat de la técnica,
no resulta evident per a una persona experta en la materia. Si I’estat de la tecnica també inclou
documents referits en I'apartat 3 de I’article 5, aquests documents no han de ser tinguts en
compte en el moment de decidir si hi ha hagut una activitat inventiva.

Article 7
Aplicabilitat industrial

Es considera que una invencio és susceptible d’aplicacié industrial si es pot fabricar o utilitzar
en qualsevol mena d’industria, incloent-hi I'agricultura.

Article 8
Divulgacié innocua

1. No es pren en consideracié per determinar |'estat de la técnica una divulgacio de la invencié
que, esdevinguda dins dels sis mesos anteriors a la presentacié de la sol-licitud a I'Oficina de
Patents, hagi estat conseqliéncia directa o indirecta dels fets seglients:

a) Un abus evident davant del sol-licitant o el seu causant;

b) O que el sol-licitant o el seu causant hagin exhibit la invencié en exposicions oficials o
oficialment reconegudes en el sentit del Conveni relatiu a les exposicions internacionals, signat
a Paris el 22 de novembre de 1928.

2. En el cas previst en la lletra b de I'apartat anterior és necessari que el sol-licitant, en
presentar la sol-licitud, declari que la invencié ha estat exhibida realment i que, en suport de la
seva declaracié, aporti el certificat corresponent dintre del termini i les condicions que es
determinen en el Reglament d’execucié de la Llei (d’ara endavant, “Reglament d’execucio”).

Capitol segon. Dret a una patent; mencio de I'inventor
Article 9
Dret a una patent

1. El dret a una patent pertany a I'inventor o qui en porta causa. Els inventors conjunts tenen
els mateixos drets, llevat que ho pactin d’'una altra manera.

2. Qualsevol persona fisica o juridica i qualsevol societat assimilada a una persona juridica, en
virtut de la legislacid que li sigui aplicable, pot sol-licitar una patent andorrana.



3. En cas que dues persones o més hagin fet una invencié independentment una de I'altra, el
dret a una patent per aquesta invencid pertany a la persona la sol-licitud de la qual té la data
de diposit més antiga o, si es reivindica una prioritat, la data de prioritat més antiga, a condicid
gue aquesta sol-licitud s’hagi publicat.

4. A I'efecte d’actuacions davant I'Oficina de Patents, es considera que el dipositant esta
legitimat per exercir el dret a la patent.

Article 10
Invencions d’empleats i per encarrec

1. No obstant el que estableix 'article 9, quan una invencid es genera al Principat d’Andorra en
execucio d’'un encarrec o d’un contracte laboral, el dret a |la patent per aquesta invencié
pertany, llevat de pacte contrari, a la persona que ha encomanat el treball o al patré.

2. En el cas que s’apliquin les disposicions de I'apartat 1 d’aquest article relatives a una
invencio generada al Principat d’Andorra en execucié d’un contracte laboral, I'empleat que
n’és l'inventor té el dret a una remuneracid equitativa tenint en compte el seu salari, el valor
economic de la invencid i qualsevol profit que es derivi d’aquesta invencio per al patré. Si no hi
ha acord entre les parts per establir la remuneracié esmentada, I'autoritat judicial I’estableix a
instancia d’una de les parts. El procediment que se segueix és I'abreujat.

3. Les invencions en la generacio de les quals no concorrin les circumstancies establertes en
I'apartat 1 d’aquest article pertanyen al treballador que en sigui I'inventor.

4. No obstant el que disposa I'apartat 3 d’aquest article, quan el treballador efectui una
invencio en relaciéd amb la seva activitat professional a I'empresa i en la seva obtencié hi hagin
influit predominantment coneixements adquirits dins de I’empresa o la utilitzacié de mitjans
proporcionats per aquesta empresa, 'empresari té dret a assumir la titularitat de la invencié o
a reservar-se’n un dret d’utilitzacié. Quan I'empresari assumeixi la titularitat d’una invencid o
se’n reservi un dret d’utilitzacid, el treballador té dret a una compensacié economica justa,
fixada en atencid a la importancia industrial i comercial de I'invent i tenint en compte el valor
dels mitjans o els coneixements facilitats per 'empresa i les aportacions propies del
treballador. El seu import es fixa de conformitat amb el que s’estableix a I'apartat 2 d’aquest
article.

5. El treballador que generi alguna de les invencions diferents de les que s’estableixen a
I'apartat 3 d’aquest article ha d’informar-ne I'empresari, mitjangcant una comunicacié escrita,
amb les dades i els informes necessaris perquée I'empresari pugui exercir els drets que li
corresponen en el termini de tres mesos. L'incompliment d’aquesta obligaciéo comporta la
pérdua dels drets que es reconeixen al treballador en aquest article.

6. Tant 'empresari com el treballador estan obligats a col-laborar en la mesura que sigui
possible per a I'efectivitat dels drets reconeguts en aquest article, i han d’abstenir-se de
qualsevol actuacié que pugui redundar en detriment d’aquests drets.

7. U'empresari pot reclamar les invencions per a les quals es presenti una sol-licitud de patent o
d’un altre titol de proteccioé exclusiva dins de I'any seglient a I'extincio de la relacié de treballs
o de serveis.



8. Tota renuncia anticipada del treballador als drets reconeguts en aquest article és nul-la.
Article 11
Invencions del personal de I’Administracié publica i parapublica i docents

1. Les normes establertes en |’article 10 sén aplicables als funcionaris, empleats i treballadors
de I’Administracié publica i parapublica i docents, sense perjudici del que estableixen els
apartats seglents.

2. Correspon a les universitats la titularitat de les invencions efectuades per docents com a
conseqiencia de la seva funcié d’investigacié en les universitats i que pertanyin a I'ambit de les
seves funcions docents i investigadores. Tota invencid ha de ser notificada immediatament a la
universitat que correspongui pel docent que en sigui I'inventor. La universitat, en el termini de
tres mesos des de la recepcid de la notificacio de la invencid, ha de comunicar al docent que en
sigui l'inventor el seu interes per la invencié. En el cas que la universitat no es manifesti en
aquest termini, s’entén a tots els efectes que la universitat cedeix la titularitat de la invencié al
docent inventor.

3. El docent té, en tot cas, dret a participar en els beneficis que obtingui la universitat de
I’explotacié o la cessid dels seus drets sobre les invencions. Correspon als estatuts o als
reglaments de regim interior de la universitat determinar les modalitats i la quantia d’aquesta
participacio.

4. La universitat pot cedir la titularitat de les invencions al docent que en sigui I'inventor, i es
pot reservar en aquest cas una llicencia no exclusiva, intransferible i gratuita d’explotacid.

5. Quan el docent obtingui beneficis de I'explotacié d’una invencié esmentada en |'apartat 4
d’aquest article, la universitat té dret a una participacié en aquests beneficis determinada pels
estatuts o els reglaments de régim interior de la universitat.

6. Quan el docent efectui una invencié com a consequliéncia d’un contracte amb un ens privat o
public, el contracte ha d’especificar a quina de les parts contractants en correspon la
titularitat.

7. El régim establert en aquest article és aplicable a les invencions del personal investigador
d’ens publics i parapublics d’investigacio.

Article 12
Mencid i designacio de I'inventor

1. L'inventor té, davant del titular de la sol-licitud de patent o de la patent, el dret a ser
esmentat com a inventor davant I'Oficina de Patents.

2. La sollicitud ha de designar I'inventor o, si n’hi ha més d’un, tots els inventors.

3. Tot inventor designat ha de ser mencionat com a tal en la sol-licitud publicada i en les
especificitats de la patent, llevat que I'inventor demani, en una declaracié signada per ell i
adrecada a I'Oficina de Patents, que desitja no ser mencionat com a tal.



Capitol tercer. La sol-licitud i el procediment fins a la concessio

Article 13

Sol-licitants multiples

Una sol-licitud de patents pot ser presentada per diversos sol-licitants conjuntament.
Article 14

Requisits de la sol-licitud

1. La sol-licitud per a una patent ha de ser presentada a I'Oficina de Patents i ha de contenir:
a) Una peticio per a la concessié d’una patent;

b) Una identificacid del sol-licitant;

c) Una descripcié de la invencié;

d) Una o més reivindicacions;

e) Tot dibuix esmentat en la descripcio o les reivindicacions;

f) Un resum de la invencid.

2. La presentacio de la sol-licitud esta subjecta al pagament de les taxes de presentacié
establertes en la Llei de taxes de I'Oficina de Patents i ha de complir les condicions establertes
en el Reglament d’execucid.

3. La documentacio que inclogui el que s’esmenta a I'apartat 1 d’aquest article ha d’estar
redactada en catala, castella, frances o angles i ha de complir els requisits establerts en el
Reglament d’execucid. Quan aquesta documentacio estigui redactada en castella, francés o
angles, s’ha de presentar una traduccio al catala de, com a minim, les reivindicacions.

Article 15
Data de diposit

1. La presentacio d’una sol-licitud de patent es podra fer via telematica, segons les disposicions
del Reglament d’execucid i de conformitat amb la normativa vigent en matéria de serveis de
confianca electronica.

2. La data de diposit d’una sol-licitud és la data de recepcid per part de I'Oficina de Patents
d’una sol-licitud que conté, com a minim, els elements seglients:

a) Una declaracio per la qual se sol-licita una patent;
b) La informacid que identifica el dipositant;

c) Una descripcio de la invencid, o una referéncia redactada en catala d’una sol-licitud
préviament dipositada. La referéencia a una sol-licitud presentada anteriorment ha d’indicar la



data de presentacié i el codi d’aquesta, aixi com I’Oficina en qué va ser dipositada. Aixi mateix,
el sol-licitant haura d’aportar una copia certificada de la sol-licitud anterior en el termini de dos
mesos a comptar de la data de presentacioé de la sol-licitud.

