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La incidencia del CPE en las legislaciones nacionales; el ejemplo de la Ley Espaiola. El
RD 2424/1986 de 10 de Octubre, relativo a la aplicacion en Espaiia del Convenio de
Munich sobre concesion de patentes europeas.

1. Régimen Juridico de aplicacion a las solicitudes y patente europeas que produzcan
efectos en Espaiia

El Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 ( CPE o CPE), contempla la concesion
de patentes por un 6rgano supranacional (la OEP) a través de un procedimiento centralizado
tras el que la patente europea concedida, con el cumplimiento de determinados requisitos,
surte efectos en aquellos paises designados. Estas patentes tiene, una vez concedidas, el
mismo valor que una patente nacional. (Articulo 2 del CPE). Tanto el Convenio de Munich
como su Reglamento de Ejecucion tienen, por tanto, como principal finalidad sustituir los
procedimientos nacionales de concesion de patentes por un solo procedimiento Unico que
facilite proteger una invencion en varios paises europeos. Por ello concedida una patente
europea, su proteccion se descompone en un haz de protecciones nacionales, produciendo en
cada Estado contratante que haya designado el solicitante los mismos efectos y quedando
sometida al mismo régimen que la patente nacional concedida en aquel Estado.

El Convenio de Munich entra en vigor para Espaia el 1 de Octubre de 1986,
permitiéndose a los Estados contratantes y en este caso a Espafia, dictar disposiciones internas
para la aplicacion del mismo.

Con el fin de hacer compatibles las normas del Convenio con la legislacion nacional, el
CPE contiene disposiciones que afectan al derecho sustantivo de los Estados contratantes.
Asi, la duracion de la patente europea o las causas de nulidad son de obligado cumplimiento.
Sin embargo, los estados contratantes deben manifestar las condiciones de aplicacion de otras
normas y en especial las relativas a los siguientes extremos; los efectos de la patente y la
solicitud de patente y los requisitos y tramites necesarios ante las respectivas oficinas
nacionales.

El RD 2424/86, de 10 de octubre, relativo a la aplicacioén del convenio sobre la
concesion de patentes europeas, se convierte en el instrumento necesario para regular el
acceso de los solicitantes de patentes europeas a la OEP (OEP), a la realizacion de los
tramites, tanto voluntarios como obligatorios, que deban llevar a cabo ante aquel Organismo
para solicitar o mantener sus derechos, asi como a las condiciones de aplicacion de
determinadas disposiciones del Convenio de Munich de 1973. Con caracter general el Real
Decreto establece la aplicacion supletoria de la Ley/11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en
todo lo que no se oponga al Convenio sobre concesion de patentes europeas (Articulo 1 del
Real Decreto)

La disposicion general que contiene esta norma de aplicacion, establece que el Real
Decreto se aplicard a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que
produzcan efectos en Espana.
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2.  Presentacion, proteccion provisional, traduccion del fasciculo, transformacion y
doble proteccion
Presentacion de solicitudes de patentes europeas

Régimen Juridico

Segtin el CPE, una solicitud de patente europea puede presentarse directamente ante la
OEP y en cualquiera de sus sedes, o en el Servicio Central de la Propiedad Industrial o en
otros servicios competentes de un Estado contratante, si la legislacion nacional lo permite.

En el caso de Espafia, las normas relativas a la presentacion de solicitudes de patente
europea se contienen en los articulos 2 a 4 del mencionado Real Decreto de aplicacion, RD
2424/86 de 10 de octubre.

Lugar de Presentacion

De conformidad con lo dispuesto en el RD de aplicacidn, las solicitudes pueden ser
presentadas en la OEP y en cualquier registro administrativo de conformidad con lo dispuesto
ala Ley 30/92, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun. Las CCAA, que tengan reconocida competencia para admitir
solicitudes de patentes nacionales, segin el Art.21 de la Ley de Patentes (quienes las remitirdn
a la OEP) podran otorgar fecha de presentacion .Se deberd presentar la solicitud de patente
europea en la sede de la OEP o en los Registros de las Comunidades Auténomas, cuando el
solicitante tenga su domicilio o sede social o su residencia habitual o establecimiento
permanente en Espafia y no reivindique la prioridad de un depdsito anterior en Espafa. La
presentacion ante tales lugares produce los mismos efectos que si se presentaran en la misma
fecha en la OEP. (Articulo 75.1.b) Convenio de la Patentes Europea).

