PARTE E
COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

DIRECTRICES DE EXAMEN
DE SOLICITUDES DE PATENTE
(LEY 24/2015)

PARTE E

COMUNICACIONES Y
ASPECTOS COMUNES DEL
PROCEDIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACION TECNOLOGICA

OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

INDICE GENERAL

PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO .......cccoveueeeerererereeenaenens 1
EL. INTRODUCCION ...oouievieiecteiceete ettt sttt st bbb b bbbt bbb s e s s 1
E2.  COMUNICACIONES FORMALES.......covuiviieieeteieiietetsessessas s s s st s s s s s b sasaesnas 2

E2.1.  NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM.........oooeeeeeeeeereeeereeeaeeeresassevesassesessssesesassessassesasan 2
E2.2.  COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS.........cccoooeeerrerererrererrrann 5
E3.  COMUNICACIONES INFORMALES ......ocvivuieiteieiieteiseetessee sttt ae s sae b sasaesnans 8
E3.1. CONSULTAS TELEFONICAS ......oveveeveeeeeeveeeeeereeseeeeaesevsas s sevasassessassasasassesassesasassassasaesnan 8
E3.2. ENTREVISTAS PRESENCIALES ......coovveeeeeeveeeeeeeeeeeseeeaeseveassesssesesassesesassssassssesesassesesassassas s 9
E3.3.  CORREQS ELECTRONICOS ......coovveevcveveereesesserersssvesssesesssesesssssessssessssssasesas s sessasssssansssas 9
EA.  VISTAS ORALES ...vuvuievieiteietctetesas ettt bbb s ss s b st s s st s s bt s s s s s s saes 10
E4.1. SOLICITUD DE LA VISTA ORAL ....eoeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeveae s sevasse e sesas s enassesanassesasassanas 10
E4.2.  CITACION PARA LA VISTA ORAL ....ovveeveveeerseeveseieeesevevsssiess e sesssssasasassssssassssasas s 11
E4.3.  CONTESTACION A LA CITACION .....oovovevvecrseeiesieieeesevesessiesassesssassesesssssesss s sesesas s 12
EA. VISTA ORAL ..ottt v s s st s e s s es st enas st ar s s sananansas 12
ES.  REPRESENTACION ....c.cviiteiieieeteeecee et teeeeae et esas st es st s st sesae s s saeses s aesesssae s s st essassesenanaesans 17
E5.1.  ACREDITACION DE LA REPRESENTACION.........oceveeerevreersresssiesessessvessssavessssesssssssssesasnaesas 17
E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA........cooveveueveeeaereeereeiereeaenennns 20
E6.1.  MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES...........cocveeereeeeeeareverererrrerereannn. 20
E6.2.  ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES.........ccoeeevererererereeesreraressssevessesesessesesnanns 23
E6.3.  LIMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES ........ovvevevereerevresieissessissesssessesesssessssse s, 23
E6.4.  ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES .......oveeeeeeeeeereeeeeeveeesevesaeieveeeseeesssevesssessassesesasssnenanans 39
E6.5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES.........covvveeeverevererarererernnn 40
E7. CORRECCION DE ERRORES.......coiuitiuiuetititessiesesesssae st sttt s s s st sssss s s s st s sesssassassaesanas 41
E7.1. RECTIFICACION DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM..........cocoeveeeeevreeren. 41
E7.2. RECTIFICACION DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM..........ccovevevreree. 43
E8.  MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS .....ocvuvuiveieieieeresaeaesssesesessssessssssess s sessse s s ssssessssssesssassesnas 44
E8.1. COMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.......cocvoeeeveveeereverersvesisievesieseiesssasessssesessesssesse s 44
E8.2. INTERRUPCION DE PROCEDIMIENTOS .......veveeeeveeeeereeeeeereeeeseresassesesssesesassssesassessassesesassssnanans 44
E8.3. PRORROGA DE PLAZOS ........oveeeveveeersieressvesaesevesssssvessesas s sssass s sasassssesassesasasssssasssas 44
E9. RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA.......ccovveverircrereierernnns 46
E9.1.  PETICION DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE .....vveeeeeeeeeeereereeeeveresevesarane. 47
E10. RENUNCIA DE LAPATENTE ..covieieiteiceetesecee et caetesesaetessseses st esssaesesassesessssesensssesesassessnsssesenassanans 48
E10.1.  PETICION DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE w...ooveveeeverreveereveresevesesesnn 48
E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ......ooiviveiecteteecteeeeaeseteseesesesasaesesassesessesesessesesesassesessesessaesanans 50
E11.1.  AMBITO DE APLICACION .....ooooeeeeeeeeeeeeerererereeereeeesaeesesesesesesasasssesesesesasessasasassesasasassans 50

Marzo 2023



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

E11.2. REQUISITOS OBJETIVOS.....ccueiiiiiiiiciicctic ettt 51
E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS ...ttt s 51
E11.4. REQUISITOS FORMALES. ...ttt s 55
E11.5. o O 0 57
E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS.........covviiiiiiiiiicieiciecciiecie 58
E12.1. INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES ... issanissssanins 58
E12.2. REQUISITOS FORMALES. ......uoiiiiiiiiiiiietic ittt 59
E13. CAMBIO DE MODALIDAD ..ottt e 65
E13.1. A INICIATIVA DEL SOLICITANTE ..ottt 65
E13.2. A PROPUESTA DE LA OEPM .....uoooiiiiiiiiiiiiitiectic ettt 66
E14. SOLICITUDES DIVISIONALES.......oooiiiitiiiiiiii it 67
E14.1. CUESTIONES GENERALES. .....ooooeieiiieeeeeteee et 67
E14.2. PETICION DE DIVISION DE LA SOLICITUD.........ovvvireeriririsissisisissasississsinssssssssasssssnsnsanes 68
E14.3. TASAS ..o 69
E15. PROGRAMAS DE CONCESION ACELERADA (CAP) ....cuvuiuieeirireteiiseietsseiessssesessssesessnsssessssssssssesnsans 70
E15.1. REQUISITOS ..ottt 70
E15.2. TRAMITACION ...t vssis e sss st sa s s sasssssansnsanas 70
E16. TASASY ANUALIDADES ..ottt 72
El6.1. TASAS .o 72
El6.2. ANUALIDADES ...ttt 75
E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA.......covveiiieieirireeeisieieinnes 77
E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA........ 77

E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN
PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA

DEFENSA. ..ottt 77
E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS .......oooouiietiiiiiectiiciiciiececceec e 78
E17.4. TRAMITACION DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA............ 78

E17.5. PRESENTACION EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES
REALIZADAS EN ESPANA ........vveeeeieeesieteetetete ettt sttt bbbt s et s s assssasas e sens 79

Marzo 2023



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

INDICE DETALLADO

PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO.....cccovviiiiiiiiisiisissssssinnns 1
EL. INTRODUCCION ...oouievieiecteiceete ettt sttt st bbb b bbbt bbb s e s s 1
E2. COMUNICACIONES FORMALES.......cciiitiiiiiiiiiiitii it 2

E2.1. NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM.......ccommouiiiiiiiiiiiiiiiisiieeeeiie ettt 2
E2.1.1. Momentos en los que se deben emitir NOtIfiCACIONES ......eevveeeeiieciierie e 2
E2.1.2. Forma de 1as Notificaciones..........ccuciiiiiiiiiiiii e 2
E2.1.3. NUMEro de NOtIfICACIONES .......ocviiiieiiicie e s 3
E2.1.4. Eficiencia de 1as COMUNICACIONES ....c.coueiuiriiiiriiieeiee e 3
E2.1.5. Medios utilizados por la OEPM para enviar notificaciones ...........cceeeeveeeeiieeeniiee e, 4

E2.2. COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS..........ccocvvvvvrvverncniicrnnnee 5
E2.2.1. Forma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM........ccocoviiiiiiiiiiiieiiieeeciee e 5
E2.2.2. Idioma de las comunicaciones dirigidas @ 1a OEPM........cccceeiuieeiiecienie e se e 5
E2.2.3. Medios para presentar COMUNICACIONES .....ccvvieiriiieeiiiieeiiieeeeiteeesieeeesbeeessraeeessaeesssbaeessaeeensneeas 6

() I e L 14 = (e =1 (Yot o ] o ol SRR PRRPPPRP 6

[ o) I oY 4 T o T o =1 o 1= S PRPSRPS 6

E2.2.4. LUZAres de PreSENTACION .......ciiciiieiiiie e eteeeeeiee et e et e s eive e e stae e e sabe e e sateeesasaeeesabaeessbeeeansaeesnsseeas 7

E3. COMUNICACIONES INFORMALES ...ttt 8

E3.1.  CONSULTAS TELEFONICAS ....oovoveveeeeeeeeeeeeeeeevesereveveeevssaesasesesasasesssasassesasesesasasssasasassesasasasann 8

E3.2.  ENTREVISTAS PRESENCIALES ......ccooouvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiic sttt 9

E3.3. CORREOS ELECTRONICOS ........coovuiueriniicriniisievinsiesiassiss st 9

E4.  VISTAS ORALES ...ttt ettt st s e e b e e e s b e e e s b e e e s enae e e s nnes 10

E4.1.  SOLICITUD DE LA VISTA ORAL ...ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicsiiic sttt 10

E4.2.  CITACION PARA LA VISTA ORAL ...oveveeveveversvereieievesevesssssesssesssassesssssasasassssssassassas s 11

E4.3.  CONTESTACION A LA CITACION ......coomviiiiiiiiiciiniisee st 12

EZ. 4. VISTA ORAL ..ottt ettt sttt et e s sttt e e s aree e 12
E4.4.1. AdmIsion de dOCUMENTACION........couiiiiiieieee e 12
E4.4.2. AdMISION & PUBIICO .....uiiiiiiic e e be e e s bae e s s bae e esrbeeesbaeaeennes 13
E4.4.3. Comision en 1@ Vista Oral ..o 13
E4.4.4. Utilizacidon de dispositivos leCtrONICOS. .......ccuveiveerieecie et 14

E4.4.5. Comienzo de la Vista Oral
E4.4.6. Apertura de 12 Vista Oral.......cocciiiiiiiiecciiec ettt ettt s be e e s saae e e s bae e e sabaeessaeaeennne

E4.4.7. Desarrollo de la Vista Oral

E4.4.8. Clausura de la Vista Oral ..o 16
E4.4.9. Actuaciones posteriores a 1a Vista Oral........cceeiiiiiiiiiiiiiee ettt 16

ES.  REPRESENTACION......cviuitiiieieetiecte sttt s st bt a e a bbb s e sesas 17
E5.1.  ACREDITACION DE LA REPRESENTACION........cooveveeeeeeeeeeeerereeeeeeaeieesesevevesssesssssssesesesesssans 17
E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA........cccoviiieiiiireieeee e 20
E6.1. MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES........c.coovvevviuiviiiiiiiniiicininiieennns 20