3. Amb I'objectiu de concedir una data de diposit, I'Oficina de Patents té en compte els
suposits especials seglients:

a) Si I'Oficina de Patents detecta que, en el moment de la recepcié d’una sol-licitud, no s’han
complert els requisits referits a I'apartat 1 d’aquest article, ha de requerir al dipositant que
compleixi els requisits de la forma establerta en el Reglament d’execucid. Si el dipositant
compleix el requeriment, la data de diposit de la sol-licitud és la data de recepcioé de tots els
elements que falten. Si el dipositant no compleix el requeriment, la sol-licitud s’ha de
considerar com si no hagués estat presentada.

b) Si la sol-licitud fa referéncia a dibuixos que no s’adjunten a la sol-licitud, I'Oficina de Patents
ha de requerir al dipositant que aporti els dibuixos que hi falten. Si el dipositant compleix el
requeriment, la data de diposit de la sol-licitud és la data de recepcié dels dibuixos que falten.
Si el dipositant no compleix el requeriment, la data de diposit és la data de recepcié de la
sol-licitud, i qualsevol referéncia als dibuixos s’ha de considerar suprimida. No obstant aixo,
quan la sol-licitud de patent reivindiqui la prioritat d’una sol-licitud anterior, i la primera
contingui els dibuixos que no s’hagin presentat pel sol-licitant, es mantindra la data de diposit
indicada en I'apartat 1 d’aquest article, sempre que el sol-licitant compleixi amb els requisits
establerts a aquests efectes en el Reglament d’execucid.

4. Quan s’ha acordat una data de diposit per a la sol-licitud, I'Oficina de Patents n’informa el
dipositant conformement.

Article 16
Descripcid de la invencid

1. La sol-licitud ha de revelar la invencié d’'una manera prou clara i completa perque la invencié
la pugui dur a terme una persona experta en la materia.

2. Si la sol-licitud es refereix a material biologic que no pot ser revelat en la sol-licitud d’una
manera que permeti que la invencié la pugui dur a terme una persona experta en la materia i
aquest material no esta a I'abast del public, la sol-licitud s’ha de completar amb un diposit
d’aquest material en una institucié de diposit reconeguda, de la forma establerta en el
Reglament d’execucio.

Article 17
Reivindicacions

Les reivindicacions defineixen I'objecte de la proteccié sol-licitada. Han de ser clares i concises i
s’han de fonamentar en la descripcid.

Article 18

Resum



El resum de la invencio serveix exclusivament per a una finalitat d’informacid técnica. No es
pot tenir en compte per a cap altra finalitat, i en particular no es pot utilitzar ni per determinar
I’ambit de la proteccid sol-licitada, ni per determinar I’estat de la técnica als efectes del que
disposa I'apartat 3 de I'article 5.

Article 19
Unitat d’invencio

Una sol-licitud s’ha de referir a una Unica invencié o a un grup d’invencions relacionades entre
si de tal manera que formin un sol concepte inventiu general.

Article 20
Divisié d’una sol-licitud

1. El dipositant pot presentar una sol-licitud divisional, fins al moment en que la sol-licitud
inicial esta en regla per a la concessio.

2. Tota sol-licitud divisional té dret que se li assigni la data de diposit i, si es reivindica una
prioritat, que se li assigni la data de prioritat de la sol:licitud inicial, sempre que el seu
contingut no vagi més enlla de la revelacié de la sol-licitud inicial tal com va ser presentada.

3. Els documents relatius a prioritats presentats a I’Oficina de Patents amb relacié a la
sol-licitud inicial s’"han de considerar presentats respecte a tota sol-licitud divisional.

Article 21

Dret de prioritat

1. Qui hagi presentat regularment, a o per a:

a) Un estat part en el Conveni de la Unié de Paris, o

b) Un estat membre de I'Organitzacié Mundial del Comerg,

una sol-licitud de patent d’invencid, de model d’utilitat, de certificat d’utilitat o els seus
drethavents, gaudeix, per efectuar la presentacié d’una sol-licitud de patent andorrana
respecte de la mateixa invencid, d’un dret de prioritat durant un termini de dotze mesos a
partir de la data de presentacio de la primera sol-licitud.

2. Déna lloc al dret de prioritat qualsevol presentacid que reuneixi els requisits minims per
obtenir una data de sol-licitud en virtut de la legislacié nacional de I'estat on s’hagi efectuat.

3. Es considera primera sol-licitud, la data de presentacié de la qual és el punt de partida del
termini de prioritat, una sol-licitud posterior que tingui el mateix objecte que una primera
sol-licitud anterior presentada en el mateix Estat o per al mateix Estat, a condicié que aquesta
sol-licitud anterior hagi estat retirada, abandonada o denegada en la data de presentacio de la
sol-licitud ulterior, sense haver estat sotmesa a inspeccio publica i sense haver deixat drets
pendents, i que no hagi servit de base per reivindicar el dret de prioritat. La sol-licitud anterior
no pot servir com a fonament per a la reivindicacié del dret de prioritat.



4. En el cas que la primera presentacio s’hagi efectuat davant una Oficina que no estigui
vinculada a cap dels instruments mencionats en I'apartat 1 d’aquest article, els apartats 2 i 3
d’aquest article només s’apliquen com a conseqiiéncia d’un acord de Govern en virtut de
criteris de reciprocitat.

Article 22
Reivindicacio de prioritat

1. El sol-licitant que vulgui reivindicar la prioritat d’una sol-licitud anterior ha de presentar, en
la forma i en els terminis que s’estableixen en el Reglament d’execucid, una declaracié de
prioritat i una copia certificada per I’Oficina d’origen de la sol-licitud anterior, amb la traduccié
al catala de, com a minim, les reivindicacions, quan aquesta sol-licitud estigui redactada en un
altre idioma.

2. Es poden reivindicar prioritats multiples per a una sol-licitud de patent andorrana encara
que provinguin d’estats diversos. Si escau, es poden reivindicar prioritats multiples per a una
mateixa reivindicacid. Si es reivindiquen prioritats multiples, els terminis que s’hagin d’establir
a partir de la data de prioritat es comptaran des de la data de prioritat més antiga. Quan es
reivindiquin una o més prioritats, el dret de prioritat Unicament empara els elements de la
sol-licitud que estiguin continguts en la sol-licitud o les sol-licituds la prioritat de les quals es
reivindica.

3. Quan alguns elements de la invencié per als quals es reivindica la prioritat no figuren entre
les reivindicacions formulades en la sol-licitud anterior, perqué es pugui concedir la prioritat és
suficient que del conjunt dels documents de la sol-licitud anterior es dedueixi clarament
I’existéncia d’aquests elements.

4. La reivindicacid incorrecta de la prioritat podra corregir-se a instancia del sol-licitant o d’ofici
per I'Oficina de Patents. A falta de correcci, la reivindicacio incorrecta de la prioritat es
considerara nul-la.

Article 23
Efectes del dret de prioritat

En virtut de I'exercici del dret de prioritat, la data de prioritat es considera la data de
presentacié de la sol-licitud de patent a I'efecte de I'article 5, apartats 2 i 3, i de I'article 9,
apartat 3.

Article 24
Esmena, correccid i retirada d’una sol-licitud

1. El dipositant té dret, per iniciativa propia, d’esmenar o corregir la sol-licitud fins al moment
en que la sol-licitud hagi complert els requisits per a la concessio.

2. Cap esmena o correccié de la sol-licitud no s’ha d’estendre més enlla del contingut de la
sol-licitud tal com va ser presentada en la data de diposit. El sol-licitant pot modificar les
reivindicacions d’acord amb el que es disposa en I'apartat 1 d’aquest article, sense necessitat



de cap autoritzacié per part dels qui tinguin drets inscrits sobre la seva sol-licitud en el Registre
de Patents.

3. El dipositant pot retirar la sol-licitud en qualsevol moment mentre estigui pendent, sense
dret a devolucié de les taxes pagades. Quan figurin inscrits en el Registre de Patents drets de
tercers sobre la sol-licitud, aquesta sol-licitud només es pot retirar amb el consentiment dels
titulars d’aquests drets.

Article 25
Publicacio de la sol-licitud de patent i consulta dels expedients

1. L'Oficina de Patents ha de publicar en el Butlleti de Patents el més aviat possible després de
I’expiracié del termini de divuit mesos des de la data de diposit o, si es reivindica una prioritat,
des de la data de prioritat de la sol-licitud, i en la forma establerta en el Reglament d’execucid,
tota sol-licitud dipositada, llevat dels suposits segiients:

a) No es publica cap sol-licitud si és retirada o finalment denegada abans que hagin finalitzat
els preparatius tecnics per a la publicacid.

b) En cas que, abans de I'expiracio del periode esmentat de divuit mesos, el sol-licitant presenti
una peticio per escrit a I'Oficina de Patents perque la seva sol-licitud es publiqui en el Butlleti
de Patents, I'Oficina de Patents ha de publicar aquesta sol-licitud en el termini més breu
possible després de la recepcid de la peticid.

2. Un cop s’hagi publicat la sol-licitud de patent, qualsevol persona pot consultar I'expedient de
la sol-licitud, d’acord amb les condicions establertes en el Reglament d’execucié.

3. La publicacio es fa de manera exclusiva per mitjans electronics.
Article 26
Publicacié de concessio de patent

1. L'Oficina de Patents ha de publicar tota patent concedida el més aviat possible després que
es publiqui la mencié de la concessié del registre al Butlleti de Patents.

2. L'Oficina de Patents ha de publicar al Butlleti de Patents la mencié de la concessio del
registre. La dita mencid ha d’incloure la identificacié del sol-licitant i la data de presentacid de
la sol-licitud, a més del titol i la descripcid.

L'Oficina de Patents ha de publicar la patent sempre que, amb I'antelacid prevista en el
Reglament d’execucid, el titular de la patent hagi completat els requisits formals exigits per
publicar la patent.

3. Si el sol-licitant no compleix els requisits establerts en |'apartat anterior i el registre no
arribés a ser publicat, es considera que la sol-licitud de registre de patent no ha produit mai els
efectes previstos en la Llei.

4. La publicacié es fa de manera exclusiva per mitjans electronics.



Article 27
Examen formal de la sol-licitud i concessié de la patent

1. Si a una sol-licitud li ha estat atorgada una data de diposit, I’Oficina de Patents ha
d’examinar si la sol-licitud compleix els requisits dels articles 12 i 14. L’Oficina de Patents no té
I'obligacié d’examinar si la sol-licitud i la invencid a la qual fa referéncia compleixen els
requisits dels articles del 2 al 8, 16, 17, 19, 20 i 24.2. Aix0 no obstant, I'Oficina de Patents pot
denegar, després de concedir una audiéncia a la persona interessada, la sol-licitud que no
tingui novetat de manera manifesta i notoria.