Por otro lado, a tenor de lo dispuesto en el Articulo 122 de la LP, se presume, salvo
prueba en contrario, que cuando el inventor resida habitualmente en Espaiia, la invencion se
ha realizado en el territorio espafiol. En tal caso, la Ley de Patentes establece que, cuando se
trate de invenciones realizadas en Espafia no podra solicitarse patente en el extranjero antes de
transcurridos dos meses desde que se solicito la patente ante la OEP, a menos que se haga con
expresa autorizacion de ésta. Dicha autorizacion no podréd concederse en ningun caso para
aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo autorizacion expresa del
Ministerio de Defensa. A la solicitud de patente europea se le aplicara asi el Titulo XII de la
LP sobre patentes secretas, de manera que cualquier invencion realizada en Espaia y respecto
de la cual no se haya examinado su interés para la defensa nacional no puede ser comunicada
ni enviada al extranjero antes de comprobar tal extremo. En relacion a este supuesto el
Articulo 77.4 del CPE determina que no se transmitira a la OEP la solicitud de patente
europea presentada ante un Servicio nacional y cuyo objeto haya sido puesto bajo secreto.

Idiomas
Las solicitudes de patente europea que se depositen en Espaiia, podran ser redactadas en

cualquiera de los idiomas oficiales de la OEP (aleman, inglés o francés) o en una lengua del
Estado contratante del domicilio del solicitante, segtn la redaccion del Articulo 14 (CPE)
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De hacerse uso de esta posibilidad, la solicitud depositada en idioma distinto de los
oficiales en Espaia, deberd acompanarse de una traduccion al espafiol de la descripcion y de
las reivindicaciones; asimismo, debera acompanarse, en su caso, los dibujos cuando
contengan expresiones que deban traducirse.

Si se deposita la solicitud de patente europea en espaiol, el solicitante ha de entregar
antes de 3 meses una traduccion al idioma de procedimiento de la OEP. Esta es la opcion mas
utilizada por los solicitantes espafoles o residentes en Espafia, puesto que les resulta mucho
mas ventajoso acogerse a lo dispuesto en el Articulo 14.2 del CPE, es decir, presentar en
espafiol la solicitud y llevar a cabo posteriormente la remision de la traduccion a uno de los
idiomas oficiales de la OEP En tal caso se beneficia de un 20% de reduccion en las tasas de
deposito y de examen y, eventualmente, de oposicion y recurso.

Valor de la Solicitud

La solicitud de patente europea a la que se haya concedido una fecha de deposito y la
patente europea tienen respectivamente, el valor de un depdsito nacional efectuado
regularmente ante la OEP y de una patente nacional (aplicacion del art.66 CPE y del art.4.3
CUP) Para la asignacion de la fecha de presentacion serd necesario que el solicitante haya
presentado los documentos que contengan una indicacion de que se solicita una patente
europea, la designacion, al menos, de un Estado contratante, los datos que permitan identificar
al solicitante y una descripcion y una o varias reivindicaciones.

Proteccion Provisional

Con ocasion de la regulacion de los derechos conferidos por la solicitud de patente
europea publicada, el RD dispone que las solicitudes de patente europea, desde su publicacién
conforme al Convenio de Munich, gozan en Espafa de una proteccion provisional equivalente
a la conferida a la publicacion de solicitudes nacionales de patentes. Dicha proteccion
provisional producira sus efectos a partir de la fecha en que sea accesible al publico, por la
OEP, una traduccion al espafiol de las reivindicaciones mas los dibujos en su caso, aunque
éstos estos no contengan expresiones necesitadas de traduccion.