Marzo 2023



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

E6.1.1. Momentos previos a la concesion de 1a Patente........cccceiciieieiiii i e 20
(2)  EXGMEN € OFICIO .cutiiiieeiiictecctee ettt sttt et s e et e et e e s ta e e beestaeebeesabeebeesabeenbaeeabeensreenraenaeas 20
(b) Fase de busqueda y realizacion del IET y la Opinidn ESCILa: ...cccvvevvereerieeiesieeeesieeeesieseesreeeeseens 20
(b1) Falta de claridad 0 de CONEIrENCIA......cccueecuiiciiecee et re e eanas 20
(b2) Pluralidad de reivindicaciones independi@ntes ............ccccueeeeiiiieiiiee e 21
(b3) Falta de unidad de INVENCION........cccuiiiiee ettt et e e e e 21
(C)  EXGMEN SUSTANTIVO .eeuvieiiecteeciie et sttt e st e eteesre e teesbe e taeebeestaeebeessseenbeesaseesseesnseeseeenseenssesnseessns 21
E6.1.2. Momentos posteriores a la concesion o denegacion de la patente........cceeevveeeciveeiiiieecciieeennne 21
(2)  RECUISO @dMINISIIAtIVO .veeeuviicrieericctie e et ettt et e e et e et e eteeeteeeseeenteeeaseebeeenseenseeenseesseesnreesnnes
(b)  Procedimiento de Oposiciones
(c)  Procedimiento de LIMITACION ....cceccuiiicreeiee ettt ee ettt et e e ete e ear e et e enbeesaeeeteeeseeenreeeanes 22
(< ) I Yeloi oY s We L= 2 01 e I ISR 22
(€)  RENUNCIA PAICIAN..cveiiieciiecteecee ettt ettt e s b e et e e be e s taeebeestbe e beesabeeseesaseesaeenbeenssesnsessans 22
E6.2. ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES..........ccvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiciniiiiciinicc i 23
E6.3.  LIMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES .......oooveeeeeeeeereeeeeeeeeeeiesererevevesessesesesesesesessnans 23
E6.3.1. Modificaciones en 1a deSCrIPCION ......eevvieiieeieecee et se et see e e e s ae e e sreesaeesneeeseesneas
E6.3.2. Modificaciones en las reivindicaciones
(a)  Sustitucidn o eliminacidn de una caracteristica en una reivindicacion.........ccccoceeveeeeieeeecieeeenneen. 30
(b)  Inclusidn de una caracteristica en una reivindiCaCion..........cceeecvieeeiieeeciiee e 32
(c) Limitaciones 0 exclusiones (“diSCIaiMErs”) ......cueiiueeiieeieeiie et e e et e ereesaresbe e raeereens 33
(d) Cambios en las categorias de 1as reivindiCaCioNes .........ccevvireeeeiieree et see e 34
(d1) Transformacion de una reivindicacién de producto en uUna de USO. .....cceceerveeireerieeereesiieenneenns 35
(d2) Transformacion de una reivindicacidén de producto en una de procedimiento..........ccccceevveeuvennne 35
(d3) Transformacion de una reivindicacién de procedimiento en una de producto.........ccccevcvveruvennns 36
(d4) Transformacion de una reivindicacién de procedimiento en una de USO........ccccceeeeveereeriieenneanns 36
E6.3.3. Modificaciones €N 10S AIDUJOS ......cccuiiiiiiiiiiiieiecee e e s ebee e aae e e 36
(a) Introduccion de modificaciones derivadas de 105 dibUjOS........cccevviiicieiciciicececeeeeeee e 37
E6.3.4. Introduccién de modificaciones en las secuencias bioldgicas
E6.3.5. Modificaciones o adicidn de la prioridad reivindicada........ccccocvveiviiiiiiiiiecie e
E6.4.  ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES .......coveeveeeeereieeereieressiesssseisaesesesssssess s sssesas s 39
E6.5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES..........ovovvereiiriieenniieenas 40
E7.  CORRECCION DE ERRORES........cocoiuititcteteteteesesasaeaetete e sesesessssssesesebes s s s sssssssetesesesesesssesssaesesasesnas 41
E7.1. RECTIFICACION DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM..........cocovvvrerevrrernn. 41
E7.2. RECTIFICACION DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM........ccoovevvererernee. 43
E8. MEDIDAS EN MATERIADE PLAZOS ......oviiiiiiiiieiee ittt 44
E8.1. COMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.......cocooveeveeeeereeveersiesissevessessiessssavessssessssssssesse s 44
E8.2. INTERRUPCION DE PROCEDIMIENTOS .....vvveevevreereieaesevesaessvesassesesassessssssssesassesssssssesasssssanses 44
E8.3. PRORROGA DE PLAZOS ......oveeeeeeeeeeerevereveeeeeaeaeeesesevevevssssssassssesesasssssssssssssssesasasssssasasasassesans 44
E9. RETIRADA DE LASOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA........cccoovviviiiiiiiinieenne 46
E9.1.  PETICION DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE ..o 47
E10. RENUNCIADE LAPATENTE ..ottt e s s s e 48

Marzo 2023



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

E10.1.  PETICION DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE ....ooveeeeeeeereeeeereveavereerene 48
E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS .....coviveveieiietiectesiassesssssesssassessas s s ssss s s ssssssesssassesnans 50
E11.1. AMBITO DE APLICACION ..ot vevs s 50
E11.2.  REQUISITOS OBJETIVOS.....coovoveeeeeereeereeersrerrassessssesesssssessssssessssesessssssassssssesassssasassssanassns 51
E11.3.  REQUISITOS SUBJETIVOS .....ooveevsveieereeseessiesesisiesssesesssssessssssssassesssasssssas s ssssassassassas 51
E11.3.1. Sistema satisfactorio de VigilanCia.........ccueeceeriieciece e 51

E11.3.2. Hecho imprevisto o circunstancias excepcionales

E11.3.3. Persona a la que se exige la diligencia NECESANia .......cueiiiiiiieiiii e
E11.3.4. Prueba de la diligencia debida ..........cooueeiiecieiececce s 55
E11.4. REQUISITOS FORMALES. ...ttt ettt s 55
E11.5. O A P 57
E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS.......ccccoiviiiiiieiiiiie e 58
E12.1. INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES ....eeeeeveveveveeeeeeeeeerevevevessssesesesesevevessanans 58
E12.2. REQUISITOS FORMALES........vvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccctitc sttt sttt 59
E12.2.1.  Solicitud de inSCripCion d@ CESIONES ......eevveereieeieerieeieesteestee s e et eete e seaeereesaeesseesrseenseeeseesneas 60
(2)  Celebracion de UN CONTIAt.....iiiiecieccreccee ettt ettt e et e e eeteeetaeeete e saeeeeaeeenteenseeeareeeseesreeesnes 60
(b)  Fusién, reorganizacion o division; resolucion JUAICial .......cocvveerierevieeecriceecre et 60
(c) Cambio de nombre, direccion 0 NACIONalidad........cc.cocvieeieeiriecieeeeeceeeee et 61
E12.2.2.  Solicitud de inscripCion de lICENCIAS ...cveeeveereieiie sttt e e e s e e eeaeeseeas 62
E12.2.3. Solicitud de inscripcidon de otros NegOCIOS JUNAICOS.....cccuiiiiiiiieeiieeciiee et 63

E12.2.4.  Solicitud de inscripcidn de cancelacion o modificacion de cesiones, licencias y otros negocios

LT 1T LU 63
E12.2.5. Procedimiento de iNSCIPCION........cciiiiiiiiie ettt e e s e et e e s sab e e e sbaeessrbeeessaeaenanes 64

E13. CAMBIO DE MODALIDAD.......ttiiiiiiiiiiitieiiiiic it saa e s 65
E13.1. A INICIATIVA DEL SOLICITANTE ....ooooiieeeeiie ettt 65
E13.2. A PROPUESTA DE LA OEPM .....uuvvviniiiiiiiiiiiiiiiiisiic ittt 66
E14. SOLICITUDES DIVISIONALES......oocotiiiiiiiiiiiiii it 67
E14.1. CUESTIONES GENERALES. .....coooieiieeeeeette ettt sttt 67
E14.2. PETICION DE DIVISION DE LA SOLICITUD........oouvueeeeeeererereeeieeeeeeaeereveveresesssseesesesesessans 68
E14.3. TASAS oo s saae 69
E15. PROGRAMAS DE CONCESION ACELERADA (CAP) ....cvvuieieevriecteiieciesssie s sesse s ssassessasaanas 70
E15.1. REQUISITOS ...ttt ettt sttt e st esanee s 70
E15.2. TRAMITACION ...t bbb s s sss s s s 70
E16. TASASY ANUALIDADES......oootiiiiiiiiiitiiccitic s saa s snan s 72
E16.1. TASAS ettt st et e e st e s sanne 72
E16.1.1. Cuantias de las tasas (bases y tipos de gravamen de 1as tasas) ......cccocveeeevieeenciieecniiee e, 72

() REEMDOISO UE 135 TASAS ....vuvueeeeceeeiiiieieieiete sttt bbbt 72

(b)  Peticion de redUCCiON A tASAS......c.uvvrveuetiiiiririeteteiee sttt ettt 73

(c)  Bonificacion de tasas a Universidades PUDIICAS. .......c.covvrirrirceeririeieieinnnnrse e 74

E16.2. ANUALIDADES ...ttt ettt sttt st a s s e s 75

Marzo 2023



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

E16.2.1. Pago de anUalidades .......ccocuiiiiiiiiiciiii et e st e e et e e e e baeeeataeeenne 75

() I =TT [ ={o LTRSS 75

E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA.......ooovevieererircreieeevennnns 77
E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA........ 77

E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN
PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA

1 L R P 77
E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS .....cceeeeiiiieiie sttt 78
E17.4. TRAMITACION DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA............ 78

E17.5. PRESENTACION EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES
REALIZADAS EN ESPANA ...ttt ettt sttt sttt es s s sasasassnseseen 79

Marzo 2023



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES
DEL PROCEDIMIENTO

E1. INTRODUCCION

La parte E contiene directrices generales sobre aspectos comunes de distinta indole
relacionados con la tramitacién del procedimiento de concesién de una patente, asi como

con la vida de la patente tras su concesion.

Se hace notar que, en ausencia de provisiones concretas en la Ley de Patentes 24/2015
0 su Reglamento de Ejecucion, se hara referencia a las disposiciones recogidas en la

LPACAP, tal y como prevé la disposicion adicional primera de la LP.

En primer lugar, se abordan aspectos relacionados con las comunicaciones, tanto
formales como informales, que tienen lugar entre la OEPM vy los interesados en la
tramitacion de una patente, es decir, los solicitantes o sus representantes y los oponentes

u otros terceros interesados.

Se tratan también aspectos procedimentales comunes en todo el procedimiento y que
pueden ser de interés en distintos momentos de la tramitacion de una patente, tales como
la presentacion de modificaciones a la solicitud, la correccion de errores, cuestiones
relativas a los plazos y al pago de tasas y anualidades o la retirada y renuncia de la

patente.

Se incluyen en esta parte determinados procedimientos especiales como el Programa
CAP, la tramitacion de patentes secretas, la presentacién de solicitudes divisionales o el

cambio de modalidad.

Por ultimo, se abordan distintos aspectos relacionados con los derechos generados tanto
por la solicitud como por la patente concedida: restablecimiento de derechos, cesiones,

licencias y modificaciones de derechos.