2. Si I’Oficina de Patents considera que la sol-licitud no compleix els requisits referits a I'apartat
1 d’aquest article, ha d’indicar les deficiéncies al dipositant i donar-li la possibilitat que les
corregeixi d’acord amb el que disposi el Reglament d’execucid. La sol-licitud ha de ser
denegada si el dipositant no hi corregeix les deficiencies indicades per I'Oficina de Patents dins
del termini que disposi el Reglament d’execucid.

3. Si la sol-licitud compleix els requisits referits a I'apartat 1 d’aquest article, I'Oficina de
Patents concedeix, amb el pagament previ de les taxes establertes en la Llei de taxes de
I’Oficina de Patents, una patent sobre la base de la sol-licitud. L’Oficina de Patents ha
d’inscriure la concessio de la patent al Registre de Patents i publicar les especificitats de la
patent d’acord amb I'establert en el Reglament d’execucio.

4. Si el dipositant ha presentat una peticié per a la publicacié anticipada de la sol-licitud, pot
demanar que la patent sigui concedida immediatament després de la publicacié de la
sol-licitud.

5. La concessié de la patent es fa sense perjudici de tercers i sense garantia de I'Estat quant a
la seva validesa i a la utilitat de I'objecte sobre el qual recau.

Article 28
Principi de prova

1. Des del moment de la concessid, la patent desplega tots els efectes reconeguts en la Llei i el
seu Reglament d’execucié.

2. No obstant el que es disposa en I'apartat 1 d’aquest article, la sol-licitud de mesures
cautelars, aixi com I'exercici d’accions fonamentades en una patent, ha d’anar acompanyada
d’un principi de prova que el titol en qiliestié compleix els requisits previstos als articles 2 a 8,
16, 17, 19, 20 24.2. Aquest principi de prova pot consistir, entre d’altres, en informes pericials
sobre la patentabilitat de la invencid, o en documents contractuals d’acords de Ilicéncia
atorgats sobre la patent.

3. En tot cas, tenen la consideracié de principi de prova, quan es refereixin a la mateixa
invencio, les patents europees, aixi com les nacionals atorgades després d’haver superat un
examen de fons, sempre que, en aquest Ultim cas, s’hagin concedit en un procediment en el
qual hagin estat examinats els requisits de patentabilitat als quals es refereix I'apartat 2
d’aquest article. En tot procediment d’infraccio, el demandant ha d’aportar, en cas que n’hi



hagi, les resolucions estrangeres relacionades amb la patent que sigui objecte del procediment
per al seu reconeixement per I'autoritat judicial.

Article 29
Documents redactats en idioma no oficial

1. La sol-licitud de mesures cautelars, aixi com I’exercici d’accions basades en una patent, ha
d’acompanyar-se d’una traduccio jurada al catala i, si escau, postil-lada, de les parts de la
patent que no hagin estat traduides al dit idioma durant la seva tramitacié.

2. Aixi mateix, els documents esmentats en els apartats 2 i 3 de I'article 28 que no estiguin
redactats en catala han d’acompanyar-se d’una traduccid jurada al catala i, si escau,
postil-lada.

3. En els procediments de nul-litat que s’iniciin en virtut de I’article 57, la condemna en costes
ha de contenir un pronunciament exprés sobre les despeses de traduccié de la patent que hagi
assumit I'actor.

Article 30
Registre de Patents

1. L'Oficina de Patents porta un Registre de Patents en el qual inscriu les sol-licituds de patents
i les patents concedides.

2. Al Registre de Patents s’inscriuen, de la forma establerta en el Reglament d’execucié, les
gliestions relatives a la sol-licitud de la patent o a la patent, aixi com totes les correccions,
esmenes, canvis de propietat o altres qliestions que I'Oficina de Patents esta facultada o
obligada a inscriure d’acord amb aquesta Llei. No es fa cap inscripcio al Registre de Patents
abans de la publicacié de la sol-licitud.

3. Les inscripcions en el Registre de Patents efectuades d’acord amb el que s’estableix en
aquesta Llei es presumeixen certes, llevat de prova en sentit contrari.

4. El Registre de Patents és public i es pot consultar d’acord amb les condicions establertes en
el Reglament d’execucid.

5. Llevat del suposit previst en I’article 41, la transmissio, les llicencies i qualsevol altre acte,
voluntari o necessari, que afecti les sol-licituds de patents o les patents ja atorgades Unicament
tenen efecte davant de tercers de bona fe des que hagin estat inscrits en el Registre de
Patents.

Capitol quart. Efectes d’una patent
Article 31
Drets conferits per una patent, actes d’infraccio

1. Una patent confereix al seu titular el dret de prohibir a tercers, en absencia del seu
consentiment:



a) La fabricacio, I'oferiment, la introduccié en el mercat o la utilitzacié, o la importacié o
I’emmagatzematge per a aquests proposits del producte objecte de la patent;

b) La utilitzacié d’un procés que és I'objecte de la patent o, quan el tercer sap o les
circumstancies fan evident que la utilitzacié d’aquest procés esta prohibida sense el
consentiment del titular de la patent, |'oferta d’aquest procés;

c) L'oferiment, la introduccié en el mercat, la utilitzacid, o la importacié o I'emmagatzematge
per a aquests proposits del producte directament obtingut per un procés que és I'objecte de la
patent.

2. Quan la patent tingui per objecte una materia biologica que, pel fet de la invencio, posseeixi
propietats determinades, els drets conferits per la patent s’estenen a qualsevol mateéria
biologica obtinguda a partir de la materia biologica patentada per a reproduccié o
multiplicacid, en forma identica o diferenciada, i que posseeixi aquestes mateixes propietats.

3. Quan la patent tingui per objecte un procediment que permeti produir una materia
biologica que, pel fet de la invencid, posseeixi propietats determinades, els drets conferits per
la patent s’estenen a la mateéria biologica directament obtinguda pel procediment patentat, i a
gualsevol altra materia biologica obtinguda a partir de la primera per reproduccié o
multiplicacid, en forma identica o diferenciada, i que posseeixi aquestes mateixes propietats.

4. Quan la patent tingui per objecte un producte que contingui informacio genética o que
consisteixi en informacio genetica, els drets conferits per la patent s’estenen, sense perjudici
del que disposa I'apartat 5 de I'article 4, a tota matéria a la qual s’incorpori el producte i en la
gual la informacié genética estigui continguda i exerceixi la seva funcid.

Article 32
Infraccio indirecta

1. La patent confereix també al seu titular el dret de prohibir a un tercer, sense el seu
consentiment, el lliurament o I'oferta de lliurament a una persona que no sigui I’habilitada per
explotar la invencid patentada, dels mitjans d’aplicacié de la invencié relacionats amb un
element essencial d’aquesta invencid, quan el tercer sap o les circumstancies evidencien que
aquests mitjans sdn aptes i estan destinats a aquesta aplicacio.

2. 'apartat 1 d’aquest article no és aplicable en el cas que els mitjans d’aplicacié siguin
productes que es troben normalment en el comerg, llevat que el tercer inciti la persona a la
qual lliura els mitjans a cometre actes prohibits per 'article 31.

3. No es consideren persones habilitades a explotar la invencid en el sentit de I'apartat 1
d’aquest article les que duen a terme els actes referits a les lletres b, ¢, d i e de I'apartat 1 de
I'article 33.

Article 33
Limits dels drets de les patents

1. Els drets conferits per una patent no s’estenen a:



a) Actes respecte d’un producte cobert per la patent després que aquest producte hagi estat
introduit al mercat pel titular de la patent, o amb el seu consentiment exprés, al Principat
d’Andorra o a qualsevol altre territori especificat per acord del Govern en virtut de criteris de
reciprocitat;

b) Actes efectuats en privat i amb fins no comercials;
c) Actes efectuats amb fins experimentals en relacié amb I'objecte de la invencid patentada;

d) Estudis i assaigs, i els conseglients requisits practics, que resultin necessaris per a I'obtencié
d’una autoritzacié de comercialitzacié d’'un medicament al Principat d’Andorra aixi com al
mercat de qualsevol pais del mdn;

e) Actes que consisteixin en la preparacié extemporania, per a casos individuals, en una
farmacia o per un metge o un veterinari, d'un medicament d’acord amb una prescripcié
medica, o actes respecte del medicament preparat d’aquesta manera;

f) L’4s de la invencid patentada en qualsevol giny espacial o aeri, o vehicle terrestre, estranger,
gue temporalment o accidentalment penetri en I'espai aeri o en el territori del Principat
d’Andorra, sempre que la invencié patentada sigui utilitzada exclusivament en la construccid o
el funcionament del giny espacial o aeri, o el vehicle terrestre;

g) Actes relatius a la materia biologica obtinguda per reproduccié o multiplicacié d’una materia
biologica protegida objecte de la patent, després que aquesta materia hagi estat posada al
mercat en el territori al qual es refereix la lletra a d’aquest apartat pel titular de la patent o
amb el seu consentiment, quan la reproduccio o la multiplicacio sigui el resultat necessari de la
utilitzacio per a la qual hagi estat comercialitzada la mateéria biologica esmentada, i a condicid
que la mateéria obtinguda no s’utilitzi posteriorment per a noves reproduccions o
multiplicacions.

2. El titular d’una patent no pot invocar-la per defensar-se davant de les accions dirigides
contra ell per violacid d’altres patents que tinguin una data de prioritat anterior a la de la seva.

3. El fet que l'invent objecte d’una patent no pugui ser explotat sense utilitzar la invencio
protegida per una patent anterior pertanyent a un titular diferent no és obstacle per ala
validesa d’aquella patent. En aquest cas, ni el titular de la patent anterior pot explotar la
patent posterior durant la vigéncia d’aquesta patent sense el consentiment del seu titular, ni el
titular de la patent posterior pot explotar cap de les dues patents durant la vigéncia de la
patent anterior, llevat que compti amb el consentiment del titular d’aquesta patent.

Article 34
Suposits especials

1. No obstant el que disposen els articles anteriors, la venda o qualsevol altra forma de
comercialitzacié de material de reproduccid vegetal efectuada pel titular de la patent o amb el
seu consentiment a un agricultor per a la seva explotacio agricola, implica el dret d’aquest
ultim a utilitzar el producte de la seva collita per a una reproduccié o multiplicacié ulterior
efectuada per ell mateix en la seva explotacid.



