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Checklist

A continuacién, a modo de resumen, mostramos un cuadro con los supuestos que pueden tener

lugar:

. . ; ; " fia:
Paises allados: 1 Convenios en materia de defensa suscritos por Espafia: OTAN y Acuerdo Marco de Farborough
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Presuncion
Variables para analizar de manera acumulativa que establece | Nuestra Recomendacion
la OEPM
Reivindicacion de Solicitante Inventor Origen de la Debo llevar a cabo la 12 Solicitud de
prioridad de la invenciéon patente en la OEPM o disponer de
patente autorizacién para la OEPM para 12

solicitud de patente en el extranjero

No reivindica

Domicilio, sede social o
residencia habitual en
Espafa

Residencia en
Espafa

Presuncién de que la
invencién se ha
realizado en Espafia.

Si

Domicilio, sede social o
residencia habitual en
Espafa

Unos residen en
Espafiay otros en
paises aliados®.

Presuncién de que la
invencién se ha
realizado en Espafia.

No es necesario autorizacién siempre
que la solicitud de patente se presente
ante la Oficina Nacional de un pais
firmante de uno de estos dos acuerdos.

Domicilio, sede social o
residencia habitual en
Espafa

Unos residen en
Espafiay otros en
paises no aliados.

Presuncién de que la
invencién se ha
realizado en Espafa.

Si

Domicilio, sede social o
residencia habitual en
Espafia

Residen en paises
aliados?, pero
ninguno en Espafa.

Presuncién de que la
invencién se ha
realizado en Espafa.

No es necesario autorizacién siempre
que la solicitud de patente se presente
ante la Oficina Nacional de un pais
firmante de uno de estos dos acuerdos.

prioridad de un Domicilio, sede socialo | Residen en paises no [Presuncién de que la|Si
depésito anterior | residencia habitual en aliados, y ninguno en [invencién se ha
en Espafia Espafia Espafa realizado en Espafa.
Domicilio, sede social o Todos los inventores  [Presuncién de que la|Si
residencia habitual en el |residen en Espana invencién se ha
extranjero realizado en Espafia.
Domicilio, sede social o Unos residen en Presuncién de que la|No es necesario autorizacién siempre
residencia habitual en el |Espafay otros en invencién se ha que la solicitud de patente se presente
extranjero paises aliados™. realizado en Espafia. |ante la Oficina Nacional de un pais
firmante de uno de estos dos acuerdos.
Domicilio, sede social o Unos residen en Presuncién de que la|Si
residencia habitualen el |Espafay otros en invencién se ha
extranjero paises no aliados. realizado en Espafa.
Solicitante con domicilio, | Unos residen en Presuncién de que la|Si
sede social o residencia | paises aliados' y invencién se ha
en Espafa y solicitantes | otros en paises no realizado en Espafa.
extranjeros aliados.
Si reivindica No aplica No aplica Presuncién de que la| Cumple la obligacién al haber reivindi-

prioridad de un
depésito anterior
en Espafa

invencién se ha
realizado en Espafia.

cado la prioridad en Espafa con
caracter previo.
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Anexo Normativo

Para finalizar, en la elaboracién de este infor-
me, se ha tenido en cuenta la regulacién conte-
nida en la actual legislacién espafiola en mate-
ria de patentes, su reglamento de ejecucién, asi
como en los Convenios en materia de Defensa
suscritos por Espafia, en especial, el Acuerdo
OTAN vy el acuerdo marco de Farborough. En
relacion a este dltimo, su implantacién se verifi-
ca a través del TTlI 118 publicado en el B.O.
Defensa.

Dicho lo anterior, se exponen los articulos
objeto de analisis para mejor referencia:

Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes,
concretamente:

ART. 34. Patentes de interés para la defensa
nacional.

La Oficina Espafiola 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 coordina-
cién con dicho Ministerio.

ART. 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 presen-
tacion. Antes de que finalice, la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas prorrogara este plazo
hasta cuatro meses cuando estime que la
invencién puede ser de interés para la defensa
nacional, notificando la prérroga al solicitante y
poniendo inmediatamente a disposiciéon del
Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la
patente presentada.

2. A los efectos mencionados se establece-
ra la necesaria coordinacién entre el Ministerio
de Defensa y la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas para determinar cuando una invencién
puede ser de interés para la defensa nacional. El
Ministerio de Defensa podra conocer bajo régi-
men de secreto todas las solicitudes presenta-
das.

3. Cuando el interés de la defensa nacional
asi lo exija, el Ministerio de Defensa requerira a
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la Oficina Espafola 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 solici-
tante.

