Aportaciones de los Estados miembros y de las oficinas regionales
de patentes a la 38.2 sesion del Comité Permanente sobre el
Derecho de Patentes

Informacion sobre la persona que responde

Nombre:

Espana
Oficina de PI
Oficina Espafola de Patentes y Marcas
Cargo
Subdirectora Adjunta del Departamento de Patentes, Disenos e Informacién Tecnolégica

Correo electronico:

Confirmacion del correo electronico:

Aviso:

La informacion facilitada en respuesta a este cuestionario se entiende que ha sido
presentada en nhombre del Estado miembro o de la organizacion regional
correspondiente, a través de su autoridad competente y de conformidad con sus
procedimientos internos oficiales aplicables.

Se presupone que la persona que cumplimenta y envia el cuestionario esta
debidamente autorizada para hacerlo y que la informacion refleja la posicion o
practica oficial del Estado miembro o de la organizacion en la medida de lo posible.

He leido y comprendido la declaracién anterior y estoy de acuerdo con su contenido.

i) Estudio sobre la determinacion de la titularidad de la invencion y las condiciones de
presentacion de solicitudes en el extranjero, con vistas a determinar los posibles retos para
los innovadores en el entorno de colaboracion transfronteriza

1. De acuerdo con el marco juridico aplicable en su jurisdiccion, ¢ cual de los siguientes requisitos debe
cumplirse para poder presentar una solicitud de patente en otro pais 0 en una organizacion regional de
patentes?

Permiso de presentacion en el extranjero
Control de seguridad
“Primera presentacién” o requisito de primera presentacién nacional

2. ¢ Ante qué autoridad u organismo gubernamental concreto debe presentarse una solicitud de permiso de
presentacion en el extranjero?

Ante la Oficina Espariola de Patentes y Marcas.



3. ¢ Antes de emprender qué acciones especificas debe presentarse una solicitud de permiso de presentacion
en el extranjero?

Antes de presentar una solicitud de patente en el extranjero como primera solicitud en el extranjero o, tras presentar la
solicitud de patente, para extender la proteccion al extranjero.

4. Facilite una lista de normas o documentos orientativos que puedan consultar los solicitantes de patentes de
su pais para conocer los requisitos de presentacion en el extranjero y el procedimiento que deben seguir.

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Ley de Patentes espafiola), regula, en varios articulos esta cuestion:
Articulo 34. Patentes de interés para la defensa nacional.

La Oficina Espanola de Patentes y Marcas pondra a disposicién del Ministerio de Defensa, a los efectos previstos en el
Titulo XI de esta Ley, todas las solicitudes de patentes que puedan ser de interés para la defensa nacional,
estableciendo para ello la necesaria coordinacion con dicho Ministerio.

Articulo 111. Sujecién al régimen de secreto.

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendra secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha
de su presentacion. Antes de que finalice, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas prorrogara este plazo hasta cuatro
meses cuando estime que la invencion puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prérroga al
solicitante y poniendo inmediatamente a disposicion del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente
presentada. [...]

3. Cuando el interés de la defensa nacional asi lo exija, el Ministerio de Defensa requerira a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitacién secreta y
haga la correspondiente notificacién al solicitante.

4. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto el solicitante o el titular deberan
abstenerse de cualquier actuacion que pueda permitir el conocimiento de la invencion por personas no autorizadas. El
Ministerio de Defensa, a peticion del titular, podré autorizar actos encaminados a la explotacion total o parcial del
objeto de la solicitud o de la patente, sefialando las condiciones a que estaran sometidos dichos actos.

Articulo 115. Solicitudes en el extranjero.

1. A efectos de lo dispuesto en los articulos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en Espafna y no se
reivindique la prioridad de un depdsito anterior en Espana no podra solicitarse patente en ningun pais extranjero antes
de transcurridos los plazos previstos en el articulo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorizacion de la
Oficina Espafola de Patentes y Marcas. Esta autorizacion no podra concederse para aquellas invenciones que
interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

2. La peticiéon de autorizacion debera formalizarse, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente,
presentando en la Oficina Espanola de Patentes la solicitud con los documentos necesarios para que la Oficina
proceda a efectuar el examen previsto en el articulo 111.1 en condiciones de secreto. La Oficina podra requerir la
presentacion de una traduccion si fuese necesario.

En el caso de que la invencién no sea de interés para la defensa nacional, y su presentacion fuera de Espafia no
contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por Espana, la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas se lo comunicara al solicitante en un plazo maximo de un mes, autorizandole a presentarla como
primera solicitud en el extranjero. La autorizacion se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se
hubiere pronunciado al respecto.

3. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en Espafna se presumira salvo prueba en
contrario, que la invencién se realiz6 en territorio espanol.

Articulo 152. Presentacion de solicitudes de patente europea.

[...]