2. No obstant el que disposen els articles anteriors, la venda o qualsevol altra forma de
comercialitzacié d’animals de cria o de material de reproduccié animal efectuada pel titular de
la patent o amb el seu consentiment a un agricultor o ramader, implica I'autoritzacié a aquests
ultims per utilitzar el bestiar protegit amb fins agricoles o ramaders. Aixo inclou la posada a
disposicio del bestiar o d’un altre material de reproduccié animal perqué I’agricultor o ramader
pugui prosseguir la seva activitat agricola o ramadera, pero no la venda en el marc d’una
activitat de reproduccié comercial o amb aquesta finalitat.

Article 35
Drets de I'usuari anterior

1. Qualsevol persona que, de bona fe, per als fins de la seva empresa o negoci, abans de la
data de diposit o, si es reivindica una prioritat, abans de la data de prioritat de la sol-licitud
sobre la qual es concedeix la patent, i dins del Principat d’Andorra, utilitzi la invencid o faci
preparatius efectius i seriosos per a aquesta utilitzacid, té el dret, per als fins de la seva
empresa o del seu negoci, de continuar aquesta utilitzacio o d’utilitzar la invencié com tenia
previst en aquells preparatius.

2. El dret de l'usuari anterior només pot ser transferit o transmés juntament amb la seva
empresa o el seu negoci, o amb la part de la seva empresa o del seu negoci en la qual s’ha
estat fent la utilitzacié o els preparatius per a la utilitzacié.

Article 36
Proteccié provisional

A partir de la data de la seva publicacid, la sol-licitud de patent confereix al seu titular una
proteccio provisional consistent en el dret a exigir una indemnitzacio, raonable i adequada a
les circumstancies, de qualsevol persona que, entre aquella data i la data de publicacié de la
mencid en que la patent ha estat concedida, hagi portat a terme una utilitzacié de la invencio
que després d’aquest periode estigui prohibida en virtut de la patent. Aquesta mateixa
proteccio provisional és aplicable fins i tot abans de la publicacid de la sol-licitud davant de la
persona a qui s’hagi notificat la presentacid i el contingut d’aquesta presentacié. Quan
I’objecte de la sol-licitud de patent estigui constituit per un procediment relatiu a un
microorganisme, la proteccié provisional comenga només des que el microorganisme ha estat
fet accessible al public. Es considera que la sol-licitud de patent mai no ha tingut aquests
efectes si és retirada o finalment denegada.

Article 37

Durada de la patent

La durada d’una patent és de vint anys des de la data de diposit de la sol-licitud.
Article 38

Extensid de la proteccid i interpretacié de les reivindicacions



1. L'extensid de la proteccié conferida per la patent es determina per les reivindicacions, les
quals han de ser interpretades tenint en compte la descripcié i els dibuixos, de manera que es
combini una proteccid justa per al titular de la patent amb un grau raonable de certesa per als
tercers.

2. A l'efecte de determinar |’extensié de la protecciod i d’acord amb el Reglament d’execucid,
s’han de tenir en compte els elements que en el moment en que s’al-lega qualsevol violacié
siguin equivalents als elements expressats en les reivindicacions.

3. Durant el periode que va fins a la concessio de la patent, I'extensié de la proteccié conferida
per la sol-licitud de patent esta determinada per les reivindicacions publicades. No obstant
aixo, la patent, tal com hagi estat concedida o esmenada en un procediment de principi de
prova segons l'article 28, o de nul-litat segons I'article 57, determina retroactivament la
proteccié conferida per la sol-licitud de patent, en la mesura que aquesta proteccié no sigui
estesa.

Capitol cinqué. Propietat conjunta i canvi en la propietat de la sol-licitud de patent o de la
patent

Article 39
Canvi en la propietat de la sol-licitud de patent o de la patent
1. La sol-licitud de patents i les patents constitueixen un dret de propietat.

2. Tant la sol-licitud de patent com la patent sén transmissibles per tots els mitjans reconeguts
en dret i poden ser objecte de lliceéncies i d’usdefruit. També poden ser donades en garantia
mitjangant la constitucidé d’una hipoteca mobiliaria.

3. Tot contracte de cessié d’una sol:-licitud de patent o d’una patent ha de ser escrit. Altrament
no és valid. L’anterior especificitat no regeix per a la successié intestada.

4. Tot canvi en la propietat d’una sol-licitud de patent o d’'una patent ha de ser inscrit al
Registre de Patents amb el pagament previ de la taxa establerta en la Llei de taxes de I'Oficina
de Patents. El nou titular de la sol-licitud o de la patent té dret a instar accions legals respecte
de la sol-licitud o la patent només si ha estat inscrit al Registre de Patents.

5. La transmissié o la cessié d’una sol-licitud de patent o d’una patent no afecta els drets
adquirits per tercers de bona fe abans de la data d’aquesta transmissié o aquesta cessio, i té
efecte respecte de tercers de bona fe només després de la inscripcié al Registre de Patents. A
aquest efecte s’equipara a la cessié qualsevol acte voluntari o necessari que afecti les
sol-licituds de patent o les patents ja concedides.

6. Tota modificacié de drets d’una patent inclou la de les seves addicions, les quals, per si
soles, no poden ser objecte de transmissio.

Article 40

Traspas judicial de la sol-licitud de patent o de la patent



1. Si una sol-licitud de patent ha estat presentada per una persona que no té dret a la patent
segons els articles 9, 10 0 11, o una patent ha estat concedida a una persona que no té dret a
la patent segons els articles 9, 10 o 11, la persona que hi té dret segons els dits articles pot
demanar, dins dels dos anys que segueixen a la publicacid de la concessid, a I'autoritat judicial
que ordeni el traspas a favor seu de la sol-licitud de patent o de la patent. Aquest termini no és
aplicable si el titular, en el moment de la concessié o de I'adquisicio de la patent, és
coneixedor que no tenia dret a la mateixa patent.

2. Quan una persona només tingui dret a una part de la patent, pot sol-licitar que li sigui
atribuida la cotitularitat d’aquesta patent d’acord amb I'apartat 1 d’aquest article.

3. Quan, de conformitat amb el previst en I'apartat 1 d’aquest article, una senténcia ferma hagi
reconegut el dret a I'obtencié de la patent a una persona diferent del sol-licitant, i sempre que
la patent no hagi estat encara concedida, aquesta persona pot, conforme al Reglament
d’execucid i dins el termini de tres mesos des que la senténcia hagi adquirit forca de cosa
jutjada:

a) Continuar el procediment relatiu a la sol-licitud, subrogant-se en el lloc del sol-licitant;

b) Presentar una nova sol-licitud de patent per a la mateixa invencid, que gaudeixi de la
mateixa prioritat; o

c) Demanar que la sol-licitud sigui denegada.

4. Presentada una demanda judicial dirigida a aconseguir la senténcia a que fa referéncia
I'apartat 1 d’aquest article, no es pot retirar una sol-licitud de patent sense el consentiment del
demandant. L'autoritat judicial ha d’acordar la suspensid del procediment de concessid, una
vegada que la sol-licitud hagi estat publicada, fins que la senténcia ferma sigui notificada si es
desestima la pretensié de I'actor, o fins a tres mesos després de la dita notificacié si, per
contra, s’estima.

5. La presentacid d’'una demanda judicial instada per part interessada, per a I'exercici de les
accions esmentades en aquest article, aixi com la senténcia ferma o qualsevol altra forma de
finalitzacié del procediment iniciat en virtut de la dita demanda, ha de ser objecte d’anotacid
en el Registre de Patents a efectes de publicitat davant de tercers.

Article 41
Inscripcid del nou titular de la patent i posterior explotacié

1. Quan es produeix un canvi en la titularitat d’una patent com a conseqiiéncia d’'una senténcia
de les previstes en I'article anterior, les llicencies i altres drets de tercers sobre la patent
s’extingeixen per la inscripcio en el Registre de Patents de la persona legitimada.

2. Tant el titular de la patent com el titular d’una llicéncia obtinguda abans de la inscripcié de
la presentacié de la demanda judicial que, amb anterioritat a aquesta mateixa inscripcié, hagin
explotat la invencio o hagin fet preparatius efectius i reals amb aquesta finalitat, poden
continuar o comengar I'explotacié sempre que sol-licitin una llicencia no exclusiva al nou titular
inscrit en el Registre de Patents, en un termini de dos mesos si es tracta de I’anterior titular de
la patent o, en el cas del titular de la llicéncia, en un termini de quatre mesos des que ha rebut



la notificacid del Registre de Patents en qué se li comunica la inscripcid del nou titular. La
llicencia ha de ser concedida per un periode adequat i en unes condicions raonables.

3. No s’aplica el que es disposa en I'apartat 2 d’aquest article quan el titular de la patent o de
la llicencia ha actuat de mala fe en el moment que s’ha comengat I'explotacié de la patent o els
preparatius per a la mateixa explotacid.

Article 42
Propietat conjunta de la sol-licitud de patent o de la patent

1. A I'efecte de la seva cessid o gravamen, la sol-licitud de patent o la patent ja concedida sén
indivisibles, encara que poden pertanyer en comu a diverses persones.

2. En el cas que hi hagi dipositants conjunts d’una sol-licitud de patent, cada un d’ells, sense
I’acord dels altres, pot cedir o transmetre separadament per successio la seva part de la
sol-licitud, pero els dipositants conjunts només poden retirar conjuntament la sol-licitud o
concloure contractes de llicencia amb tercers respecte de la sollicitud.

3. En el cas que hi hagi propietaris conjunts d’una patent, cada un d’ells, sense I'acord dels
altres, pot separadament:

a) Cedir o transmetre per successio la seva part de la patent;

b) Instar accions legals en defensa de la patent i notificar als altres propietaris I'accié empresa,
a fi que aquests es puguin afegir a I'accio;

c) Explotar la invencio després de notificar-ho als altres propietaris;
d) Efectuar els actes necessaris per a la conservacio de la sol-licitud o de la patent.

4. Els propietaris conjunts només poden renunciar conjuntament a la patent o concloure
contractes de llicencia amb tercers respecte de la patent llevat que, en aquest ultim cas,
I’autoritat judicial, per raons d’equitat i ateses les circumstancies del cas, en faculti algun d’ells
per atorgar la concessi6 indicada.