Se hara referencia a otras partes de las Directrices en las que se desarrollan alguno de

los aspectos aqui tratados.
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E2. COMUNICACIONES FORMALES

E2.1. NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM

E2.1.1. Momentos en los que se deben emitir notificaciones

Con caracter general, la OEPM emitira notificaciones a los interesados en las siguientes

fases del procedimiento de concesién y/o oposicidn de una patente:

- cuando una parte interesada deba ser informada de una serie de defectos en la
solicitud o en cierta documentacién aportada. En caso de que proceda, la OEPM
emitird una peticién para subsanar dichos defectos;

- cuando se desee invitar a una parte interesada a presentar observaciones a
cuestiones particulares o a entregar documentos, evidencias, etc. para aclarar
algun asunto particular;

- cuando, en opinibn de ellla examinador/a de patentes o de la Comisién de
Examen/Oposicion, la patente no pueda concederse o mantenerse con la
redaccion propuesta por el solicitante o titular de la patente, pero podria
posiblemente concederse o mantenerse con un texto modificado o un alcance mas
limitado;

- cuando se precise comunicar cierta informacion necesaria para continuar con el
procedimiento;

- cuando se requiera la aportacion de documentacion necesaria para continuar con
el procedimiento;

- antes de una Vista Oral, tanto en examen como en oposicién, con objeto de

preparar la documentacion para la misma.

Con carécter general, en cualquier otro procedimiento seguido ante la OEPM, ésta emitira
una comunicacion ante la existencia de defectos. En ningln caso se podra denegar una

solicitud o tramite sin dar la ocasion de subsanar al solicitante.

E2.1.2. Formade las notificaciones

Cualquier notificacion de la OEPM se realizara bien utilizando un formulario oficial o bien
mediante carta con el sello de la OEPM. Las notificaciones estaran firmadas y permitiran

identificar al funcionario responsable.

En el caso de que el solicitante o el titular de la patente actlle mediante un representante,

las notificaciones iran dirigidas a este ultimo. Si existen varios representantes, sera
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suficiente con enviar la comunicacion al que aparezca en primer lugar en la instancia o

solicitud.

En el caso de que se designe un representante para la cumplimentacion de un solo tramite
aislado debera realizarse la oportuna anotacion en las bases de datos a fin de mantener
las comunicaciones con el representante inicial designado con caracter general para ese

expediente y enviar al nuevo representante solo las relativas a ese tramite.

E2.1.3. Numero de notificaciones

Cada comunicacion debera cubrir todos los puntos que sean necesarios o importantes
para dirigir el procedimiento con el menor nimero de comunicaciones posible y asi evitar

alargar el procedimiento mas de lo necesario.

A pesar de que lo ideal es que el niumero de comunicaciones sea el menor posible,
cuando se aprecie la existencia de defectos no detectados en fases anteriores es
conveniente valorar la emision de una nueva comunicacién en lugar de continuar con el

procedimiento sin haber solventado dichos defectos oportunamente.

Art. 50 LP
En general, hay que tener en cuenta que la presencia de defectos en la documentacion

interrumpira el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los
mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitacién, y hasta que dichos
defectos sean subsanados, expire el plazo otorgado para ello o, en su caso, transcurra la

prérroga solicitada.

Art. 35.2 LP
No obstante, la presencia de defectos formales en la documentacion durante el examen

de oficio no suspendera la realizacion del IET siempre que aquellos no sean de tal
naturaleza que impidan su realizacion o desvirtien de tal modo el objeto de busqueda

gue su resultado resulte inservible.

E2.1.4. Eficienciade las comunicaciones

Existen una serie de pautas basicas que deben seguirse para una comunicacion eficiente

con el solicitante:
- se debe actuar con diligencia en la transmisibn de comunicaciones con el
solicitante/titular e intentar no agotar los plazos establecidos. De esta forma se
agiliza el procedimiento, lo cual es ventajoso para el solicitante/titular en su toma

de decisiones.
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- respecto a la admision de documentacion, la documentacion aportada por el
solicitante se debe analizar minuciosamente para comprobar que es admisible en
plazo y forma. Si se rechaza documentacion es importante motivarlo claramente
en la comunicacion correspondiente.

- las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas; los informes deben
estructurarse previamente ordenando por relevancia todos los aspectos que se
van a tratar para transmitir un mensaje claro y completo.

- el lenguaje empleado debe ser siempre técnico y obijetivo.

- se debe contestar a todas y cada una de las alegaciones del solicitante sin dejar
ningun aspecto fuera de andlisis.

- enocasiones es aconsejable la comunicacion telefénica para acelerar la actuacion
del solicitante/titular en respuesta a una comunicacion de defectos. Dicha
comunicacion telefénica, de la que se dejara constancia (fecha y contenido) en el
expediente, no sustituye a la notificacién formal de defectos, que solo se tendra

por realizada mediante la correspondiente comunicacion escrita.

Art.34.6, 39.4 RP
En el examen sustantivo y en el examen de las oposiciones se podra repetir la

comunicacion de objeciones enviando nuevas notificaciones de defectos para asi dar
oportunidades adicionales al solicitante o al titular de subsanar o corregir, siempre y

cuando se cumplan simultdneamente las dos condiciones siguientes:

- que el solicitante/titular haya tratado manifiestamente de corregir los defectos y

- que la OEPM estime que los defectos restantes son subsanables.

E2.1.5. Medios utilizados por la OEPM para enviar notificaciones

La OEPM utilizard principalmente dos tipos de medios para comunicarse con el
solicitante/titular de la patente o con su representante, en su caso: correo electrénico y

correo postal.

Si el solicitantef/titular hubiera indicado una direccién de correo electrénico, éste sera el
medio preferente utilizado. Salvo que el solicitante/titular haya indicado lo contrario, las

notificaciones se enviaran en formato electrénico a dicha direccidn electrénica.

Si el solicitante/titular no hubiese proporcionado una direccion electronica, el medio de

notificacion sera por correo postal.
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En todo caso, los Agentes de la Propiedad Industrial se daran por notificados mediante la
publicacion correspondiente en el BOPI, sin perjuicio de que previamente, y con efectos
meramente informativos, se le haya enviado el texto integro de la comunicacion (art. 29.3
Ley 17/2001 de Marcas, Disp. adicional sequnda 3 RP).

E2.2. COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS

E2.2.1. Formade las comunicaciones dirigidas a la OEPM

Las solicitudes y deméas documentos se deberan presentar en los modelos oficiales que
a tal efecto establezca la OEPM. En cualquier caso, se aceptaran los formularios
internacionales tipo que a tal efecto establezca la Asamblea del Tratado de Derecho de

Patentes en virtud de la Regla 20 de su Reglamento (Regla 20, Tratado PLT).

La documentacién deberd identificar claramente a qué expediente se refiere, el motivo de

la comunicacion y la fecha de emisién de la comunicacion.

Las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas, utilizando un lenguaje lo
mas técnico y objetivo posible. Se debe evitar la utilizacion de elementos superfluos y

repetitivos.

E2.2.2. |diomade las comunicaciones dirigidas a la OEPM

Art.23.3 LP

Con carécter general, las comunicaciones escritas dirigidas a la OEPM, ya sean
peticiones, alegaciones o cualquier otra documentacién, se presentaran redactadas en

espaiiol.

En las Comunidades Auténomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos
podran redactarse en dicha lengua debiendo ir acompafiados de la correspondiente
traduccion al espafiol, que se considerara auténtica en caso de duda entre ambas.

En el caso de aportacion de documentos probatorios, como por ejemplo, en el
procedimiento de examen o de oposicion, que no estuvieran redactados en espafiol,
debera aportarse una traduccion al espafiol de, al menos, aquellos elementos relevantes
(ver apartado D2.1.4).

Marzo 2023 E-5


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093&p=20220728&tn=1#a29
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#da-2
https://www.wipo.int/wipolex/es/text/289497#r20
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a23

PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

E2.2.3. Medios para presentar comunicaciones

La OEPM aceptara comunicaciones recibidas en formato electronico y formato papel.

(@) Formato electrénico

Los tramites electronicos se realizaran a través del portal Sede Electronica de la OEPM,

qgue cumple con las garantias y medidas de seguridad previstas en la legislacion en

materia de proteccién de datos de caracter personal. En la Sede Electronica figura la

relacién actualizada de trdmites que pueden realizarse.
Los tramites electrénicos se registraran e indicaran la fecha del dia en que se produzcan.

El registro electrénico de la OEPM garantizara la constancia, en cada asiento que se
practique indicando fecha y hora, identificacion del interesado y persona u 6rgano
administrativo al que se envia, y, en su caso, referencia al contenido del documento que
se registra. Para ello, se emitird automéaticamente un recibo consistente en una copia del
documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentacion y el nUmero de
entrada de registro, asi como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso,

lo acomparfien.

Estaran obligados a relacionarse con la OEPM a través de medios electronicos los

siguientes sujetos (Disp. adicional segunda 3 RP):

- Los Agentes de Propiedad Industrial

- Las personas juridicas

Sin embargo, se aceptara la presentacion en papel a los solos efectos de obtener fecha
de presentacion de la solicitud de patente, o para considerar que un tramite se ha
cumplido en plazo. Posteriormente, se debera realizar la comunicacion via electronica

para que tuviera efecto.

En algunos casos, la OEPM podra admitir la presentacion de determinada documentacion

en soporte fisico, como p. ej. USB.

(b) FEormato papel

Los documentos presentados en formato papel ante la OEPM u otros lugares de

presentacion (ver apartado E2.2.4.) seran digitalizados e incluiran los metadatos que

acrediten su condicidn de ejemplar original, que se visualizaran al consultar el documento.
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Los documentos se incorporardn asi al expediente administrativo electronico,

archivandose los originales.

Unicamente podran utilizar el formato papel los solicitantes que no estén obligados a

relacionarse utilizando medios electronicos (ver apartado E2.2.3(a)).

E2.2.4. Lugares de presentacion

Las comunicaciones que los interesados dirijan a la OEPM podran presentarse en los

mismos lugares de presentacion de una solicitud de patente (ver apartado F2.2).
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E3. COMUNICACIONES INFORMALES

El presente apartado contiene directrices generales respecto a comunicaciones de
caracter informal mantenidas entre la OEPM vy el solicitante de la patente durante la

tramitacion hasta la concesion de una patente.

Se debe sefalar que, en el procedimiento de oposiciones, al tratarse de un procedimiento
contradictorio, no estan permitidas las comunicaciones informales con ninguna de las

partes.

Las comunicaciones informales pueden llevarse a cabo por teléfono, mediante visitas
presenciales o por correo electrénico. En muchos casos una consulta informal, puede

ayudar a avanzar en el procedimiento de forma mas rapida y efectiva.

Cuando se lleve a cabo una comunicacion informal, la OEPM har4 una anotacién que se
adjuntara al expediente y que resumira de forma clara y concisa los puntos tratados y que

incluira la siguiente informacion:

- Numero de expediente

- ldentificacién de participantes

- Asuntos discutidos y/o acuerdos alcanzados

- Otros asuntos comentados a los que no se haya llegado a un acuerdo, con los
argumentos del solicitante/titular

- Conclusiones

- Se podra indicar si la siguiente accion debe venir del solicitante/titular o de la
OEPM.

E3.1. CONSULTAS TELEFONICAS

Una conversacién telefénica puede tener lugar a iniciativa del solicitante de la patente o

a instancia de la OEPM.
Situaciones en las que el solicitante podria contactar con la OEPM:

- El solicitante quiere hacer una consulta sobre un aspecto de procedimiento;
- Existe un error en una comunicacion o en la contestacion de la OEPM que dificulta

al solicitante preparar la siguiente contestacién/comunicacion;
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Situaciones en las que la OEPM podria comunicarse por teléfono con el solicitante:

- Existe cierta confusion sobre algunos puntos a discutir, p.ej. el solicitante parece
haber malinterpretado los argumentos de la OEPM;

- La solicitud parece estar preparada para concederse, pero el/la examinador/a
necesita aclarar ciertos aspectos menores con el solicitante o le gustaria comentar

una propuesta de maodificaciones para superar las objeciones encontradas.