El CPE dispone que los Estados contratantes no puedan prever para las solicitudes de
patentes europeas publicadas una proteccién menor que la que se haya previsto para las
solicitudes de patentes nacionales que hayan sido objeto de publicacion obligatoria. Mientras
que hay Estados contratantes que otorgan a la solicitud de patente una proteccion maxima, es
decir, la misma que corresponde a una patente concedida, en Espafia, la proteccion
provisional es mucho mas reducida. Dicha proteccion provisional consiste ( Articulo 59 de la
LP) en el derecho a exigir una indemnizacién razonable y adecuada a las circunstancias de
cualquier tercero que, entre la fecha de publicacion de la solicitud y la fecha de publicacion de
la mencidn de que la patente ha sido concedida, lleve a cabo actos que, después de esa fecha,
estarian prohibidos sin autorizacion del titular.

Para que la proteccion provisional de las solicitudes de patentes europeas publicadas
que designen Espafia produzca sus efectos, sera necesario que el solicitante presente una
traduccion de las reivindicaciones al espafiol en la Oficina Espafola de Patentes y Marcas. La
OEP procedera en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepcion de la
traduccion, a publicar en el BOPI una mencion relativa a dicha remision con las indicaciones
necesarias para la identificacion de la solicitud de patente europea; también se publicara la
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traduccion al espafiol de las reivindicaciones de la solicitud, asi como los dibujos si los
hubiere.

Esta proteccion no tendré efecto alguno si la patente europea es retirada o se considera
retirada o es rechazada por Sentencia firme de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
67.4 del CPE.

Cuando el titular no tenga su domicilio ni sede social en Espafia, serd necesario que la
traduccion del texto sea realizada por un Agente de la Propiedad Industrial, acreditado ante el
Registro espafiol o por un intérprete jurado nombrado por el Ministerio espafiol de Asuntos
Exteriores.

No se procedera a la publicacién si no se hubiera justificado el pago de la tasa
correspondiente.

Se hace patente que el Real Decreto objeto de estudio otorga un trato equivalente a las
solicitudes de patente nacionales publicadas y a las solicitudes de patente europea publicadas
tras el cumplimiento de los requisitos indicados, es decir, que se haga accesible al publico una
traduccion al espafiol de las reivindicaciones.

Traduccion del fasciculo de Patente Europea

El Articulo 65 del CPE permite a los Estados contratantes prever en sus legislaciones
que, cuando el idioma de publicacion de la patente europea no sea uno de los idiomas
oficiales del Convenio, el titular tenga que presentar el texto completo del fasciculo ante la
oficina nacional de patentes. Asi, en la medida en que el espafiol no es idioma oficial del
procedimiento, el Real Decreto, haciendo uso de la facultad que le concede el citado Articulo
65, determina que, cuando la OEP conceda una patente europea que designe a Espafia, el
titular de la patente debera proporcionar a la OEP una traduccién al espafiol del fasciculo asi
como, en los supuestos en que la patente haya sido modificada durante el procedimiento de
oposicion, la traduccion de las modificaciones. A falta de traduccion, la patente no producira
efectos en Espafia.

La traduccion al espafiol debera remitirse a la OEP dentro de los 3 meses siguientes a la
fecha de publicacion en el “ Boletin Europeo de Patentes” de la mencion de la concesion de la
patente o, en su caso, de la mencion de la decision relativa a la oposicion (debera
acompaiiarse una copia de los dibujos). El incumplimiento del plazo no s6lo impide que la
patente surta efectos en Espaiia, sino que ademas, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 65 del
CPE en relacion con el Articulo 7.2 del Real Decreto, se la tendra por nula desde su origen.

Sera necesaria una traduccion efectuada por Agente de la Propiedad Industrial o por
intérprete jurado, cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en Espaia.