5. Les disposicions d’aquest article sén aplicables llevat que ho pactin d’una altra manera els
dipositants o els propietaris conjunts.

6. Allo no regulat per aquest article es regira, en defecte de pacte entre les parts, pel réegim
legal de la copropietat

Article 43
Expropiacio de la patent

Qualsevol sol-licitud de patent o patent concedida pot ser expropiada per causa d’utilitat
publica o d’interés social, mitjangant una indemnitzacié justa. En aquests suposits, aplicara
mutatis mutandis el réegim general de I'expropiacio forgosa.

Article 44



Obligacions accessories a la cessio o llicencia

1. Llevat de pacte contrari, qui transmeti una sol-licitud de patent o una patent o concedeixi
una llicencia sobre aquestes sol-licituds de patent o patents, esta obligat a posar a disposici
de I'adquirent o del llicenciatari els coneixements técnics que posseeixi i que resultin
necessaris per poder procedir a una explotacié adequada de la invencio.

2. L'adquirent o llicenciatari a qui es comuniquin coneixements secrets esta obligat a adoptar
les mesures necessaries per evitar-ne la divulgacio.

3. Qui transmeti a titol onerds una sol-licitud de patent o una patent ja concedida i atorgui una
llicencia sobre aquestes sol-licituds de patent o patents ja concedides respon, llevat de pacte
contrari, si posteriorment es declara que no tenia la titularitat o les facultats necessaries per
dur a terme el negoci de que es tracti.

4. El transmitent o llicenciant respon sempre que hagi actuat de mala fe. La mala fe es
presumeix, llevat de prova del contrari, quan no hagi donat a conéixer a I'altre contractant, i
hagi fet constar en el contracte amb mencid individualitzada dels documents, els informes o
les resolucions, andorrans o estrangers, de que disposi o dels quals li consti I'existencia,
referents a la patentabilitat de la invencid objecte de la sol-licitud o de la patent.

5. Les accions per les responsabilitats esmentades als apartats 3 i 4 d’aquest article prescriuen
al cap de sis mesos, comptats des de la data de la resolucié definitiva o de la senténcia ferma
gue els serveixi de fonament.

6. Qui transmeti una sol-licitud de patent o una patent ja concedida o atorgui una llicencia
sobre aquestes sol-licituds de patent o patents ja concedides respon, solidariament amb
I"'adquirent o amb el llicenciatari, de les indemnitzacions que calguin, com a conseqtiéncia dels
danys i perjudicis ocasionats a terceres persones per defectes inherents a la invencié objecte
de la sol-licitud o de la patent.

7. El transmitent o llicenciant que hagi hagut de fer front a la responsabilitat esmentada en
I'apartat 6 d’aquest article pot reclamar a I’adquirent o llicenciatari les quantitats abonades,
llevat que s’hagi pactat el contrari, que hagi procedit de mala fe o que, tenint en compte les
circumstancies del cas i per raons d’equitat, hagi de ser ell qui suporti en tot o en part la
indemnitzacio establerta a favor dels tercers.

Capitol sise. Llicencies contractuals
Article 45
Contracte de llicéncia

1. A I'efecte de la Llei, “contracte de llicencia” vol dir tot contracte pel qual una part, el
llicenciador, atorga a una altra part, el llicenciatari, el dret a realitzar qualsevol dels actes
referits als articles 31 i 32 respecte d’una invencié que és objecte d’una patent o d’una
sol-licitud de patent.

2. Tot contracte de llicencia ha de ser escrit. Altrament no és valid.



3. Una llicencia pot ser exclusiva o no exclusiva. S’entén, llevat que es pacti en contrari, que la
llicencia és no exclusiva.

4. Una llicéncia pot ser total o parcial. S’entén, llevat que es pacti en contrari, que la llicéncia
és total.

5. Una llicencia pot ser inscrita al Registre de Patents d’acord amb la forma i documentacié que
es disposi en el Reglament d’e xecucidé i amb el pagament previ de la taxa establerta en la Llei
de taxes de I'Oficina de Patents. L'apartat 3 de I'article 39 és aplicable mutatis mutandis a
I'atorgament o a la transmissié d’una llicencia.

6. Poden ser exercitats tots els drets conferits per la patent o per la sol-licitud davant un
llicenciatari que violi qualsevol dels limits de la seva llicencia establerts en virtut del que es
disposa en els apartats anteriors d’aquest article.

7. Llevat que s’hagi convingut el contrari per escrit amb qui ha atorgat la Ilicencia, els titulars
de les llicencies contractuals no poden cedir-les a tercers, sigui de manera total o parcial, ni
concedir llicéncies subrogades a la principal (subllicencies).

Article 46
Drets del llicenciatari

1. Llevat de pacte en sentit contrari, el llicenciatari esta autoritzat a realitzar, respecte de la
invencio, qualsevol dels actes referits als articles 31 i 32 durant tota la duracié de la patent, i
per a qualsevol aplicacié de la invencid, dintre del territori del Principat d’Andorra.

2. Llevat de pacte en sentit contrari, el llicenciatari no pot autoritzar un tercer a realitzar, en
relacido amb la invencid, cap dels actes referits als articles 31 i 32.

Article 47
Drets del llicenciador

1. Llevat de pacte en sentit contrari, el llicenciador pot atorgar a un tercer el dret a realitzar,
respecte de la invencio, qualsevol dels actes referits als articles 31 i 32 i té la potestat de
realitzar-los ell mateix.

2. No obstant el que disposa I'apartat 1 d’aquest article, si el contracte de llicencia estableix
que la llicéncia és exclusiva, i llevat que es pacti expressament d’una altra manera, el
llicenciador no pot, respecte de la invencid, ni atorgar a un tercer el dret a realitzar els actes
referits als articles 31 i 32 coberts pel contracte esmentat, ni realitzar-los ell mateix.

Capitol sete. Accions contra la lesio als drets del titular d’una patent; normes processals
Article 48
Dret a exercir una accid; accions; normes processals

1. Tota lesid als drets del titular d’'una patent genera la responsabilitat civil i/o penal del seu
autor.



2. El titular d’una patent pot exercir davant I'autoritat judicial les accions civils i/o penals
corresponents contra tota persona que lesioni el seu dret; en particular:

a) L'aturada dels actes que violin el seu dret;
b) La indemnitzacié dels danys i perjudicis soferts;

c) L'embargament dels objectes produits o importats amb violacié del seu dret i dels mitjans
principalment destinats a la produccié o a la realitzacié del procediment patentat;

d) L'atribucié en propietat dels objectes o mitjans embargats en virtut del que es disposa en la
lletra c d’aquest apartat quan sigui possible, en el cas dels quals s’imputa el valor dels béns
afectats a I'import de la indemnitzacid de danys i perjudicis. Si el valor esmentat excedeix
I'import de la indemnitzacid concedida, el titular de la patent ha de compensar I’altra part per
I'excés;

e) L’adopcié de les mesures necessaries per evitar que prossegueixi la violacio de la patent i, en
particular, la transformacié dels objectes o mitjans embargats, o la seva destruccié quan aixo
sigui indispensable per impedir la violacié de la patent;

f) La publicacid de la senténcia condemnatoria de I'infractor de la patent, a costa del
condemnat, mitjancant anuncis i notificacions a les persones interessades. Aquesta mesura
només és aplicable quan la senténcia aixi ho indiqui expressament.

3. En el suposit que s’hagi concedit una llicéncia, aquest article s’aplica d’acord amb les
especificitats seglients:

a) Llevat que un contracte de llicencia estableixi el contrari, qualsevol llicenciatari pot requerir
del titular de la patent que entauli les accions pertinents davant de I'autoritat judicial contra
tercers que lesionin els drets del titular de la patent, el qual ha d’especificar la compensacié
que reclama;

b) Aquest llicenciatari, si demostra que el titular de la patent va refusar o va deixar de complir
la seva peticid dins el termini de dos mesos des de la data de recepcié de la dita sol-licitud, pot
entaular les dites accions en nom propi, després de notificar la seva intencié al titular de la
patent. El titular de la patent té el dret de participar en la demanda;

c) Si, abans de I'expiracié del termini referit a la lletra b d’aquest apartat, el llicenciatari
demostra que és necessaria una accié immediata per evitar un dany greu, pot instar
immediatament les accions previstes en la dita lletra;

d) Tot llicenciatari té el dret de participar en la demanda entaulada pel titular de la patent per
assegurar una compensacio adequada per qualsevol perjudici sofert per ell com a
conseqiencia de la lesiod, sense perjudici de les accions que aquest llicenciatari pugui instar
directament.

4. Les accions civils derivades de la lesié dels drets del titular s’han d’instar dins el periode de
cinc anys a comptar de la data en qué el titular o, si és el cas, el llicenciatari, hagi tingut
coneixement de la violacid i de la identitat del suposat infractor.



5. Les accions respecte d’una sol-licitud de patent només es poden instar després que una
patent hagi estat atorgada sobre la base d’aquella sol-licitud.

6. En cas que I'objecte de la patent sigui un procés per obtenir un nou producte, quan aquest
producte ha estat produit per qualsevol tercer, es presumeix, a manca de prova en sentit
contrari, que s’ha obtingut per mitja del procés patentat. En cas que en el marc d’un
procediment judicial es proposi la practica d’'una prova en sentit contrari, I'autoritat judicial,
després de la declaracié de pertinéncia, la practica amb la cautela que exigeix la proteccié dels
interessos legitims d’aquell tercer en la proteccié dels seus secrets industrials i comercials.

7. L'autoritat judicial imposa a la part vencuda el pagament de les costes judicials de la part
vencedora, inclosos els honoraris d’advocat i de procurador, llevat que consideri I'assumpte
dubtos.

8. Les mesures compreses en les lletres c i e de I'apartat 2 d’aquest article son executades a
carrec de l'infractor, llevat que s’al-leguin raons fundades perque no sigui aixi.

9. Les mesures previstes en les lletres a i e de I'apartat 2 d’aquest article també es poden
sol-licitar, quan siguin apropiades, contra els intermediaris als serveis dels quals recorri un
tercer per infringir drets de patent, encara que els actes dels intermediaris esmentats no
constitueixin per si mateixos una infraccid, sense perjudici del que es disposi en altres
normatives. Les mesures esmentades han de ser objectives, proporcionades i no
discriminatories.