Conviene sefialar que las comunicaciones telefénicas no sustituyen a una notificacion

formal, que solo tendr& lugar mediante la correspondiente comunicacién escrita oficial.

De realizarse, se dejara constancia de la comunicacion telefénica, su fecha y contenido,

siendo aconsejable refrendar lo hablado en comunicacion escrita.
E3.2. ENTREVISTAS PRESENCIALES

Se podran llevar a cabo entrevistas presenciales en la sede de la OEPM a peticion del
solicitante, quien debera contactar con la persona responsable del expediente, bien por

teléfono o bien por correo electrénico, para concertar una cita.

A la entrevista podrd asistir el solicitante de la patente o su representante, en su caso, asi

como cualquier otra persona, expresamente autorizada por el solicitante.

Si durante el examen sustantivo se solicitara una entrevista por parte del solicitante de la

patente, ésta se celebrara con, al menos, la persona responsable del expediente.
E3.3. CORREOS ELECTRONICOS

El solicitante también podréa dirigirse a la OEPM mediante un correo electronico dirigido a
la persona responsable del expediente. Asimismo, la OEPM se podra comunicar con el

solicitante, o representante en su caso, mediante correos electrénicos.

En estos casos, se adjuntardn al expediente todos los correspondientes correos y sus

respuestas.

Conviene sefialar que las comunicaciones por correo electrénico no sustituyen a las
notificaciones formales, que solo tendrdn Ilugar mediante la correspondiente

comunicacion escrita oficial.
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E4. VISTAS ORALES

Art. 34.7, 39.5 RP

Se entiende por Vista Oral aquel trdmite formal que se celebra a peticion de una de las
partes interesadas en el procedimiento de concesion de patentes o de oposicion, en el
gue una Comisién de la OEPM, en presencia de las partes, delibera sobre la concesion,
denegacion o modificacién de una solicitud de patente en fase de examen sustantivo o
sobre la revocacion, limitacion o el mantenimiento de una patente ya concedida, en el

caso del procedimiento de oposicion.

El objeto de la Vista Oral sera concentrar en un Unico acto, uno o varios tramites escritos

relevantes para la resolucion del expediente y, por tanto, sustituye a dichos tramites.

No se consideran Vista Oral las comunicaciones formales o informales por cualquier otro
medio (teléfono, correo electronico o entrevista presencial, etc.) entre el solicitante, titular,

oponente y/o la OEPM.

Durante el procedimiento de concesion de patentes en fase de examen sustantivo y en el
procedimiento de oposicion, podra tener lugar una Vista Oral Gnica cuando sea solicitada
bien por el solicitante o titular de la patente o, en su caso, por el oponente u oponentes,
o bien a instancia de la OEPM cuando asi lo estime conveniente (ver apartado C2.2.3 y
apartado D3.2.2).

E4.1. SOLICITUD DE LA VISTA ORAL

La solicitud de Vista Oral puede ser realizada tanto a instancia del interesado
(solicitante/oponente/titular) como a instancia de la OEPM. En este Ultimo caso, sélo se
recurrira a la vista oral si tras varias comunicaciones con el solicitante/oponente/titular
persistiesen dudas relevantes para adoptar una resolucion definitiva en relacion con la

solicitud de patente o la patente concedida.

Durante la fase de examen sustantivo, la Vista Oral podra solicitarse siempre que haya

habido al menos una comunicacion escrita de la OEPM posterior a la contestacion del

solicitante_a la Opinion Escrita gue acompafia al IET (primera comunicacién de

examen sustantivo) y antes de que la OEPM comunique el fin del examen sustantivo,

informando de la decisién adoptada de conceder o denegar la patente.

Durante el procedimiento de oposicion, el titular podra solicitar la Vista Oral tras la

Notificacioén de objeciones (ver apartado D3.2.2) en la que se le otorga un nuevo plazo
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para presentar alegaciones o modificaciones. Por otra parte, el oponente podra solicitar
la Vista Oral tras recibir las modificaciones/alegaciones presentadas por el titular como
contestacion a la Notificacion de objeciones.

La solicitud de una vista oral solo se tendra por realizada cuando tenga lugar de forma
expresa, clara y no condicionada. Asimismo, deberd solicitarse en el momento

procedimental oportuno.
La solicitud de vista oral se podra denegar en los siguientes casos:

- cuando no se solicite en el momento procedimental oportuno,

- cuando la OEPM considere que los defectos u objeciones sefialados no son
subsanables y, por tanto, no considere conveniente otorgar nuevas oportunidades
al solicitantef/titular, o

- cuando el solicitante no haya tratado manifiestamente de subsanar los defectos u

objeciones sefialados.
E4.2. CITACION PARA LA VISTA ORAL

Previamente al envio de la citacion oficial, la Comision de Examen u Oposicion se reunira
para valorar posibles fechas para la celebracién de la vista. Una vez concretadas varias
fechas posibles, se contactara telefonicamente o por correo electrénico con el solicitante
0 su representante para que valore cual de ellas se ajusta mejor a su agenda. En caso

de que no ser posible consensuar una fecha, la OEPM la fijard unilateralmente.

La OEPM enviara la citacién para la celebracién de la Vista Oral a la parte o partes del
procedimiento con al menos dos meses de antelacion a la celebracion (el mes de agosto

no se considerara habil a estos efectos).
La citacion incluird la siguiente informacion:

- Numero de expediente de patente o de solicitud de patente

- Fecha, hora y lugar de celebracion (indicacién de la sala de vistas en la OEPM)

- Miembros que forman la Comision

- Documento anexo con los puntos que van a ser tratados, con indicacion de la
opinidn previa de la Comision en relacion a los mismos. Esta opinién es preliminar
y no vinculante.

- Lafecha limite de contestacion a la citacién y admision de nueva documentacion

(30 dias naturales previos a la fecha prevista para la celebracion de la Vista Oral).
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- Datos de contacto (examinador/a responsable, Secretaria del DPIT, etc.) para
poder comunicar exclusivamente en caso de que haya algun imprevisto por causa

urgente que impida acudir a vista oral.

La carta para la citacion a la Vista Oral sera accesible a través de CEO.

El documento anexo servird como punto de partida para las deliberaciones que tengan

lugar durante la Vista Oral.

Para la celebracion de una Vista Oral serd siempre necesaria la formacion de una
Comision de Examen, en el tramite de examen sustantivo (ver apartado C3), o una

Comision de Oposicion, en el caso de la tramitacion de oposiciones (ver apartado D3).
E4.3. CONTESTACION A LA CITACION

Una vez recibida la citacion para la Vista Oral, el solicitante/titular debera confirmar su
asistencia no mas tarde de la fecha limite indicada en la citacién, asi como indicar qué
personas acudirdn a la vista. En caso de necesitar medios audiovisuales durante la Vista

Oral deberan comunicarlo para que la OEPM disponga de dichos medios.

La OEPM podra admitir la peticion de aplazamiento de la Vista Oral si el interesado

puede justificar causas sobrevenidas inesperadamente que le impidan asistir a la vista y
siempre que las comunique lo antes posible a la OEPM para que fije una nueva fecha.

De igual forma, la OEPM también podré aplazar la Vista Oral cuando existan causas

justificadas que impidan a los miembros de la Comision la asistencia a la misma.
E4.4. VISTA ORAL

E4.4.1. Admision de documentacion

En la fase de examen sustantivo, sélo se admitira nueva documentacion antes de la
vista oral en el plazo fijado en la citaciébn de la Vista Oral. No obstante, durante la
celebracion de la vista, el solicitante podra presentar nuevos juegos alternativos de

reivindicaciones.

En el procedimiento de oposicién los oponentes solo podran aportar documentacion
adicional a la presentada en el escrito de oposicién durante el turno de réplica posterior.
Es decir, como regla general, sélo se admitird nueva documentacién antes de la vista oral

en el plazo fijado en la citacién de la Vista Oral. La presentacién de documentacion en
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plazo no significa su admisibilidad automéatica. La presentacion de documentacion fuera

de plazo ser& inadmitida, salvo que se demuestre la relevancia prima facie.

En cualquier caso, si un solicitante/titular presentase un juego de reivindicaciones
modificado antes de una Vista Oral a la que no asiste, la Comisién tendrd en cuenta los
hechos y argumentaciones presentadas antes de la vista. En el procedimiento de
oposicién, los oponentes seran convocados a la vista, pero su ausencia no impedira la
celebracion de la Vista Oral. En el caso de ausencia del titular se tendra por concluida la

Vista Oral y se continuara con los tramites siguientes.

E4.4.2. Admisién de publico

La Vista Oral en examen sustantivo no sera publica. Por lo que se refiere al procedimiento
de oposicién, la Vista Oral sera publica, aunque para asistir a la misma serd necesario
solicitarlo previamente a la OEPM. La Comision podra restringir el acceso de publico a la
sala cuando lo estime conveniente. En principio, a la vista oral de oposicién sélo acudiran
las partes. Para permitir la asistencia en calidad de publico de terceras personas ajenas

al procedimiento, la OEPM consultara a las partes.

E4.4.3. Comisién en la Vista Oral

La Comisién estard formada por tres miembros técnicos expertos de la OEPM, y en caso
de que se estime necesario, un miembro jurista, todos ellos designados por el/la Director/a
del Departamento de Patentes e Informacién Tecnoldgica, atendiendo a criterios de

experiencia y especializacion.

- Presidente/a: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Area y Jefe/a de

Servicio. Tiene voto de calidad en caso de empate.

- Examinador/a _Ponente (Segundo Miembro): examinador/a responsable del

expediente. Redacta las notificaciones al solicitante, asi como el Acta de la reunion de

la Comision que incluye los acuerdos alcanzados.

- Tercer Miembro: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Area y Jefe/a

de Servicio. Toma notas durante las reuniones y se las entrega a el/la Examinador/a
Ponente para que redacte el acta. En caso de elegir a un/a Examinador/a, se intentara en
la medida de lo posible, que este/a pertenezca al area técnica del expediente objeto de

estudio.
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- Jurista: forma parte de la Comision cuando la naturaleza del caso requiera la

intervencion de un miembro especialista en el area juridica.

E4.4.4. Utilizacion de dispositivos electronicos

Los asistentes a una vista oral tienen totalmente prohibida la grabacion, difusion, distribucion
o publicacion de toda o parte de la Vista Oral por cualquier medio No obstante, la Comision
podra grabar la vista o partes de la misma cuando lo estime conveniente, informando
previamente a los asistentes. En este sentido, la citacion incluird una advertencia a tal efecto.

El fichero resultante de la grabacién podra acompafiar al acta de las sesiones.

Como regla general se permitira el uso de ordenadores portatiles u otros medios
electrénicos equivalentes durante el desarrollo de la Vista Oral, siempre que ello no altere

el normal desarrollo de la misma.