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

5. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas
previo informe favorable del Ministerio de
Defensa, podra levantar el secreto impuesto
sobre una solicitud o sobre una patente deter-
minada.

6. Aquellas solicitudes de patente o paten-
tes que han sido declaradas secretas en un pais
perteneciente al Tratado del Atlantico Norte y
que reivindicando el derecho de prioridad se
presenten en Espafa, se mantendran en régi-
men de secreto en tanto no se haya levantado
dicho régimen en el pais que lo declaré. Dichas
solicitudes no podran ser retiradas sin el permi-
so expreso de la autoridad que declaré el secre-
to.

ART. 115. Solicitudes en el extranjero

1. A efectos de lo dispuesto en los articulos
anteriores, cuando se trate de invenciones reali-
zadas en Espana y no se reivindique la prioridad
de un depésito anterior en Espafia no podra
solicitarse patente en ningln pais extranjero
antes de transcurridos los plazos previstos en el
articulo 111.1, salvo que se hubiera hecho con
expresa autorizacién de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas. Esta autorizacién no podra
concederse para aquellas invenciones que inte-
resen a la defensa nacional salvo que el Ministe-
rio de Defensa lo autorice expresamente.

2. La peticiébn de autorizacion debera
formalizarse, de acuerdo con lo que se disponga
reglamentariamente, presentando en la Oficina
Espafola de Patentes la solicitud con los docu-
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mentos 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 presentacién de una traduc-
cién si fuese necesario.

En el caso de que la invencién no sea de
interés para la defensa nacional, y su presenta-
cién fuera de Espafa no contravenga lo previsto
en convenios internacionales en materia de
defensa suscritos por Espafia, la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas se lo comunicaréa al
solicitante en un plazo maximo de un mes,
autorizandole a presentarla como primera
solicitud en el extranjero. La autorizacién se
entiende concedida si transcurrido dicho plazo
la Oficina no se hubiere pronunciado al respec-
to.

3. Cuando el solicitante tenga su domicilio,
sede social o residencia habitual en Espana se
presumird salvo prueba en contrario, que la
invencion se realiz6 en territorio espafiol.

ART. 152. Presentaciéon de solicitudes de
patentes europea

1. Las solicitudes de patente europea
podran ser presentadas en la Oficina Espafola
de Patentes y Marcas o en las Comunidades
Auténomas competentes para admitir solicitu-
des de patentes nacionales segln lo previsto en
el articulo 22. Las Comunidades Auténomas
remitiran dichas solicitudes de patente europea
a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

2. Cuando se trate de invenciones realiza-
das en Espafay no se reivindique la prioridad de
un depdsito anterior en Espafia, 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 Espafia se presumira
salvo prueba en contrario, que la invencién se
realizé en territorio espariol. Sera aplicable a
estas solicitudes lo dispuesto en el articulo 34 y
en el Titulo XI de esta Ley. A falta de cumpli-
miento de esta obligacién, la patente no produ-
cird efectos en Espafa.

3. Las solicitudes de patente europea en las
que no concurran las circunstancias del aparta-
do precedente podran presentarse directamen-
te en la Oficina Europea de Patentes.

4. Las solicitudes que se presenten en
Espafia podran estar redactadas en cualquiera
de los idiomas previstos en los apartados 1y 2
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del articulo 14 del CPE. Si lo fueran en idioma
distinto del espafiol, la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas podra solicitar una traduc-
cion al espafol, de acuerdo con lo que se
disponga reglamentariamente.

ART. 163: La Oficina Espafola de Patentes y
Marcas como Oficina Receptora

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
actuara como Oficina Receptora, en el sentido
del articulo 2.xv) del Tratado de cooperacién en
materia de patentes, respecto de las solicitudes
internacionales de nacionales espanoles o de
personas que tengan su sede social o su domi-
cilio en Espafa.

2. Cuando se trate de invenciones realiza-
das en Espana, y no se reivindique la prioridad
de un depésito anterior en Espafia, la solicitud
internacional deberd ser presentada en la Ofici-
na Espafola de Patentes y Marcas. El incumpli-
miento de esta obligacion privara de efectos en
Espana a la solicitud internacional.

Cuando el solicitante tenga su domicilio o
sede social o residencia habitual en Espaina se
presumird salvo prueba en contrario, que la
invencién se realizd en territorio espafiol.

3. La solicitud internacional presentada en
Espana sera redactada en esparnol. Ademas de
las tasas prescritas por el mencionado Tratado,
el depésito de la solicitud internacional dara
lugar al pago de la tasa de transmision prevista
en el anexo de esta Ley y en el Reglamento de
ejecucién del Tratado.