10. El titular de la patent no pot exercitar les accions establertes en aquest capitol davant dels
qui explotin els objectes que hagin estat introduits en el comerg per persones que I’hagin
indemnitzat de forma adequada pels danys i perjudicis causats.

Article 49
Reconvencioé o excepcié davant I’accid per la violacio dels drets derivats d’una patent

La persona enfront de la qual s’exerceix una accio per violacié dels drets derivats d’una patent
pot al-legar, en tota classe de procediments, per la via de la reconvencié o per la d’excepcid, la
nul-litat total o parcial de la patent de I'actor, de conformitat amb les normes de dret processal
vigents en cada moment. A aquests efectes, es té en compte el que es disposa en |'article 57.

Article 50
Indemnitzacié per danys i perjudicis

1. La indemnitzacié per danys i perjudicis deguda al titular de la patent o, si escau, al
llicenciatari comprén, no només el valor de la perdua que hagi patit, sind també el del guany
gue hagi deixat d’obtenir el titular a causa de la violacié del seu dret. La quantia indemnitzable
pot incloure, si escau, les despeses d’investigacié en les quals s’hagi incorregut per obtenir
proves raonables de la comissio de la infraccié objecte del procediment judicial.

2. Per fixar la indemnitzacio per danys i perjudicis es tenen en compte, a eleccid del perjudicat:



a) Les conseqliencies economiques negatives, entre les quals hi ha els beneficis que el titular
hauria obtingut previsiblement de I'explotacié de la invencié patentada si no hagués existit la
competencia de l'infractor i els beneficis que aquest ultim hagi obtingut de I'explotacié de
I'invent patentat. En el cas de dany moral és procedent la indemnitzacid, encara que no s’hagi
provat I'existencia de perjudici economic;

b) La quantitat que com a preu l'infractor hauria hagut de pagar al titular de la patent per ala
concessid d’una lliceéncia que li hauria permes portar a terme la seva explotacié conforme a
dret. Per fixar-la es té en compte especialment, entre altres factors, la importancia economica
de I'invent patentat, la durada de la patent en el moment en qué va comencar la violacié i el
nombre i la classe de llicencies concedides en aquell moment.

3. Quan el perjudicat esculli, per fixar el guany deixat d’obtenir, un dels criteris enunciats en les
lletres a o b de I'apartat 2 d’aquest article, es poden incloure en el calcul dels beneficis, en la
proporcié que |'autoritat judicial estimi raonable, els produits per I'explotacié de les coses de
les quals I'objecte inventat constitueixi part essencial des del punt de vista comercial. S’entén
que l'objecte inventat constitueix part essencial d’un bé des del punt de vista comercial quan
la consideracié de I'invent incorporat suposi un factor determinant per a la demanda del bé
esmentat.

4. El titular de la patent també pot exigir la indemnitzacié del perjudici que suposi el
desprestigi de la invencid patentada causat per I'infractor mitjancant una produccié
defectuosa o una presentacié inadequada d’aquesta invencié en el mercat.

5. De la indemnitzacid deguda per qui hagi produit o importat sense el consentiment del titular
de la patent I'objecte inventat, es dedueixen les indemnitzacions que aquest titular hauria
percebut pel mateix concepte de qui hagi explotat de qualsevol altra manera el mateix
objecte.

6. A fi de fixar la quantia dels danys i perjudicis soferts per I'explotacié no autoritzada de la
invencio, el titular de la patent pot exigir I'exhibicid dels documents del responsable que
puguin servir per a aquesta finalitat.

7. Unicament es pot reclamar la indemnitzacié per danys i perjudicis pels fets que han tingut
lloc dins els cinc anys anteriors a la data en qué s’exerceixi I’accié corresponent.

8. Totes les persones que, sense disposar del consentiment del titular de la patent i/o del
llicenciatari a qui la llicéncia li permeti atorgar-lo, realitzin qualsevol acte d’explotacié de
I’objecte protegit per la patent, Unicament estan obligades a indemnitzar pels danys i els
perjudicis que hagin causat si han estat advertits pel titular de la patent o pel seu llicenciatari
respecte a I'existéncia d’aquesta patent, degudament identificada, i de la seva violacié, amb el
requeriment que la cessin, o si la seva actuacié ha intervingut culpa o negligéncia.

Article 51
Mesures cautelars

1. l'autoritat judicial pot ordenar, cautelarment, a instancia de qui les pugui exercitar segons la
Llei, aquelles accions que assegurin degudament la completa efectivitat de I'’eventual fallada
gue recaigui, i en especial les seglients:



a) La cessacio de tota utilitzacié no autoritzada de la invencid patentada i de tota intencid
d’utilitzacid de la invencié patentada;

b) Ordenar la constitucid de garanties destinades a assegurar, si escau, la indemnitzacié del dit
titular o del llicenciatari;

c) Ordenar que es prenguin mesures per preservar les proves rellevants respecte de la violacié
al-legada.

2. La sol-licitud de mesures cautelars, establerta a I'apartat 1 d’aquest article només s’admetra
si 'accié subjacent té aparenga de bon dret i si hi ha un risc fundat de que es puguin produir
danys derivats de la utilitzacio d’una patent durant el temps necessari per a obtenir una
resolucid judicial. L’autoritat judicial pot subordinar les mesures cautelars diferents a
I’afiancament a la constitucio, per part de qui les insta, de garanties destinades a assegurar la
indemnitzacié eventual pel perjudici sofert per la persona afectada per al cas que
posteriorment es consideri que I'accié esta mancada de fonament.

3. L'autoritat judicial pot ordenar les mesures establertes a I'apartat 1 d’aquest article sense
escoltar 'altra part, particularment quan qualsevol retard pugui causar probablement un dany
irreparable a la part lesionada, o quan es pugui demostrar un risc que les proves estan sent
destruides.

4. Si, segons I'apartat 3 d’aquest article, s’ha ordenat una mesura cautelar sense escoltar la
part, se li ha de notificar sense dilacié aquesta decisié. En tot cas, la part afectada per la
mesura cautelar pot oposar-s’hi i I'autoritat judicial ha de decidir, sense necessitat de cap altre
tramit, si la mesura és confirmada, modificada o revocada. Aquesta decisid, si és el batlle qui
I’ha dictada, és apel-lable.

5. Si el titular o, si és el cas, el llicenciatari, no exerceix |’accié principal dins el periode de vint
dies habils o trenta-un dies naturals —el que expiri més tard— des de la data en qué el titular o,
si escau, el llicenciatari, va rebre la notificacié de la mesura cautelar, o dins un altre periode
determinat per l'autoritat judicial que ha acordat la mesura, la mesura cautelar queda sense
efecte, sense perjudici de la indemnitzacié pels danys i perjudicis que pot ser reclamada per la
part afectada per la mesura cautelar.

6. Si una mesura cautelar es revoca o deixa de tenir efecte, o si es descobreix posteriorment
que no hi ha cap violacioé de fet o risc de violacié de la patent, I'autoritat judicial pot acordar, a
instancia de la part afectada per la mesura cautelar, que qui ha instat la dita mesura cautelar
indemnitzi la part afectada pels perjudicis causats, inclosos els honoraris d’advocat i de
procurador.

7. Si s’ha acordat una mesura cautelar abans de la presentacié del principi de prova que
estableix I'article 28, i s’ha iniciat un procediment de conformitat amb I'article 48, aquest
procediment ha de ser suspes fins que es disposi d’aquest principi de prova. En aquest cas,
I'autoritat judicial pot:

a) Acordar que s’aixequin les mesures cautelars, decisio subjecta a la provisié de garanties per
part del demandat per tal d’assegurar la indemnitzacié del demandant per qualsevol perjudici
que tingui com a consequiencia de les activitats infractores del demandat; o



b) Acordar que les mesures cautelars continuin en vigor, decisié subjecta a la provisié de
garanties per part del demandant per tal d’assegurar la indemnitzacié del demandat per
gualsevol perjudici que tingui si I’accié finalment es considera infundada. Aquesta decisid
només es pot prendre en cas que el demandant mostri que el principi de prova s’esta
tramitant diligentment.

8. Si I'autoritat judicial acorda una ordre conforme al que disposa I'apartat 7 d’aquest article,
després d’escoltar el demandat, I'autoritat judicial fixa un termini durant el qual s’ha de
presentar el principi de prova i s’ha de seguir el procediment. Si aquest principi de prova no es
presenta dins d’aquest termini fixat, I’autoritat judicial ha de deixar sense efecte les mesures
cautelars.

9. Amb subjeccio a les condicions de tota mesura cautelar establertes en aquest article, el
titular de la patent, o si és el cas, el llicenciatari, té dret a fer procedir en tot lloc, per part de
I'autoritat judicial, assistida per experts de la seva eleccid, ja sigui a la descripcid detallada amb
presa de mostres o sense, ja sigui al segrest real dels béns que considera que violen els seus
drets.

Article 52
Retencid a la duana

1. Sense perjudici del que s’estableix en I'article anterior, el titular d’'una patent, o en el seu cas
el llicencitari d’aquesta, té dret a sol-licitar a I’0Organ competent en matéria duanera que
retingui mercaderies quan sospiti que aquestes puguin vulnerar els seus drets de patents.

2. La sol-licitud d’intervencié referida en 'apartat 1 d’aquest article, es dura a terme de
conformitat amb el procediment previst en els articles 82 a 91 de la Llei del Codi de Duana de
20 de juny de 1996, per a mercaderies falsificades i mercaderies pirates. Aquestes disposicions
aplicaran mutatis mutandis als sup0Osits de mercaderies que puguin vulnerar drets de patents.
En cas que les referides disposicions es substitueixin per altres, les sol-licituds d’intervencio es
duran a terme de conformitat amb allo que estableixi la legislacié en matéria duanera vigent
en cada moment.

3. Durant un procediment d’intervencid, el declarant de les mercaderies pot emetre una
declaracio escrita que permeti la destruccié d’aquestes. En el cas que no hi hagi aquest
consentiment del declarant de les mercaderies, el titular del dret, o en el seu cas el
llicenciatari, ha d’iniciar el procediment civil i/o penal que correspongui per a poder fer valer el
seu dret.