La Comision podra autorizar el uso de elementos que ayuden en la explicacion del caso,
asi como de los medios técnicos que faciliten y apoyen las intervenciones de las partes
como, por el ejemplo, la presentacion de diapositivas. La Comision debera cerciorarse de

gue la sala cuenta con los medios técnicos necesarios para llevar a cabo la presentacion.

E4.4.5. Comienzo de la Vista Oral

Antes de la apertura de la Vista Oral, el/la Secretario/a de la Comisioén recibira a las partes
en la entrada de la sala de la vista, comprobara la identidad de los asistentes, asi como

los poderes de representacion en su caso.

En las vistas con asistencia de publico, se tratara de asegurar que su presencia no afecte
al normal desarrollo de la vista, se informara de la obligacibn de guardar silencio y
observar el debido respeto al acto que se va a celebrar. En caso de que la Vista Oral no

pueda desarrollarse normalmente, la Comisidén podra desalojar la sala.

Tanto en fase de examen sustantivo como durante el procedimiento de oposicion, la
comparecencia del solicitante o titular de la patente es un requisito esencial para la
celebracion de la vista. En caso de que éste no acuda, se tendra por concluida la vista y

se continuara la tramitacion.

E4.4.6. Aperturade la Vista Oral

En el momento de apertura de la Vista Oral deben hallarse presentes todos los miembros
de la Comisién. El/la Presidente/a dar4 comienzo a la Vista Oral haciendo referencia al

namero de expediente y presentando a todos los participantes en la misma Si, por algin
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motivo, se ha producido un cambio en la composicion de Comision, se debe informar a

las partes en ese momento.

Asimismo, los interesados podran promover la recusacioén de aquellos miembros de la

Comision en quienes se dé alguna de las circunstancias del art. 23 Ley 40/2015, de 1 de

octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

A continuacion, el/la Presidente/a hara un breve resumen del historial del expediente, asi
como del estado de tramitacion del mismo y hard mencién al orden de los puntos a tratar

durante la vista, incluidos en el documento anexo de la citacion.

En el caso de una Vista Oral durante el examen sustantivo, tras la introduccién

anteriormente mencionada, se dard la palabra al solicitante de la patente de manera que

exponga su postura respecto del anexo incluido en la carta de citacion.

En el caso del procedimiento de oposicién los oponentes tendran la posibilidad de

explicar en este momento sus argumentos. Normalmente, comenzaran exponiendo el
caso los oponentes y se dara al titular de la patente la oportunidad de replicar a cada
oposicion de forma individual o de manera conjunta. No obstante, si el caso lo requiriera,

el/la Presidente/a podra comenzar dando la palabra al titular de la patente.

E4.4.7. Desarrollo de la Vista Oral

Una vez finalizadas las exposiciones generales, la Comision comenzaré a analizar cada
uno de los aspectos controvertidos que ya se apuntaron en el anexo a la carta de citacién
y se formularan las preguntas que se estimen oportunas respecto de los mismos. Tras
debatir con las partes cada punto, la Comision deliberard en privado y llegar4 a una

conclusion respecto de cada uno de ellos, que comunicara a las partes.

Una vez que hayan sido tratados y analizados todos los puntos fijados en el orden del
dia, la Comisién se reunird para una deliberacion final, en ausencia de las partes, y
realizar una propuesta de resolucion. Si durante dicha deliberacion final surgen nuevas
cuestiones que puedan ser aclaradas por las partes se retomara la vista antes de volver

a reunirse para adoptar una propuesta definitiva.

No obstante, en cualquier momento la Comision podré poner fin a la Vista Oral y realizar
una propuesta de resolucién cuando del desarrollo de la vista se desprenda que no tiene
sentido continuar con la misma, aun cuando no hubieran sido tratados todos los puntos.

Esta decision se justificara debidamente.
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E4.4.8. Clausura de la Vista Oral

A la hora de proponer el texto final, la Comision prestara especial atencién a la
congruencia entre descripcién y reivindicaciones, haciendo constar en este momento las

modificaciones de la solicitud/patente que se consideran necesarias.

La Vista Oral concluira con el traslado a la/s parte/s de la propuesta final acerca de la
concesion, denegacion o modificacion de la solicitud de patente, en fase de examen
sustantivo, o sobre la revocacion, limitacion o el mantenimiento de la patente ya

concedida, en el caso del procedimiento de oposicion.
La Vista oral concluira cuando el/la Presidente/a declare formalmente su clausura.

E4.4.9. Actuaciones posteriores ala Vista Oral

De todo lo que acontezca durante la celebracion de la vista se levantara un acta redactada
por el/la Examinador/a Ponente de la Comisién, donde se recogeran datos como los
miembros de la comision y los asientes, la hora de inicio de la vista, el orden y los puntos
tratados, la hora y duracién de las pausas, etc. En su caso, el fichero resultante de la

grabacion de la Vista Oral se adjuntara al acta de las sesiones.

El acta incluird las conclusiones de la Vista Oral y, en su caso, se adjuntaran los textos
acordados entre la Comision y el solicitante/titular de la patente, si bien no seré necesario
que incluya todas las deliberaciones técnicas.

El acta de la Vista Oral se haré accesible al publico en la base de datos CEO de la
OEPM.

El solicitante/titular deber& aportar la descripcion, las reivindicaciones y, en su caso, los
dibujos o secuencias bioldgicas, tal como hayan sido acordados en la Vista Oral,
cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP. Dicha documentacion se debera
aportar en el plazo de diez dias hébiles a contar desde el dia siguiente de la publicacion

del anuncio de la elevacion del acta en el BOPI.

La resolucién que ponga fin al procedimiento debera estar motivada (ver apartado C4 y
apartado D4, respectivamente) y se hara accesible al publico a través de su publicacion
en la base de datos CEO de la OEPM. Ademas, se publicard una mencién de la resolucion
en el BOPI. La fecha de publicacion en el BOPI abrira el plazo para la interposicion de un

recurso de alzada.
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E5. REPRESENTACION

Art.175, 176 LP; Art. 107 RP
En las actuaciones ante la OEPM en el procedimiento de concesion de una patente

podran actuar los siguientes:

- Los Agentes de la Propiedad Industrial, individualmente o a través de personas

juridicas, en ambos casos debidamente acreditados e inscritos en el Registro Especial

de Agentes de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

- Los interesados con capacidad de obrar o sus representantes (art. 4 y 5 de la
LPACAP), si bien:
* Si no residen en un Estado miembro de la Union Europea deberan actuar
obligatoriamente mediante un Agente de la Propiedad Industrial.
= Si no tienen sede o domicilio en Espafia deberan designar, a efecto de
notificaciones, una direccion postal en Espafia o alternativamente indicar que

las notificaciones les sean dirigidas por correo electrénico.

Por tanto, los interesados con residencia en un Estado miembro de la Union Europea no
estan obligados a actuar mediante un representante, pudiendo actuar indistintamente por

si mismos o bien, haciéndose representar si asi lo desean.

En el caso de que el solicitante o el titular de la patente actie mediante un representante,
éste debe estar debidamente autorizado e identificado ante la OEPM vy las notificaciones

irdn dirigidas a este ultimo.

En el caso de existir varios solicitantes, y deseen actuar representados, deberan designar
un dnico representante, a quien se enviaran las notificaciones oportunas. La autorizacion

al representante debe estar firmada por todos los solicitantes.

En el caso de que existan dos o mas solicitantes y no actlen representados, las
notificaciones se enviaran al solicitante que designen expresamente o en su defecto, a

guien aparezca en primer lugar en la solicitud.

E5.1. ACREDITACION DE LA REPRESENTACION

Art. 108 RP
En general, se tendra por acreditada la representacion y no sera necesario aportar el

correspondiente poder de representacion, salvo en los siguientes supuestos:
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a) En caso de duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

b) Cuando se produzca un nombramiento o se presente cualquier documento por
un representante no indicado en la fecha de presentacion en la solicitud de
patente.

¢) Cuando se solicite la inscripciéon de una transmision, cambio de nombre, licencia

u otros negocios juridicos.

d) Cuando se solicite la inscripcibn de una renuncia, retirada, limitacién o

revocacion.
e) Cuando se presente una oposicién a la concesion de una patente.

Para los anteriores supuestos, los representantes deberan presentar ante la OEPM el
correspondiente poder firmado por el interesado para su inclusion en el expediente. El
poder podra otorgarse para una 0 mas solicitudes, o para uno 0 mMAas registros

identificados en el poder. Se podra presentar un poder general (formulario poder general)

por el que el poderdante faculte al representante para actuar en relacién con todos los
tramites relativos a las patentes de invencion. La OEPM llevaré a estos efectos un registro

electronico de poderes generales.

En el caso de que el representante haya presentado un poder general y éste conste en
el Registro de Poderes Generales de la OEPM, debera acreditar la existencia de dicho
poder, bien aportando el numero asignado por la OEPM o bien mediante la presentacion

de una copia del mismo.

Cuando se comunique a la OEPM la designacion de un representante, el correspondiente
poder se debera presentar en el plazo de dos meses a contar desde la recepcién de
dicha comunicacion o desde la publicacién el aviso del BOPI, el plazo que expire mas

tarde.

En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, se
considerard no acreditada la representaciéon y el procedimiento continuara con el

solicitante. Los actos realizados por el representante no acreditado, con _excepcion de

la presentacion de la solicitud de patente, se tendran por no efectuados si no son

confirmados por el solicitante en los plazos anteriormente citados

Las comunicaciones de la OEPM se entenderan con quien figure inscrito como

representante hasta que se comunique la terminacion del apoderamiento o, en su caso,
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se acredite otra representacion, mediante la presentacion del correspondiente poder.

representante.

Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extinciébn por el fallecimiento del
poderdante no impedird al apoderado realizar ante la OEPM los actos de conservacion,
defensa y mantenimiento de las solicitudes y registros del poderdante que resulten
imprescindibles hasta el otorgamiento de un nuevo poder o la designacién de un nuevo

apoderado por los herederos de aquel o la comparecencia personal de éstos.
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E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA

E6.1. MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES

Art. 48 LP, art. 64 RP

A la hora de tratar las modificaciones de la solicitud o de la patente concedida, la LP y el
RP se refieren de manera especifica a la modificacion de las reivindicaciones y
subsidiariamente, con objeto de mantener la coherencia de la solicitud, se refieren a la
modificacion de la descripcién, y en su caso, los dibujos o las secuencias biolédgicas. Es
decir, la posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la posibilidad de modificar la

descripcién y los dibujos o las secuencias biolégicas.

Salvo cuando se trate de subsanar errores manifiestos (ver apartado E7), las
reivindicaciones so6lo podran modificarse en aquellos trdmites del procedimiento de
concesion en que asi expresamente lo permita la Ley y con sujecién a lo que se

establezca reglamentariamente.