Publicaciones

En el plazo de un mes, a contar desde la fecha de remision de la traduccion, la OEP
procederé a la publicacion de una mencion relativa a dicha remision en el BOPI (que llevara
las indicaciones necesarias para la identificacion de la patente europea). Se publicara
asimismo un folleto que contenga la traduccion al espafiol del fasciculo de la patente europea,
previa justificacion del pago de la tasa correspondiente.
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En cuanto a los efectos de la presentacion de la traduccion y la publicacion de la misma
son los siguientes:

- Inscripcion en el Registro de Patentes; en el momento en que la concesion de la patente
europea haya sido mencionada en el “Boletin Europeo de Patentes” la OEP procedera a su
inscripcion en el Registro de Patentes, al que se refiere la LP 11/86. Seré igualmente objeto de
inscripcion, la fecha en que se haya recibido la traduccion de la patente europea antes
mencionada, o en su caso, la falta de dicha traduccion. La inscripcion también comprendera
los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes relativos al procedimiento de
oposicion y los datos previstos para las patentes espanolas.

- Texto Fehaciente. Tendra la consideracion de texto fehaciente, la traduccion al espaiol
que sea respetuosa con los requisitos exigidos. Esta traduccion sera considerada como texto
fehaciente, siempre que la solicitud de patente europea o la patente europea confieran, en el
texto traducido, una proteccion menor o igual que la concedida por solicitud o patente en el
idioma de procedimiento, y éste a su vez otorgue una proteccion menor o igual a la conferida
por la solicitud en el idioma en el que fue originalmente depositada.

- Revision de la Traduccién. Se permite al titular de la solicitud o de la patente efectuar,
en todo momento, una revision de la traduccion, previo abono de la tasa correspondiente. La
traduccion no adquirird efecto hasta su publicacion en el BOPI correspondiente y se abone la
tasa correspondiente.

Para evitar colisiones con posibles derechos anteriores el Real Decreto determina que, en tales
casos, toda persona que de buena fe comienza a explotar una invencién o hace los
preparativos efectivos y serios a este fin, sin que tal explotacion constituya una violacion de la
solicitud de la patente, de acuerdo con el texto de la traduccion inicial, podra continuar con la
explotacion en su empresa o para las necesidades de ésta, sin deber prestar indemnizacion
alguna, consagrandose el llamado derecho de preuso.

- Nulidad. El CPE permite en general el uso del texto fehaciente excepto para la
declaracion de nulidad, en los que debe emplearse el idioma de procedimiento, esto es
aleman, inglés, francés (art.14).

Transformacion

A continuacion, nos detendremos en el anélisis de los distintos supuestos y efectos de
la transformacion de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional.

El CPE establece la posibilidad de transformar o convertir en solicitud de patente
nacional una solicitud de patente europea en el Capitulo primero de la parte octava del
Convenio que regula algunas incidencias del CPE en el Derecho Nacional. Asi, una solicitud
de patente europea puede ser transformada en solicitud de patente nacional:

a) cuando la OEP no haya recibido la solicitud correspondiente en el plazo de 14 meses
(135.1), desde su presentacion en una Oficina Nacional o desde la fecha de prioridad si se ha
reivindicado.

b) cuando el Consejo de Administracion decida una limitacion de la tramitacion de las
solicitudes de patente europea para un determinado campo técnico (135.1-162.2). Este
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supuesto no tiene vigencia en la actualidad ya que este supuesto estaba previsto para el inicio
del funcionamiento y aplicacion del CPE.

¢) cuando las tasas de deposito y de busqueda no se hayan satisfechas en plazo

d) cuando no se haya entregado la traduccion de la solicitud en el idioma de
procedimiento en la forma y plazo que se determina por el Convenio.

La solicitud de patente europea se considerara como una solicitud de patente espafiola
desde la fecha de recepcion de la peticion de transformacion, debiendo presentarse tal
solicitud en el plazo de tres meses contados desde la notificacion por la cual la solicitud de
patente europea se considera rechazada o retirada. La presentacion de la solicitud de
transformacion implica el pago de la tasa correspondiente por lo aquella podra ser rechazada
cuando, en el plazo de 2 meses desde la fecha de recepcion de la peticion de transformacion,
no se justifique el pago de las tasas exigibles y no se haya aportado una traduccion al espaiol
del texto de la solicitud de la patente europea, asi como en su caso, del texto modificado en el
curso del procedimiento ante la OEP.