2. Cuando se trate de invenciones realizadas en Espafa y no se reivindique la prioridad de un depoésito anterior en
Espana, la solicitud habra de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante
tuviera su domicilio, o sede social o residencia habitual en Espana se presumira salvo prueba en contrario, que la
invencion se realiz6 en territorio espafnol. Sera aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el articulo 34 y en el Titulo
Xl de esta Ley. A falta de cumplimiento de esta obligacién, la patente no producira efectos en Espana.

3. Las solicitudes de patente europea en las que no concurran las circunstancias del apartado precedente podran
presentarse directamente en la Oficina Europea de Patentes.

Articulo 163. La Oficina Espanola de Patentes y Marcas como Oficina Receptora.

[...]
2. Cuando se trate de invenciones realizadas en Espafia, y no se reivindique la prioridad de un depdsito anterior en
Espafa, la solicitud internacional debera ser presentada en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. El
incumplimiento de esta obligacion privara de efectos en Espafa a la solicitud internacional.

Cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social o residencia habitual en Espafna se presumira salvo prueba en
contrario, que la invencion se realiz6 en territorio esparol.

Estas disposiciones estan desarrolladas en el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Reglamento de Patentes), en los
siguientes articulos:

Articulo 22. Patentes de interés para la defensa nacional.

1. En la admisién a tramite de la solicitud, la Oficina Espanola de Patentes y Marcas examinara si el objeto de la
invencion pudiera ser de interés para la defensa nacional. En caso afirmativo, en aplicacién de los articulos 33 y 34 de
la Ley, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas pondra a disposicién del Ministerio de Defensa la solicitud de patente



una vez admitida a tramite.

2. Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invencion interesa a la defensa
nacional, sera de aplicacion la tramitacién secreta de la solicitud de patente conforme a lo dispuesto en los articulos
47 y siguientes del presente Reglamento.

Articulo 50. Primera solicitud de patente en el extranjero de invenciones en Espana.

1. Cuando se trate de invenciones realizadas en Espafa, el interesado no podra presentar una solicitud de patente
como primera solicitud en el extranjero, salvo autorizacion expresa de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. La
peticion de autorizacion debera presentarse por el interesado ante la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

2. Para evaluar si la invencion interesa a la defensa nacional, el interesado debera aportar, en condiciones de secreto,
una copia de la solicitud de patente tal como la pretenda presentar en el extranjero, junto con la descripcion,
reivindicaciones y dibujos y, en su caso, una traduccion al espanol de dicha documentacion.

3. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas autorizara, en el plazo maximo de un mes, la presentacién de una
primera solicitud en el extranjero cuando considere que la invencion no es de interés para la defensa nacional y su
presentacion en el extranjero no contraviniera lo previsto en los Acuerdos Internacionales en materia de Defensa
suscritos por Espana.

4. Sin embargo, si la Oficina Espafola de Patentes y Marcas considera que la invencion pudiera interesar a la defensa
nacional, denegara, en el mismo plazo de un mes del apartado anterior, la autorizacién a presentar una primera
solicitud en el extranjero y asi se lo notificara al interesado. En este caso, solo se concedera la autorizacion si el
interesado aporta autorizacién expresa del Ministerio de Defensa.

5. Indique la jurisprudencia mas relevante sobre los requisitos de condicionalidad para la presentacion de
solicitudes en el extranjero, si los hubiera, y resuma brevemente las principales conclusiones.

Consultadas varias bases de datos de jurisprudencia, no se ha encontrado ninguna sentencia a este respecto en
Espana.

6. ¢ Qué criterios especificos activaran la condicionalidad de presentacion en el extranjero?

Repercusion en la seguridad o la defensa nacional del pais;

Nacionalidad o residencia del inventor;

Nacionalidad o residencia del solicitante;

El lugar de la invencion;

El campo técnico o la materia de la invencién (por ejemplo, atomica/nuclear, armamento, armas, municiones,
voladuras, vigilancia, criptologia, etc.);

7. ¢ Admite su legislacion un permiso tacito o una aprobacion automatica si la Oficina no se pronuncia en un
plazo determinado?

Si
¢ Cual es ese periodo?
1 mes

8. ¢ Qué formularios o documentos especificos debe presentar un solicitante para solicitar un permiso de
presentacion en el extranjero?

El formulario a presentar es el siguiente:
https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/PDF/SOLIEXT.pdf

Ademas, junto con la peticién, el solicitante aporte una copia de la solicitud con reivindicaciones, descripcion y dibujos,
tal y como pretende presentarla en el extranjero y que, ademas, aporte la traduccion al espafnol de toda la
documentacion, salvo si se va a presentar en inglés en el extranjero, bastando con aportar la traduccion del titulo y del
resumen.

9. ¢ Cuales son las consecuencias juridicas si un solicitante presenta una solicitud de patente en el extranjero
sin obtener el permiso necesario para ello?

La consecuencia que acarrea la falta de cumplimiento de esta obligacién es privar de efectos en Espafa a la patente
europea o a la patente derivada de una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT.