E6.1.1. Momentos previos ala concesion de la patente

Art. 24 RP

(a) Examen de oficio

Sitras la realizacion del examen de oficio, la solicitud de patente presentase defectos (ver
apartado A6.2), el solicitante podrd, en la medida en la que sea necesario para corregir
los defectos notificados, modificar la descripcion, reivindicaciones y dibujos o secuencias

biolégicas.
Art. 27, 28, 29 RP

(b) Ease de busqueda y realizacién del IET y la Opinién Escrita:

Al inicio o durante la busqueda pueden plantearse tres situaciones para cuya subsanacion
el solicitante tiene la opcion de modificar la descripcién, reivindicaciones y dibujos o

secuencias biologicas:

(b1) Falta de claridad o de coherencia

Si la OEPM notifica al solicitante una falta de claridad o de coherencia en la
descripcion o en las reivindicaciones, o defectos que impidieran total o parcialmente
realizar una busqueda significativa, el solicitante podra modificar la descripcién o las

reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias bioldgicas.
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(b2) Pluralidad de reivindicaciones independientes

Si la OEPM notificase al solicitante que las reivindicaciones, tal como han sido
presentadas, comprenden mas de una reivindicacién independiente de cada
categoria (producto, procedimiento o utilizacién) sin que se encuentren en las
excepciones sefialadas en el art. 7.2 RP (ver apartado F5.2.3), el solicitante podra
subsanar este defecto presentando un nuevo juego de reivindicaciones y en su caso,

descripcion, dibujos o secuencias bioldgicas.

(b3) Falta de unidad de invencién

Si, durante la busqueda, la OEPM le comunica al solicitante que la solicitud no
satisface la exigencia de unidad de invencion, éste podra contestar dividiendo la
solicitud o modificando, con el Unico objeto de subsanar la falta de unidad de
invencion, las reivindicaciones y en su caso, descripcién, dibujos o secuencias

biolégicas (ver apartado B4 y apartado F6).
Art.40 LP; Art. 33,34 RP

(c) Examen sustantivo

Desde la publicacion en el BOPI de la mencién de la puesta a disposicién del puablico del
IET el solicitante dispone de tres meses para modificar la solicitud de patente o formular
alegaciones, lo que podra realizar junto con la peticidén de examen o independientemente

de ésta si la peticion se produjo con anterioridad a la finalizacion de dicho plazo.

Para subsanar las objeciones que durante el examen sustantivo se le comuniquen, el
solicitante podra modificar la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos o secuencias

bioldgicas, en su caso, redactando la solicitud tal como pretenda que sea concedida.

La modificacion de la solicitud podra acordarse durante una Vista Oral. El solicitante
debera aportar la descripcion y reivindicaciones acordadas cumpliendo los requisitos
formales exigidos en el RP en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el dia siguiente

a la publicacion de la elevacién del acta de la Vista Oral en el BOPI.

E6.1.2. Momentos posteriores ala concesion o denegacion de la patente

Art. 44.3 LP
(a) Recurso administrativo

Tras una resolucién denegatoria, en el procedimiento de recurso administrativo el

solicitante/titular de la patente podra modificarla.
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Art.43 LP; Art. 38 RP
(b) Procedimiento de Oposiciones

Una vez trasladadas al titular las oposiciones admitidas a tramite, éste podra modificar
las reivindicaciones, la descripcidn y, en su caso, los dibujos y/o las secuencias biologicas

si lo estima oportuno.

Cuando, a pesar de las alegaciones o modificaciones efectuadas por el titular, persistan
los motivos que impidan el mantenimiento de la patente, se otorgara un nuevo plazo
durante el cual el titular podra modificar las reivindicaciones, la descripcidén y en su caso,

los dibujos y/o secuencias biologicas.

La modificacion de la patente podra acordarse durante una Vista Oral, debiendo aportarse
las modificaciones cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP en el plazo de
10 dias hébiles a contar desde el dia siguiente a la publicacion de la elevacion del acta
de la Vista Oral en el BOPI.

(c) Procedimiento de Limitacion

Art.105.1 LP; Art. 41 RP
A peticién de su titular, la patente cuya concesion sea firme podré ser limitada en cualquier

momento de su vida legal (ver apartado D10), modificando las reivindicaciones, la

descripcion y en su caso, los dibujos y/o secuencias biologicas.

(d) Accion de nulidad

Art.120.3 LP
Si se ejerce una accién de nulidad contra el titular de una patente, éste podra optar por

limitar la patente, modificando las reivindicaciones y en su caso, los dibujos y/o

secuencias bioldgicas en su contestacion a la demanda.

(e) Renuncia parcial

Art. 110 LP
El titular de una patente podra renunciar parcialmente a la patente (ver apartado E10), es

decir, renunciar a una o varias reivindicaciones, modificando tanto las reivindicaciones
como la descripcion, si fuera necesario, asi como los dibujos y las secuencias biolégicas,

en su caso.
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E6.2. ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES

Art.48.3 LP, art.64 RP

Las modificaciones en el procedimiento de concesion deben estar basadas en las
objeciones emitidas por el/la examinador/a de oficio o de patentes, y ser el resultado de
un intento para salvar dichas objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente

dirigidas a la subsanacion de los defectos sefialados.

Durante los procedimientos de examen, oposicion y limitacién, al modificar las
reivindicaciones, el solicitante o titular podra, para mantener la coherencia, modificar la

descripcién y, en su caso, los dibujos o las secuencias biolégicas.

Toda modificacion debera ir acompafiada de un escrito en el que el solicitante/titular
especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razén de

las modificaciones y el alcance de las mismas.

Cuando el solicitantef/titular realice una modificacion, debera presentar el juego completo
de reivindicaciones en sustitucion de las reivindicaciones presentadas anteriormente y en

su caso, de la descripcion, dibujos o secuencias biol6gicas.

Durante las fases de examen y oposicién, se podran presentar propuestas alternativas a

la propuesta principal de modificacion.

Si la primera de las propuestas se acepta, se ignoraran las propuestas alternativas. Si
fuera rechazada la primera de las propuestas, se irdn examinando sucesivamente las

alternativas segun el orden de preferencia propuesto por el solicitante.

Una vez solicitada la realizacion del examen sustantivo, la primera ocasién en que se
podran presentar estas propuestas alternativas de modificacion sera en la contestacion
al IET y la Opinién Escrita que le acompafia. No se examinaran las modificaciones

posteriores a IET y OE si no se hubiera pedido y pagado el examen sustantivo.
E6.3. LIMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES

Art.48.5 LP
La solicitud de la patente o la patente concedida no podran modificarse de manera que

su objeto exceda el contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente,

es decir, no se admitirdn ampliaciones de contenido.
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Art.48.6 LP
Por otra parte, en el procedimiento de oposicidn, o en su caso en el de limitacion, la

patente concedida no podra modificarse de modo que se amplie la proteccion que

confiere, es decir, el alcance de las reivindicaciones.

Conviene destacar que en la Ley 24/2015, a diferencia de la anterior legislacién (Ley
11/86), no se contempla en ningln caso el cambio de la fecha de presentacion por

modificacion del objeto de la solicitud (ver apartado A2).

Modificaciones que exceden el contenido inicial

Ejemplo 1

La solicitud se refiere a una composicion de caucho que comprende varios ingredientes y
el solicitante busca introducir mediante una modificacion de la solicitud la informacién de

un ingrediente adicional no descrito inicialmente.

La modificacion no_se debe admitir porque supondria una ampliacién de contenido,

contraria al art. 48.5 LP.

Eiemplo 2

La solicitud tal como se present6 inicialmente se refiere a un procedimiento para limpiar

un tejido de lana con un determinado fluido.

No se admitird una modificacién posterior en la que el solicitante afada que el

procedimiento presenta también la ventaja de proteger al tejido frente a las polillas, porque

supondria una ampliacion de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

Ejemplo 3

La solicitud tal como se presentd inicialmente se refiere a un procedimiento para limpiar
varios tipos de tejidos con un determinado fluido, pero la patente concedida reivindica

solamente el procedimiento para limpiar lana con dicho fluido.

No _se admitiria una modificacion en el sentido de reivindicar un procedimiento para

limpiar un tejido cualquiera con un determinado fluido, aunque la descripcion incluya
realizaciones con otros tejidos ademas de la lana, porgue constituiria una ampliacion de

la proteccion, mas alla del alcance de las reivindicaciones como fueron concedidas.

E6.3.1. Modificaciones en la descripcidn

El/la examinador/a no formulara ninguna objecién si el solicitante introduce informacién

adicional en el apartado de referencias al estado de la técnica en la descripcion. En
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realidad, es aconsejable que, si el/la examinador/a de patentes ha identificado uno o
varios documentos pertinentes para la invencion desde el punto de vista del estado de la
técnica, pida al solicitante que los mencione en la descripcion, si no los hubiera citado

inicialmente.

Por otra parte, si el solicitante ha introducido una exclusion o limitacion (“disclaimer”), la
referencia al documento que la ha originado debe introducirse en el apartado de las

referencias al estado de la técnica.

Si el solicitante presenta unas modificaciones cuya base no encuentra el/la examinador/a,
el solicitante puede argumentar que el cambio introducido estaba implicito en la invencion
tal y como fue originalmente presentada. En caso de duda, la modificacion soélo sera
admisible si una persona experta en la materia puede derivarla de forma directa y sin
ambigiiedad, utilizando el conocimiento general comun y las caracteristicas que se
consideren implicitas en el resto del documento. Si se cumplen las condiciones anteriores,
es decir, si la invencién modificada no presenta novedad con respecto a la invencién
original, se considerara que la modificacion es una aclaracion y se admitira, aunque no

haya un soporte literal para la modificacion.

Aclaracién vs. novedad

La invencion consiste en un circuito agrupado por bloques.

Eiemplo 1

Una modificacion que implique reagrupar la etapa de entrada y la etapa de control en una
sola etapa, denominada bloque de entrada y control, no afectaria a la evaluacion del
requisito de novedad de la invencion, dado que la invencion no se refiere a dichas etapas

en particular.

Esta modificacion seria admisible, ya que se consideraria como una aclaracion.

Ejemplo 2

Sin embargo, una modificacion consistente en sustituir el interruptor de entrada de

corriente por un mando a distancia si afectaria a la evaluacién del requisito de novedad.

Esta modificacién no_seria admisible porque supondria una ampliacion de contenido,

contraria al art. 48.5 LP.
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En el caso en el que se divulguen en la descripcion un rango general y un rango preferido
dentro de ese rango general, se admitira una modificaciébn que consista en afadir un
rango que sea una combinacién del rango preferido y uno de los rangos que, dentro del
rango general, se encuentran a ambos lados del rango preferido, ya que se considerara

gue esto se puede derivar de la solicitud inicial tal como fue presentada.

Rango general vs. rango preferido

La invencion se refiere a un proceso para la produccion de fenilisocianato liquido, estable

que comprende las etapas de:

- calentar fenilisocianato a una temperatura de 180° a 300°C, en presencia de 0.05
a 10 ppm de un 6xido de fosfolina y
- enfriar la mezcla de reaccidbn a 100°C o menos, una vez que se alcanza el

contenido deseado en isocianato.

Inicialmente, el rango sefialado en la descripcion era de 0.001 ppm a 10 ppm,

preferiblemente de 0.05 a 5 ppm.

Mediante una modificacién se introduce en la descripcion el rango 0.05 a 10 ppm, que es
una combinacion del rango preferido y uno de los rangos que se encuentran a ambos

lados del rango preferido.

Esta combinacion no tendria novedad como invencion de seleccién para una persona
experta en la materia y, por tanto, se puede admitir esa modificacion en la descripcion, sin
que se considere que supone un aumento del contenido de la solicitud tal como se

presento inicialmente.

Lo mismo se puede aplicar al rango de temperaturas. Puesto que inicialmente en la
descripcion se indicaba un rango general de 150° a 300°C, con un rango preferido de 180°
a 240°C, se admitiria una modificacion para introducir en la descripcién el rango de 180°
—300°C.