Articulos afectados del Reglamento de
ejecucion de la Ley 24/2015, de patentes:

Articulo 47. Patentes de interés para la defen-
sa nacional

1. El contenido de todas las solicitudes de
patentes se mantendrd secreto hasta que
transcurra un mes desde la fecha de su presen-
tacién. Antes de que finalice, la Oficina Espafola
de Patentes y Marcas prorrogara este plazo,
segln lo dispuesto enelarticulo 111.1 de la Ley,
hasta cuatro meses si considera que la inven-
cién objeto de la misma puede ser de interés
para la defensa nacional.

2.La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
notificara la prérroga al solicitante y enviara al
Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la
patente para que se pronuncie sobre si el objeto
de la solicitud de patente es de interés para la
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defensa nacional.

3. En caso de que el Ministerio de Defensa
considere que la invencién interesa a la defensa
nacional, requerira a la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas para que, antes de que finali-
ce el plazo de cuatro meses, decrete la tramita-
cién secreta de la misma. El acuerdo por el que
se decrete la tramitacion secreta de la solicitud
de patente se notificard al solicitante, dando
traslado del mismo al Ministerio de Defensa.

Articulo 48. Solicitudes que reivindiquen la
prioridad de una solicitud extranjera declarada
secreta.

1. Si una solicitud de patente presentada
ante la Oficina Espafola de Patentes y Marcas
reivindica la prioridad de una solicitud de paten-
te declarada secreta por un pais perteneciente
a la Organizacion del Tratado del Atlantico
Norte (OTAN) o con el que Espafia haya suscrito
un acuerdo internacional en materia de defensa,
se le otorgara al menos el mismo nivel de secre-
to que aquel otorgado por el pais de origen.

2. De conformidad con el Articulo Il del
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), se salva-
guardara el secreto de la invencion si el solici-
tante renuncia a toda reclamacién de indemni-
zacion por dafos o pérdidas debidos exclusiva-
mente a la imposicidon del secreto sobre la
invencion por parte del pais de origen. En caso
de que no presente la renuncia a la indemniza-
cion, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
rechazard la solicitud de patente y devolvera al
solicitante los documentos remitidos.

Articulo 49. Solicitudes de patente en el
extranjero que reivindiquen la prioridad de una
solicitud nacional declarada secreta

1. El solicitante no podra presentar solicitu-
des de proteccién en el extranjero reivindican-
do la prioridad de una solicitud de patente
presentada ante la Oficina Espafiola de Paten-
tes y Marcas, antes del transcurso del plazo de
un mes desde la fecha de presentacién, salvo
autorizacién expresa de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas.

2.La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
no podra conceder esta autorizacién para aque-
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llas solicitudes de patentes que hayan sido
puestas a disposicién del Ministerio de Defensa
en virtud de lo dispuesto en el articulo 111.1 de
la Ley o que estén sujetas a régimen de secreto,
salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice
expresamente.

ART. 50. Primera solicitud de patente en el
extranjero de invenciones en Espafa.

1. Cuando se trate de invenciones realiza-
das en Espana, el interesado no podra presentar
una solicitud de patente como primera solicitud
en el extranjero, salvo autorizacion expresa de la
Oficina Espafola de Patentes y Marcas. La peti-
cién de autorizacién debera presentarse por el
interesado ante la Oficina Espafola de Patentes
y Marcas.

2. Para evaluar si la invencién 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 descrip-
cién, reivindicaciones y dibujos y, en su caso, una
traduccioén al espanol de dicha documentacién.

3. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
autorizarg, en el plazo maximo de un mes, la
presentacién de una primera solicitud en el
extranjero cuando considere que la invencién
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 Espafia.

4. Sin embargo, si la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas considera que la invencién
pudiera interesar a la defensa nacional, denega-
ra, 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 autorizacion
expresa del Ministerio de Defensa.

Convenios en materia de defensa suscritos
por Espana:

ACUERDO OTAN (Organizacion del Tratado
del Atlantico Norte) para la salvaguardia mutua
del secreto de invenciones relativas a la defensa
respecto de las cuales se hayan presentado
solicitudes de patentes, de 21 de septiembre de
1960 (BOE 10 septiembre 1987, nim. 217).
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ACUERDO MARCO DE FARBOROUGH.
Acuerdo Marco entre la Republica Federal de
Alemania, el Reino de Espafa, la Republica
Francesa, la Republica Italiana, el Reino de
Sueciay el Reino Unido de Gran Bretafa e Irlan-
da del Norte, relativo a las medidas encamina-
das a facilitar la reestructuracién y funciona-
miento de la industria europea de defensa,
hecho en Farnborough el 27 de julio de 2000
(BOE 9 de agosto de 2001, nim. 190).
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