Si la transformacion se solicita por no haber sido transmitida la solicitud de patente
europea dentro del plazo correspondiente a la OEP (Articulo 77.5 CPE), la solicitud debera
presentarse ante la Oficina nacional del Estado que no transmitio la solicitud. En tal caso, la
Oficina nacional, sin perjuicio de sus propias disposiciones sobre defensa nacional,
transmitira directamente la solicitud en unidon de una copia de la solicitud de la patente
europea a las Oficinas nacionales de los Estados contratantes mencionados por el interesado
en su solicitud de transformacion

En el caso de que el solicitante no tuviere domicilio ni sede social en Espana, deberd, en
el mismo plazo de 2 meses, nombrar un Agente de la Propiedad Industrial en Espafia,
comunicando el nombre y direccion de éste a la OEP.

- Transformacién en solicitud de modelo de utilidad. En los casos contemplados en
anteriormente, la solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de
utilidad espafiol. Asimismo, una solicitud de patente europea que haya sido rechazada por la
OEP, o haya sido retirada o se haya considerado retirada, puede también transformarse en
una solicitud de modelo de utilidad.

Légicamente, en estos supuestos también sera aplicable lo establecido en relacion con el
pago de tasas y acompafiamiento de una traduccion al espafiol.

Una vez recibida toda la documentacion, la tramitacion contintia como una solicitud de
patente o modelo de utilidad en el procedimiento general de concesion salvo que se mantiene
la fecha de presentacion o de prioridad de la patente europea.

Prohibicion de doble proteccion

El CPE deja a los Estados contratantes la iniciativa en cuanto a la acumulacion de la
proteccion por patente europea y patente nacional, sefialando asi el Articulo 139.3 que
corresponde a los Estados decidir si pueden acumularse y en qué condiciones, las
protecciones aseguradas a una invencion descrita simultdneamente en una solicitud de patente
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0 en una patente europea y en una solicitud de patente o en una patente nacional que tengan la
misma fecha de presentacion o de prioridad, si esta ha sido reivindicada.

El legislador espafiol considera que no existe justificacion para que una invencion que
pertenece a un solo inventor sea protegida por dos titulos de proteccion determinando en este
sentido el Art. 16 del RD 2424/86, que se prohibe la doble protecciéon mediante las siguientes
reglas:

- En la medida en que una patente nacional tenga por objeto una invencion, para la cual
una patente europea ha sido concedida al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma
fecha de deposito o de prioridad, la patente nacional deja de producir efectos a partir del
momento en que:

a) El plazo previsto para formular oposicion de la patente europea haya expirado, sin
haber sido formulada oposicion alguna.

b) El procedimiento de oposicion haya concluido, manteniéndose la patente europea.

En el supuesto de que la patente nacional se haya concedido con posterioridad a
cualquiera de las fechas indicadas hace un instante, esta patente no surtira efectos.

La extincién o la anulacion posterior de la patente europea no afectara a las
disposiciones previstas en este precepto acerca de la prohibicion de la doble proteccion.

3. Régimen de tasas

La Disposicion Final del RD 2424/86 manifiesta que seran aprobadas por Ley, las tasas
por traduccion de la solicitud, patente o revision de la traduccion, asi como la busqueda
complementaria.

Dicha Ley es la Ley 20/1987 de 7 de octubre sobre tasas, que deben satisfacer los
solicitantes y concesionarios de patentes europeas por determinadas actividades efectuadas
por la OEP. La Ley determino las cuantias de las tasas, a las que nos hemos referido, siendo
sometidas a actualizacion por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y de
acompanamiento de dichos Presupuestos.

La falta de pago de la tasa correspondiente tiene por efecto en Espana la nulidad de la
patente europea, la falta de proteccion provisional o la no emision del informe de busqueda
complementaria, segiin corresponda a la traduccion de la patente, de las reivindicaciones de la
solicitud o del informe de blisqueda respectivamente.

Con todo, para el mantenimiento de los derechos conferidos por la patente europea en
Espana es necesario el pago de las tasas anuales en idénticas condiciones a las anualidades
que devenga una patente nacional: el hecho de impago de dichas anualidades hace que la
patente europea caduque para Espafia, y por ende deje de tener efectos en territorio espafiol.

[Fin del documento]
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