Ambos casos serian admisibles por no suponer un aumento del contenido de la solicitud,
en el sentido del art. 48.5 LP.
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Ampliacién de un rango

Descripcidn original

Se describe un dispositivo de ensayo de resistencia al fuego de muestras de elementos
constructivos delimitadores, configurado para reproducir fielmente el ensayo de
certificacion para temperaturas superiores a 800° C, (..) con un cuerpo soporte cuyas

dimensiones minimas y maximas estan comprendidas entre (100 x 100 x 190) mm y

(500 x 500 x 190) mm (largo, ancho y espesor).

Descripcion modificada

Se describe un dispositivo de ensayo de resistencia al fuego de muestras de elementos
constructivos delimitadores, configurado para reproducir fielmente el ensayo de
certificacion para temperaturas superiores a 800° C, (...) con un cuerpo soporte cuyas

dimensiones minimas y maximas comprendidas entre (10 x 10 x 190) mm vy (500 x

500 x 190) mm (largo, ancho y espesor).

Esta modificacion no_es admisible pues supone una ampliacion del rango descrito

inicialmente y, por tanto, supondria un aumento del contenido de la solicitud, en el
sentido del art. 48.5 LP.

Si una caracteristica técnica estaba descrita en la solicitud original, pero no estaba
mencionado su efecto 0 no lo estaba en su totalidad, aunque si se podria deducir con
facilidad de la solicitud original por una persona experta en la materia, entonces se puede

admitir una clarificacion del efecto en la descripcion.

Marzo 2023 E - 27



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

Clarificacién de un efecto en la descripcion

La invencidn consiste en una ventana que se abre hacia el interior y en la que el tirador
dispone de un elemento de caucho. En una de las figuras se presenta la ventana abierta

con el elemento de caucho en contacto con la pared.

Se admitira que se modifique la descripcion para introducir una aclaracion indicando
que, gracias al elemento de caucho, se evitan dafios a las paredes con la apertura de

la ventana.

En ningun caso, se admitiran modificaciones de la solicitud que supongan
generalizaciones arbitrarias de ejemplos especificos, ya que suponen una ampliacién del

contenido de la solicitud tal y como se presenté.

Generalizacion arbitraria

Si en la descripcion se hace referencia de manera repetida a la necesidad de que una
determinada pieza de un dispositivo esté fabricada en aluminio, no se admitira que
durante el procedimiento se introduzca una modificacion relativa a que la pieza podria

estar fabricada en cualquier metal.

En este caso esta modificacion no_serd admisible, pues supondria un aumento del

contenido de la solicitud, contrario al art. 48.5 LP.

Tampoco es posible incluir nuevos modos de realizacidn de la invencion, pues ello

supondria una ampliacién del contenido de la solicitud.

Modo de realizaciéon no descrito

La solicitud inicialmente describe un aparato “montado sobre unos apoyos resistentes”,

sin divulgar ningun tipo de “apoyo resistente”.

No se debe admitir que el solicitante afiada posteriormente informacion respecto a que

los soportes son, por ejemplo, muelles helicoidales.

En ocasiones se produce la aportacion de documentacion que se refiere a estudios
comparativos o a nuevos ejemplos y efectos técnicos que pueden ser considerados como
prueba en apoyo de la actividad inventiva. En estos casos, se tendra especial cuidado si
en la documentacion se plantean nuevos efectos para justificar la actividad inventiva.

Estos nuevos efectos sblo podran tenerse en cuenta a la hora de valorar la actividad
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inventiva si estan implicitos en el problema técnico inicialmente planteado en la solicitud

original o si al menos estan relacionados con el mismo.

El contenido de esta documentacién no puede incluirse en la descripcién, ya que
constituiria una introduccion de materia adicional y, por tanto, una ampliacion del
contenido de la solicitud originalmente presentada. Sin embargo, dicha documentacion
se incorporara al expediente para poder ser consultada por el publico. También es posible
sugerir al solicitante que, si la aporta dentro del plazo de prioridad interna (ver apartado
F7.1), presente una segunda solicitud que reivindique prioridad de la primera y afiada la

nueva documentacion.

Adicion de documentacion relativa al efecto técnico

La invencidn se refiere a una composicion farmacéutica con una determinada actividad

y durante el examen se sefiala falta de actividad inventiva.

El solicitante puede posteriormente proporcionar nuevas pruebas que demuestren que
la composicién tiene una ventaja inesperada por su accion antibiética. En este caso, se

podria reformular el problema técnico incluyendo la accién antibiética, siempre que se

considere que esta nueva accion esta implicita o relacionada de alguna manera con la
actividad farmacéutica que se indico inicialmente para la composicién Dichas pruebas
se mantendran en el expediente, pero no se pueden introducir en la descripcion, pues
ello supondria una ampliacion del contenido de la solicitud, tal como se presentd

inicialmente.

Si se realiza una modificacion con el fin de clarificar el significado de una marca o para
sustituir una marca registrada por un término técnico, el/la examinador/a debera tener
especial cuidado para evitar que la modificaciébn no suponga una ampliacién del contenido
de la solicitud tal como se presenté inicialmente, ya que el objeto designado por la marca

puede variar con el tiempo.

Marzo 2023 E-29



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

Clarificacion de una marca

En una solicitud de patente se indica en la descripcién que se emplea una sustancia
designada por su marca. El/la examinador/a podra objetar la existencia de falta de
claridad si la composicion designada cubierta por la marca no es parte del conocimiento
general comun y el solicitante deber& sustituir dicha marca por la composicion de la

sustancia.

Para evitar que se produzca un aumento del contenido de la solicitud tal como se
presento inicialmente, el solicitante debera justificar que esa era la composicién en la

fecha de presentacién de la solicitud.

E6.3.2. Modificaciones en las reivindicaciones

Art. 48.6 LP
Las reivindicaciones se podran modificar tanto durante la fase de examen como durante

los procedimientos de oposicion y limitacion si bien, una vez la patente se haya concedido,
las modificaciones no podran suponer una ampliacion del alcance de la proteccion

conferida por las reivindicaciones.

Art.48.5 LP
En todo caso, las reivindicaciones tanto de la solicitud de la patente como de la patente

concedida no podran modificarse de manera que su objeto exceda el contenido de la
solicitud tal como se haya presentado inicialmente, es decir, no se admitirdn ampliaciones

de contenido.

Art. 64.4 RP

Por otra parte, las reivindicaciones modificadas no podran referirse a materia que no haya
sido objeto de busqueda al no hallarse comprendida, formando un Unico concepto
inventivo general, en la invencién o grupo de invenciones originalmente reivindicadas.
Tampoco podran referirse a materia que no haya sido objeto de busqueda por una falta
de claridad o coherencia o por una pluralidad de reivindicaciones independientes no
admisibles (ver apartado B2.2).

(@) Sustitucidon o eliminacidn de una caracteristica en unareivindicacién

La sustitucion o eliminacion de una caracteristica de una reivindicacion podria suponer
una ampliacion del contenido a menos que una persona experta en la materia hubiera

reconocido de manera directa y no ambigua que:
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(i)  la caracteristica no se ha descrito como esencial;

(i)  la caracteristica no es indispensable para la funcion de la invencion, a la vista del
problema técnico que la invencion pretende resolver; y

(iii)  la sustitucion o eliminacion no requiere una modificacion de otras caracteristicas

para compensar ese cambio.

En el caso de sustitucibn de una caracteristica por otra, esta segunda caracteristica
debera tener soporte en los documentos de la solicitud original. En cualquier caso, la

sustitucién o eliminacion siempre debe tener soporte en la solicitud original.

No se admitirh la generalizacion de una reivindicacion por sustitucion de una
caracteristica particular por otra mas general, argumentando que ello habria sido obvio

para una persona experta en la materia.

Sustituciodn o eliminacion de una caracteristica en una reivindicacion

Ejemplol

La invencion se refiere a un panel laminado multi-capa y la descripcion incluye varios
ejemplos con distintas combinaciones de capas, siendo en uno de los ejemplos la capa

exterior de polietileno.

La modificacion en la reivindicacion para omitir la capa exterior o alterarla pasando a ser

de polipropileno no seria admisible ni en |la fase de examen ni en el procedimiento

de oposicién. En ambos casos, el conjunto del panel seria muy diferente del que habia

sido descrito originalmente y por tanto seria inadmisible (art. 48.5 LP).

Ejemplo2

Se reivindica “Una composicion que comprende A y B” y se modifica posteriormente a
“Una composicién que comprende A y, opcionalmente, B”, teniendo esta segunda
redaccion soporte en la descripcion.

Esta modificacion seria admisible en la fase de examen pero no seria admisible en

el procedimiento de oposicidn porque se esta ampliando el objeto de la proteccion
conferida (art. 48.6 LP).
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Ejemplo3

La invencién reivindicada es un sacacorchos en el que las caracteristicas técnicas que
resuelven el problema técnico planteado se refieren a la adaptacion de la longitud del
brazo de palanca al proceso de extraccion del corcho. También se incluye en la
reivindicacion una navajita destinada a cortar la capsula que envuelve el tapon de corcho

y que es ampliamente conocida en el estado de la técnica.

Se admitiria una modificacion en la fase de examen consistente en eliminar esta

Ultima caracteristica técnica, pues no es indispensable para la funcién de la invencion,

pero no seria admisible en el procedimiento de oposicion porque se esta ampliando

el objeto de la proteccion conferida (art. 48.6 LP).

(b) Inclusién de una caracteristica en una reivindicacién

Generalmente se puede evitar una falta de novedad incluyendo caracteristicas mas
especificas que las que aparecen divulgadas en el estado de la técnica que ha dado lugar
a la objecion. Una modificacion a tal efecto se admite si dichas caracteristicas estan
presentes en las reivindicaciones dependientes, en la descripciébn o en los dibujos y
siempre que dichas caracteristicas no se refieran a una invencion que no haya sido objeto
de busqueda (por falta de claridad o coherencia, existir una pluralidad no admisible de
reivindicaciones independientes de la misma categoria o falta de unidad invencién, ver

apartados B2.2.1, B2.2.2 y B4, respectivamente).

La extraccion de la descripcion de una caracteristica especifica aislada de una
combinacion de caracteristicas inicialmente divulgadas y su inclusion en las
reivindicaciones para delimitar la materia reivindicada, se admite solamente si no hay una

relacion estructural y funcional entre dichas caracteristicas.

Cuando una caracteristica se extrae de una realizacion particular y se aflade a una

reivindicacion, se tiene que establecer que:

- La caracteristica no esta relacionada o vinculada a otras caracteristicas de la
realizacion.
- Ladivulgacién general justifica el aislamiento de la caracteristica y su introduccion en

la reivindicacion.
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Inclusion de una caracteristica en una reivindicacion

Se reivindica “Un motor eléctrico que comprende A, B y medios para evitar que se

queme por sobrecalentamiento”.

Se modifica a “Un motor eléctrico que comprende A, B y un fusible que previene el

sobrecalentamiento”.

La modificacion seria admisible si el fusible es uno de los medios indicados en la

descripcion para evitar el sobrecalentamiento.

Esta modificacion seria admisible tanto en la fase de examen como en el

procedimiento de oposicién porque no se estd ampliando el objeto de la proteccion
conferida (art. 48.6 LP).