Article 53
Declaracié de no-violacid

1. Tota persona interessada pot demanar a I'autoritat judicial, mitjancant un procediment
contra el titular de la patent, que declari que I'execucié d’un acte especific no constitueix una
violacié dels drets establerts als articles 31 o 32.

2. La persona interessada, amb caracter previ a la presentacié de la demanda, ha de requerir
notarialment el titular de la patent perque es pronuncii sobre I'oposabilitat entre aquesta



patent i I'explotacid industrial que el requeridor porti a terme sobre territori andorra o davant
dels preparatius seriosos i efectius que desenvolupi a aquests efectes. Transcorreguts tres
mesos des de la data del requeriment sense que el titular de la patent s’hagi pronunciat o
quan el requeridor no estigui conforme amb la resposta, pot exercitar I'accié establerta a
I'apartat 1 d’aquest article.

3. La validesa de la patent no es pot posar en questioé durant aquest procediment.

4. No es pot exercir aquesta accid mentre I'acte en qliestio sigui objecte d’'un procediment per
lesid al dret del titular d’una patent contra la persona esmentada.

5. No pot exercitar I'accié esmentada en 'apartat 1 d’aquest article qui hagi estat demandat
per la violacié de la patent de queé es tracti.

6. La demanda ha de ser notificada a totes les persones titulars de drets sobre la patent que
estiguin degudament inscrites en el Registre de Patents, a fi que es puguin personar i
intervenir en el procés. No obstant aixo, els llicienciataris contractuals no es poden personar,
guan aixi es disposi en el seu contracte de llicéncia.

Capitol vuite. Canvis en patents, renuncia i invalidacid
Article 54
Canvis en patents

1. El titular d’una patent pot demanar a I’Oficina de Patents fer canvis a la patent per tal de
limitar I'extensié de la proteccié que li és conferida.

2. El titular d’una patent pot demanar a I'Oficina de Patents fer canvis a la patent per tal de
corregir errors mecanografics o d’una altra mena fets de bona fe.

3. El titular d’una patent pot demanar a I'Oficina de Patents modificar el nom o 'adreca del
titular de la patent inscrits al Registre de Patents, sempre que aquesta modificacié no impliqui
un canvi de persona o de la personalitat juridica del titular.

4. Cap d’aquests canvis a la patent no pot estendre’s més enlla del contingut de la sol-licitud tal
com va ser presentada a la data de diposit.

5. Si I’Oficina de Patents accepta els canvis relatius a la patent sol-licitats d’acord amb els
apartats 1 a 4 d’aquest article, i en la mesura que ho faci, ha d’inscriure els canvis al Registre
de Patents i publicar-los.

Article 55
Renuncia

1. El titular pot renunciar a tota la patent, a una o diverses reivindicacions de la patent o a una
part d’una o diverses reivindicacions.

2. Quan la rendncia sigui parcial, la patent segueix en vigor amb referencia a les reivindicacions
no compreses en la renlncia, sempre que puguin constituir I'objecte d’'una patent



independent i que la renutncia no suposi I’'ampliacié de I'objecte de la patent més enlla del
contingut de la sol-licitud de patent, tal com va ser presentada.

3. La renuncia s’ha de notificar per escrit al Registre de Patents i es considera que ha tingut lloc
en el moment de la seva inscripcié al Registre de Patents.

4. Un cop constin inscrites al Registre de Patents, |'Oficina de Patents ha de publicar en el
Butlleti de Patents tota renuncia, aixi com qualsevol modificacid soferta per una patent com a
conseqliencia d’una renuncia parcial.

5. No es pot admetre la renuncia del titular d’una patent sobre la qual existeixin drets reals o
llicencies inscrits en el Registre de Patents sense que consti el consentiment dels titulars dels
drets inscrits.

6. Tampoc es pot admetre la rendncia a una patent la titularitat de la qual hagi estat
reivindicada per un tercer sense el consentiment d’aquest tercer.

Article 56

Extincio

Una patent s’extingeix:

1. Al final del termini establert a I'article 37.

2. Si el titular de la patent hi renuncia, en la data en quée aquesta renuncia és efectiva.

3. Si una taxa de manteniment i qualsevol recarrec no han estat pagats en el temps degut, a la
data de venciment de la quota de manteniment.

Article 57
Declaracié de Nul-litat

1. Tota persona pot instar davant de I'autoritat judicial un procediment per a la declaracié de
nul-litat d’'una patent, de forma total o parcial, pero tan sols per algun dels motius seglients:

a) L'objecte de la patent no és patentable segons els articles 3 a 7;

b) La patent no revela la invencié d’'una manera suficientment clara i completa perque la pugui
dur a terme una persona experta en la matéria;

c) L'objecte de la patent s’estén més enlla del contingut de la sol-licitud tal com ha estat
presentada o, si la patent va ser concedida en una sol-licitud divisional, del contingut de la
sol-licitud inicial tal com es va presentar;

d) El titular de la patent no hi té dret, segons els articles 9, 10 o 11. Aquest motiu només pot
ser invocat per una persona que al-legui que té dret a la patent.

2. La declaracioé de nul-litat d’'una patent es pot instar al llarg de la seva vida legal i, fins i tot, en
el termini dels cinc anys posteriors a la seva extincid, segons I'article 56.



3. Si els motius de la nul-litat només afecten la patent en part, I'autoritat judicial ha de declarar
una nul-litat parcial que limiti adequadament I'extensid de la patent.

Article 58
Efectes de la declaracié de nul-litat

1. La declaracié de nul-litat implica que la patent no va ser mai valida i es considera que ni la
patent ni la sol-licitud que la va originar no van tenir mai els efectes previstos en aquesta Llei.

2. Sense perjudici de la indemnitzacié de danys i perjudicis que hauria correspost quan el
titular de la patent hagués actuat de mala fe, I'efecte retroactiu de la nul-litat no afecta:

a) Les resolucions sobre violacio de la patent que haguessin adquirit forca de cosa jutjada i
haguessin estat executades amb anterioritat a la declaracié de nul-litat;

b) Els contractes conclosos abans de la declaracié de nul-litat, en la mesura que haguessin
estat executats amb anterioritat. No obstant aix0, per raons d’equitat i en la mesura que les
circumstancies ho justifiquin, és possible reclamar la restitucié de sumes pagades en virtut del
contracte.

3. Un cop sigui ferma, la declaracié de nul-litat de la patent té for¢a de cosa jutjada davant
tothom.

Capitol nove. Validacid de patents europees al Principat d’Andorra
Article 59
Efecte de les patents europees validades

A partir del moment en qué entri en vigor un acord per a la validacio de patents europees
entre el Principat d’Andorra i I’'Organitzacio Europea de Patents, una sol-licitud de patent
europea i una patent europea validada al Principat d’Andorra produiran els efectes d’una
sol-licitud de patent nacional i una patent nacional d’acord amb la Llei, sense perjudici de les
disposicions per a I'execucioé del contingut de I’acord de validacid.

Capitol dese. Sol-licituds internacionals segons el Tractat de Cooperacié en Materia de Patents
Article 60
Aplicacié del Tractat de Cooperacié en Mateéria de Patents

1. Sempre que en aquesta Llei es faci una referéncia al Tractat de cooperacié en materia de

patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970, aquesta referéncia inclou el Reglament del
Tractat de cooperacid en mateéria de patents i les instruccions administratives sota el Tractat
de cooperacié en materia de patents.

2. L’Oficina de Patents ha de tramitar les sol-licituds internacionals d’acord amb les
disposicions del Tractat de cooperacié en matéria de patents fet a Washington el 19 de juny de
1970 i d’aquesta Llei, i de tota altra normativa aplicable. En cas de conflicte entre les
disposicions del Tractat de cooperacié en matéria de patents i les disposicions d’aquesta Llei i



de qualsevol legislacio aplicable, prevalen les disposicions del Tractat de cooperacié en matéria
de patents.

3. Al Reglament d’execucié es poden incloure més detalls sobre la tramitacié de sol-licituds
internacionals i altres funcions de I'Oficina de Patents en relacié amb el Tractat de cooperacié
en matéria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970, inclosos els terminis i altres
requisits amb relacio a les sol-licituds internacionals. La Llei de taxes de I'Oficina de Patents ha
de fixar les taxes que cal pagar en relacié amb les sol-licituds internacionals.

Article 61
Sol-licituds internacionals presentades a I'Oficina de Patents com a oficina receptora

1. L'Oficina de Patents actua, d’acord amb el que estableix I'apartat 3 d’aquest article, com una
oficina receptora respecte d’una sol-licitud internacional presentada per un resident o un
nacional al Principat d’Andorra.

2. Una sol-licitud internacional presentada a |'Oficina de Patents com a oficina receptora s’ha
de presentar en catala amb una traduccid a un idioma acceptat per I'administracié que és
competent per fer la recerca internacional i, si escau, I'examen preliminar internacional
d’aquesta sol-licitud. S’han de pagar a I’Oficina de Patents les taxes de transmissié establertes
a la Llei de taxes de I'Oficina de Patents. Tot I'anterior es regula en la forma establerta en el
Reglament d’execucid.

3. El Govern pot establir un acord del tipus referit a la regla 19.1.b del Reglament del Tractat
de cooperacid en materia de patents pel qual una organitzacio intergovernamental o I'oficina
nacional d’un altre estat contractant del Tractat de cooperacié en materia de patents actua en
lloc de I’Oficina de Patents com a oficina receptora per als dipositants que siguin residents o
nacionals del Principat d’Andorra.

Article 62
L’'Oficina Europea de Patents com a oficina designada o elegida

1. Sense perjudici del que s’estableix a I'apartat 2 d’aquest article, I'Oficina de Patents actua
com oficina designada o elegida en relacié amb qualsevol sol-licitud internacional que designi o
elegeixi al Principat d’Andorra.

2. Quan un acord de validacié de patents europees entre el Principat d’Andorra i I’Organitzacio
Europea de Patents entri en vigor, tota sol-licitud internacional mitjangant la qual el Principat
d’Andorra sigui designat o elegit per a la concessid d’una patent de conformitat amb les
disposicions del Tractat de cooperacié en matéria de patents, fet a Washington el 19 de juny
de 1970, es considerara com una sol-licitud per a la validacié d’una patent europea al Principat
d’Andorra, i I'Oficina Europea de Patents actuara com oficina designada o elegida en virtut del
Tractat de cooperacid en materia de patents.