En los casos en que parece que se aplican los requisitos de presentacion en dos o mas paises extranjeros,
¢como se resuelve el conflicto?

Es un asunto de dificil solucion. No hemos tenido casos, pero es de entender que ante los Tribunales. Habra que
acudir a lo dispuesto en las normas internacionales, que tampoco dejan muy claro este punto.

Los Tratados internacionales suscritos por Espafna son los siguientes:

- Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa respecto
de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes, hecho en Paris el 21 de septiembre de 1960 (BOE 10
septiembre 1987, nim. 217)

- Acuerdo Marco entre la Republica Federal de Alemania, el Reino de Espana, la Republica Francesa, la Republica
Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas
a facilitar la reestructuracion y funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en Farnborough el 27 de julio
de 2000 (BOE 10 septiembre 1987, num. 217).

- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Ministerio de Defensa del Reino de Espafia para la mutua
salvaguarda del secreto de las invenciones de interés para la defensa y para las que se han presentado solicitudes de
patente, hecho en Estocolmo el 19 de junio de 2019 (BOE 21 de agosto de 2020, nimero 225).

En cualquier caso, nuestros agentes de patentes, en caso de duda, suelen pedir la autorizacion de primer depdsito en
el extranjero en el caso de que un solicitante/inventor espanol o residente en Espana esté implicado.

10. ¢ Prevé su legislacion algun mecanismo para obtener un permiso retroactivo para presentar solicitudes en el
extranjero?

No

11. ¢ El requisito del permiso de presentacion en el extranjero impide la transferencia de datos técnicos,
resultados experimentales o divulgaciones de invenciones que transmitan la esencia de la invencién a
entidades extranjeras (como agentes de patentes extranjeros) antes de obtener el permiso?

Si
12. Si se deniega un permiso de presentacion en el extranjero, ¢ esta decision también implica una prohibicion

de exportacion de la informacion o los conocimientos técnicos subyacentes (transferencia de tecnologia
transfronteriza)?

Si
Tenga en cuenta la legislacion, el reglamento, las practicas y los procedimientos pertinentes.

A las preguntas anteriores se ha contestado puesto que, en realidad, en Espana no se dispone de ninguna practica o
norma expresa que prohiba o impida la transferencia de datos o de tecnologia.

13. ¢Han denegado permisos de presentacion en el extranjero en su jurisdiccion?
No

14. En caso de que se deniegue un permiso de presentacion en el extranjero, ¢qué consecuencias juridicas se
derivan para la invencién y/o para cualquier solicitud de patente nacional relacionada?

De acuerdo con el articulo 111 y siguientes, la solicitud de patente sera tramitada en régimen de secreto. Si se ha
presentado la solicitud de patente europea o la solicitud internacional PCT ante la Oficina Espafola de Patentes y
Marcas, la solicitud se retendra y se tramitara como solicitud nacional de patente en régimen de secreto.

Si se deniega la autorizacién de presentar la solicitud en el extranjero como primera solicitud, debera presentar una
solicitud ante la Oficina Espariola de Patentes y Marcas.

15. ¢ Existe algin mecanismo en el marco juridico de su jurisdiccidon que compense la pérdida de oportunidades
de obtener una patente en caso de que se deniegue un permiso de presentacion en el extranjero?

Si

¢Cual es el procedimiento para obtener una indemnizacion y qué factores se tienen en cuenta a la hora de
determinar su naturaleza y alcance?

Segun el art. 114 de la Ley de Patentes, las patentes secretas no estaran sujetas al pago de anualidades. Ademas, el
titular de la patente podra reclamar al Estado una compensacion por el tiempo en que se mantuvo secreta. Esta
compensacion, que podra ser reclamada por cada ario transcurrido, sera acordada entre las partes. Si no se llegara a
un acuerdo, la compensacion se fijara judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invencién y el beneficio
que el titular hubiera podido obtener de la libre explotacién de la misma. Si la invencién objeto de la patente secreta
hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perdera el derecho a la compensacion, sin perjuicio
de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.



16. ¢ Prevé el derecho de patentes de su jurisdiccion la imposicion de una «orden de secreto» (u otras
restricciones similares de seguridad nacional) que prohiba o restrinja a un solicitante la presentacion de
solicitudes de proteccion mediante patente en otras jurisdicciones?

Si
¢ Cual es la naturaleza y repercusion de esta restriccion relativa a la presentacion de solicitudes en el
extranjero?

Tal como se indica en el art. 111.1 de la Ley de Patentes espafiola, todas las solicitudes de patentes se mantendran
secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentacién. Salvo que este plazo se prorrogue
expresamente o se haya declarado expresamente la tramitacion secreta, una vez transcurrido el plazo de un mes
permitira al solicitante extender la proteccion al extranjero.

Revision final de sus respuestas antes de enviarlas

Confirmacion de presentacion

Al hacer clic en “Enviar“, mis respuestas se enviaran a la Secretaria del SCP.