Article 63

Tramitacié nacional



L’Oficina de Patents com a oficina designada o elegida no inicia la tramitacié d’una sol-licitud
internacional que designi o elegeixi el Principat d’Andorra abans de I'expiracié del termini
referit a I'article 64.1, llevat que el dipositant compleixi els requisits d’aquell article i presenti a
I’Oficina de Patents una peticid expressa per a l'inici anticipat d’aquesta tramitacio.

Article 64
Entrada en la fase nacional

1. Quan I'Oficina de Patents actua com a oficina designada o elegida, el dipositant ha de pagar,
abans de I'expiracié del termini aplicable segons els articles 22 o 39 del Tractat de cooperacié
en materia de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970 o del termini posterior que
pugui estar prescrit al Reglament d’execucio, la taxa de presentacié establerta a la Llei de taxes
de I'Oficina de Patents i, si es demana, ha de presentar una traduccié segons els terminis
establerts al Reglament d’execucio.

2. Per al proposit de I'apartat 3 de I'article 5, tota sol-licitud internacional que designi al
Principat d’Andorra, a I'’efecte d’obtenir una patent nacional, només es té en compte si s’ha
pagat degudament la taxa de presentacid i, si es demana, s’ha presentat la traduccio
corresponent.

3. Si la taxa de presentacio no s’ha pagat degudament o la traduccié no s’ha presentat dins el
termini aplicable segons I'apartat 1 d’aquest article, la sol-licitud internacional es considera
retirada.

Article 65

Modificacié de les reivindicacions, la descripcid i els dibuixos davant I'oficina designada o
elegida

1. El sol-licitant ha de tenir I'oportunitat de modificar les reivindicacions, la descripcid i els
dibuixos presentats davant I'oficina designada o elegida dins del termini que estableix el
Reglament d’execucid. L'oficina designada o elegida no concedira una patent ni denegara la
seva concessio abans del venciment d’aquest termini, excepte que compti amb el
consentiment exprés del sol-licitant.

2. Quan l'oficina designada o elegida exigeixi una traduccid de la sol-licitud internacional, les
modificacions s’han de presentar en 'idioma de la traduccié.

Article 66

L’'Oficina Europea de Patents com a administracié encarregada de realitzar I'informe de
recerca internacional i, si escau, I'examen preliminar internacional

L’'Oficina Europea de Patents sera I’'administracié encarregada de realitzar I'informe de recerca
internacional i, si es demana, I’'examen preliminar internacional de les sol-licituds
internacionals presentades al Principat d’Andorra com a oficina receptora.

Capitol onzé. Disposicions comunes



Article 67
Restabliment de drets

1. Al sol-licitant o el titular d’'una patent a Andorra que, malgrat haver demostrat tota la
diligencia que les circumstancies requerien, no hagi pogut complir un termini davant I'Oficina
de Patents, se li restableixen els drets, després de fer-ne la sol-licitud, en el cas que la
inobservanca hagi donat lloc, com a conseqtiencia directa en virtut del que disposa la Llei o el
seu Reglament d’execucid, a la desestimacio de la sol-licitud de patent andorrana, la
consideracio de tenir per retirada la sol-licitud de patent andorrana, la nul-litat de la patent
andorrana de la patent andorrana o la perdua de qualsevol altre dret o mitja de recurs.

2. La peticio s’ha de presentar per escrit en un termini de dos mesos a partir de la desaparicio
de les causes que hagin donat lloc a la inobservanca del termini. Els actes que no s’hagin dut a
terme s’han de fer dins aquest termini. La peticid només és admissible dins el termini d’'un any
a partir de I'expiracié del termini no observat. En el cas d'impagament d’una taxa anual, els
terminis previstos per pagar amb recarrec es dedueixen del periode d’un any.

3. La peticio ha d’estar motivada i ha d’indicar els fets i els raonaments que s’invoquen per
donar-hi suport. Només es considera presentada si s’ha abonat la taxa de restabliment de
drets.

4. Qualsevol que durant el periode compres entre la perdua d’un dret dels referits en I'apartat
1 d’aquest article i la publicacid de la nota del restabliment del dit dret hagi comencat de bona
fe a explotar o fer preparatius seriosos i efectius per explotar la invencié que constitueixi
I’objecte d’una sol-licitud de patent publicada, o d’una patent, pot continuar, a titol gratuit,
aquesta explotacio dins la seva empresa o per a les necessitats de la seva empresa.

5. Les normes contingudes en aquest article s’apliquen, mutatis mutandis, al compliment dels
tramits i el pagament de les taxes de les sol-licituds internacionals a les quals es refereix el
capitol precedent.

Article 68
Recursos

Tota persona directament afectada per una decisid de I'Oficina de Patents pot interposar
recurs contra la decisid, d’acord amb el que estableix la legislacid vigent.

Article 69
Jurisdiccid

1. Sense perjudici del que estableix el capitol vuite, I'autoritat judicial civil o, si escau, penal, té
la jurisdiccid exclusiva de qualsevol litigi entre particulars en relacié amb una sol-licitud de
patent o amb una patent, en particular pel que fa a:

a) Tota demanda de mesures cautelars o de practica de diligéncies preliminars;



b) Tota accid per violacié o a una declaracio de no-violacié d’'una patent o d’una sol-licitud de
patent;

c) Tota accid per a la declaracié de nul-litat d’una patent;

d) Tota accid sobre el dret a la patent, sobre la propietat o el traspas d’una sol-licitud de patent
o d’una patent, o sobre un contracte de llicencia.

2. Tots els litigis civils que puguin sorgir de les disposicions d’aquesta Llei es tramiten pel
procediment abreujat.

Article 70
Representacié davant I’Oficina de Patents

1. Les persones fisiques o juridiques que no tenen la residéncia o la seu social al Principat
d’Andorra han de ser representades per un agent de patents i actuen per mitja d’aquest agent
en totes les actuacions davant I'Oficina de Patents, llevat de les excepcions establertes per
determinades actuacions d’acord amb el Reglament d’execucid.

2. Les persones fisiques o juridiques que tenen la residéncia o la seu social a Andorra poden ser
representades, en les actuacions davant I'Oficina de Patents, per un empleat o un altre
representant que no ha de ser necessariament un agent de patents.

3. Tot representant ha de ser autoritzat de conformitat amb el que estableix el Reglament
d’execucié.

Article 71
Agents de patents

1. Només poden actuar com a agents de patents les persones fisiques inscrites al Registre
d’Agents de Patents que porta I'Oficina de Patents.

2. Es pot inscriure en el Registre d’Agents de Patents:

a) Qui disposi d’una titulacié universitaria oficial i reconeguda al Principat d’Andorra, tingui
nacionalitat andorrana o residéncia permanent i efectiva al Principat d’Andorra, i hagi realitzat
el curs i superat I'examen que convoqui I'Oficina de Patents.

b) Qui sigui mandatari acreditat al Principat d’Andorra, tingui nacionalitat andorrana o
residéncia permanent i efectiva al Principat d’Andorra, i hagi realitzat el curs i superat
I’examen que convoqui I’Oficina de Patents.

c) Qui hagi superat I'examen d’agents de patents de I'Oficina Europea de Patents (EQE) i tingui
nacionalitat andorrana o residéncia permanent i efectiva al Principat d’Andorra.

Article 72

Citacions



Tota citacié administrativa o judicial a un dipositant o a un titular d’'una patent representat
davant I’Oficina de Patents per un agent de patents en compliment de I'apartat 1 de I'article
71, és enviada a I'adreca d’aquest agent de patents. Aquesta citacid s’entén, a tots els efectes,
rebuda pel dipositant o pel titular, en el termini que estableixi I'autoritat administrativa o
judicial, que en cap cas no es pot fer amb un termini de preavis inferior als trenta dies naturals
a comptar de la data de recepcio per I'agent de patents.

Capitol dotzé. Taxes de I'Oficina de Patents
Article 73
Taxes

Les taxes que es requereixen per al registre i el manteniment d’una patent, com també per a
tota altra inscripcié establerta en la Llei, i per a tot servei que pugui efectuar I'Oficina de
Patents, segons estableixi el Reglament d’execucid, es fixen per llei.

Disposicio derogatoria

Amb I'entrada en vigor de la Llei queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang que
s’hi oposin i, en especial, la Llei de patents, del 10 de juny de 1999, aixi com |’article 53 de la
Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.

Disposicio final primera. Desplegament normatiu

Es faculta el Govern perque aprovi les normes de desenvolupament i els acords o instruments
necessaris per portar a terme la validacié de patents europees al Principat d’Andorra, aixi com
una eventual adhesié del Principat d’Andorra al Tractat de cooperacié en materia de patents,
fet a Washington el 19 de juny de 1970 i al Conveni sobre la concessié de patents europees, fet
a Munic el 5 d’octubre del 1973.

Disposicio final segona. Desplegament reglamentari

Es faculta el Govern perque aprovi les disposicions reglamentaries necessaries que exigeixi el
desenvolupament de la Llei.

Disposicio final tercera. Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra

1. Totes les referéncies legals o reglamentaries que es facin a I'Oficina de Marques o a I'Oficina
de Patents s’han d’entendre efectuades a I'Oficina de Marques i Patents del Principat
d’Andorra (OMPA).

2. Tota mencié que es faci en la normativa vigent al director de I'Oficina de Marques, de
I’Oficina de Patents o de I'Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA) s’ha
d’entendre efectuada a I'autoritat que estigui al capdavant d’aquesta ultima.

Disposicio final quarta. Entrada en vigor

La Llei entrara en vigor al cap d’un mes de ser publicada al Butlleti Oficial del Principat
d’Andorra, llevat del capitol nove, que entrara en vigor a la data que entri en vigor I'acord de



validacié de patents europees entre Andorra i I’'Organitzacié Europea de Patents, i del capitol
dese, que ho fara quan entri en vigor el Tractat de cooperacié en materia de patents, fet a
Washington el 19 de juny de 1970, al Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 30 d’octubre del 2014
Vicen¢ Mateu Zamora
Sindic General

Nosaltres els coprinceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicacié en el Butlleti
Oficial del Principat d’Andorra.

Joan Enric Vives Sicilia Frangois Hollande
Bisbe d’Urgell President de la
Republica Francesa

Coprincep d’Andorra Coprincep d’Andorra