(c) Limitaciones o exclusiones (“disclaimers”)

Se admite la introduccion de “disclaimers”, es decir, limitaciones en una reivindicacion
gue suponen que ciertas caracteristicas técnicas se excluyan del ambito de la

reivindicacion (ver apartado F5.3.13).

Los “disclaimers” pueden utilizarse para restablecer la novedad de la invenciéon en
relacién con una divulgacion previa, excluyendo expresamente del ambito de proteccién

la materia que afecta a la novedad de la reivindicacion.

Un “disclaimer” se aceptara solo si el objeto de proteccion no puede definirse en otros
términos o si el empleo de caracteristicas positivas en la reivindicacion limitara

innecesariamente el &mbito de proteccion.

Una reivindicacion que contenga un “disclaimer” debe cumplir con el requisito de claridad
y concision establecido para las reivindicaciones en el art. 28 LP. Adema4s, en la
descripcion, el solicitante debera indicar el estado de la técnica excluido, asi como la

relacion entre el estado de la técnica y el “disclaimer”.

Se puede admitir un “disclaimer” tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud
inicialmente presentada como si la caracteristica técnica que se excluye no estuviera
explicitamente divulgada en la solicitud tal y como se presentd. En el primer caso debe
cumplirse la condicion de que, para una persona experta en la materia, el objeto de la

reivindicacion, una vez aplicada la exclusion, esté explicita o implicitamente divulgado de
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manera directa y sin ambigledades en la solicitud tal y como esta se presento

originalmente.

No obstante, en los siguientes casos no se admitira la introduccion de un “disclaimer”

sobre una materia no explicitamente divulgada en la solicitud tal y como se presento:

- si se introduce con el fin de subsanar una falta de suficiencia de la descripcion o de
excluir realizaciones que no se puedan implementar
- si supone una contribucion técnica

- si afecta a la valoracion de la actividad inventiva

Limitacion o “disclaimer”
Una reivindicacion originalmente presentada tiene la siguiente redaccion:
“Uso de compuesto de férmula general I...."

Mediante una modificacién se introduce un “disclaimer” y la reivindicacién presenta la

siguiente redaccion:

“Uso de un compuesto de formula general |, con la excepcién del compuesto A...”

La modificacién se ha utilizado para subsanar una objecién por novedad, y en el estado

de la técnica se incluia el compuesto A.

Se admitira la modificacion siempre que A sea un compuesto que caiga dentro del

ambito de definicion de la formula |.

Esta modificacion seria admisible tanto en la fase de examen como en el

procedimiento de oposicidn porque no se esta ampliando el objeto de la proteccion
conferida (art. 48.6 LP).

(d) Cambios en las cateqgorias de las reivindicaciones

Uno de los cambios que pueden admitirse es el de la categoria de una reivindicacion,
normalmente acompafiado de un cambio en las caracteristicas técnicas de la invencion.

Es muy importante tener en cuenta que durante el procedimiento de oposicion solo se

admitirh un cambio en la categoria de una reivindicacién si es imprescindible para
subsanar alguno de los motivos de oposicion (ver apartado D2.1.5). En caso contrario no

se admitira el cambio de categoria.

Ademas, incluso si esta condicién se cumpliese, la Comision de Oposicion debera prestar

especial atencion para evitar que el cambio de categoria amplie el objeto de la proteccion
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conferida por la patente (art. 48.6 LP). En cualquier caso, siempre ha de verificarse que
el cambio de categoria no amplie el contenido de la solicitud original (art. 48.5LP) lo que

no seria admisible ni en fase de examen ni en fase de oposicion.
A continuacion, se proporcionan algunos ejemplos:
(d1) Transformacion de una reivindicacion de producto en una de uso.

Una modificacibn consistente en sustituir una reivindicaciéon de producto por una
reivindicacion de uso de ese producto no supondra una ampliacion de la proteccion, y por
tanto se admitira, siempre y cuando la reivindicacion de uso defina el uso de dicho

producto para lograr un efecto técnico que haya sido descrito.

Si una reivindicacion sobre un producto se sustituye por una de uso del producto basada
en un efecto técnico descrito, la modificacién esta permitida, excepto en el caso de

productos farmacéuticos (ver apartado G7.6).

Ejemplo

Si se reivindica un compuesto y en la descripcidon se exponen varias utilizaciones no
reivindicadas, y posteriormente se pone de manifiesto que el compuesto es conocido,
pero no alguna de sus utilizaciones, la reivindicacion de producto se podra transformar

en una reivindicaciéon de uso.

Esta modificacion seria admisible tanto en la fase de examen como en el

procedimiento de oposicidn porque no se esta ampliando el objeto de la proteccion
conferida (art. 48.6 LP).

Por el contrario, no se permite la transformacion de unareivindicacion de uso de un

producto a unareivindicacion del producto en si.

(d2) Transformacion de una reivindicacion de producto en una de procedimiento.

Se permite la transformacion de una reivindicacién de producto en una reivindicacion de
procedimiento si dicho procedimiento, que se habr& divulgado en la descripcion, sélo da

lugar a ese producto inicialmente reivindicado.
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(d3) Transformacion de una reivindicacion de procedimiento en una de producto.

Se permite la transformacién de una reivindicacion que tiene por objeto un procedimiento
de funcionamiento de un dispositivo en una reivindicacion de producto sobre dicho
dispositivo si la reivindicacion original contenia todas las caracteristicas técnicas del

producto, ya sea en términos funcionales o estructurales.

Sin embargo, si el producto definido en la nueva reivindicacion ya no depende de las
circunstancias de funcionamiento de las que si dependia en la reivindicacion original, el
cambio no es admisible, pues en ese caso la reivindicacion original conferiria proteccion
sobre el funcionamiento del dispositivo en unas determinadas circunstancias y la nueva
reivindicacion otorgaria proteccion sobre el producto en cualquier circunstancia,

ampliando la proteccion conferida.

Ejemplo

Si una reivindicacion se refiere a un procedimiento de funcionamiento de un dispositivo
en el cual los sensores de presion se encuentran adaptados para localizarse en una
determinada posicidén, no se permite el cambio a una reivindicacién sobre el producto

donde no se sefiale la localizaciéon de los sensores de presion.

(d4) Transformacion de una reivindicacion de procedimiento en una de uso.

El cambio de una reivindicacion sobre un procedimiento para la obtencion de un producto
a una reivindicacion del producto para un uso distinto del que se reivindico previamente

no esté permitido.

Sin embargo, si esta permitido el cambio de una reivindicacion sobre un procedimiento
en el que se utiliza un determinado producto a una reivindicacién sobre el uso del producto

llevando a cabo el procedimiento.

E6.3.3. Modificaciones en los dibujos

Puede ocurrir que los dibujos que se publiquen no sean los presentados originalmente,
porque los que se presentaron posteriormente eran mas adecuados para la publicacion.
En este caso se habrd de comprobar que los dibujos presentados posteriormente no
incluyen ningun elemento que suponga una ampliacion de contenido respecto a los

depositados inicialmente.
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So6lo podra afiadirse un dibujo totalmente nuevo si dicho dibujo se puede derivar sin

ningun tipo de ambigliedad del texto de la descripcion.

(a) Introduccion de modificaciones derivadas de los dibujos

Debe tenerse mucha precaucion con las modificaciones en la descripcion y/o
reivindicaciones que estan basadas en detalles que solo se pueden derivar de los dibujos

esquematicos de la solicitud original.

En particular, no debe considerarse que se excluye de la invencion una caracteristica solo
por el hecho de que ésta no se encuentra en una figura esquemética que no representa

todos los detalles de la invencion.

El modo en que una determinada caracteristica se representa en las figuras puede ser
accidental. La persona experta en la materia debe ser capaz de reconocer claramente en
los dibujos, dentro del contexto de toda la descripcién, que la caracteristica afiadida a
partir de las figuras, es el resultado deliberado de las consideraciones técnicas que llevan

a la resolucion del problema técnico planteado.

Modificaciones derivadas de los dibujos

La solicitud inicialmente describe un aparato “montado sobre unos apoyos resistentes”,

sin divulgar ningun tipo de “apoyo resistente”.

Si bien no se debe admitir que el solicitante afiada posteriormente informacion respecto
a que los soportes son, por ejemplo, muelles helicoidales, si el solicitante es capaz de
demostrar que los dibujos, tal como son interpretados por una persona experta en la
materia, muestran unos muelles helicoidales, si se deberia admitir la adicién de la

informacion, al menos en el contexto de la realizacion concreta donde se divulga.
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Modificaciones derivadas de los dibujos

La solicitud inicialmente muestra un dibujo esquemético de una estructura compuesta
de varios elementos, en la que no se especifica que se trate de una representacion a

escala.

En este caso, si el solicitante pretende incluir en la descripcion una caracteristica
referida a la ratio de dimensiones entre dos elementos como una modificacion derivada
de los dibujos, esta no debera admitirse, puesto que, al tratarse de una representacion
esquemadtica sin detallar la escala, no puede considerarse que contiene la informacion
sobre los tamafios a escala de los elementos que intervienen en la estructura. Por lo
tanto, no puede desprenderse de dicha figura la relacibn de tamafio entre sus

elementos.

E6.3.4. Introduccion de modificaciones en las secuencias bioldgicas

Las listas de secuencias bioldgicas que forman parte de la descripcién también pueden
ser corregidas o modificadas. El solicitante deberé aportar una nueva lista de secuencias,
gue contenga las modificaciones o correcciones junto con una copia de dicha lista en
formato electronico legible por ordenador, segin los requisitos establecidos
reglamentariamente (ver apartado F3.6), acompafada de un escrito en el que el
solicitante identifique las diferencias entre la lista original y la modificada, indicando las
razones de la modificacion y especificando que la informacién contenida tanto en papel
como en formato electrénico es idéntica y no amplia el contenido de lo presentado

inicialmente.

E6.3.5. Modificaciones o adicidén de la prioridad reivindicada

Art.14 RP
Es posible pedir la correccion o la adicion de una reivindicacion de prioridad respecto de

una solicitud de patente presentada ante la OEPM. Hay que tener en cuenta que es
incompatible la peticion de correccion o adicion de prioridad con la peticion de publicacion
anticipada y con la presentacion de solicitudes incluidas en el programa CAP, ya que
estas no pueden reivindicar prioridad (ver apartado E.15). Sin embargo, serd posible

tramitar la peticion de correccién o adicion de prioridad cuando se retire la peticién de
publicacion anticipada antes de que hayan terminado los preparativos técnicos para su

publicacion.
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e La correccion de prioridad se refiere al caso de que se haya reivindicado una fecha
de prioridad incorrecta.

e La adicion de prioridad se refiere tanto al caso en que el solicitante no haya
reivindicado ninguna prioridad inicialmente como al caso en que el solicitante haya
reivindicado una o mas prioridades inicialmente y quiera afiadir una mas. En ambos
casos es esencial que la solicitud posterior haya sido regularmente presentada en el

plazo de 12 meses a partir de la presentacion de la solicitud prioritaria.

La peticion debera presentarse dentro del plazo que expire més tarde de entre los

siguientes:

a) Enelplazo de 16 meses a partir de lafechade prioridad méas antigua, o cuando
la correccién o adicion suponga un cambio en la fecha de prioridad mas antigua,
en el plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad mas antigua
modificada, aplicandose el plazo de 16 meses que expire antes;

b) En el plazo de 4 meses desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente.

Cuando se trate una solicitud de patente divisional, un cambio de modalidad, una
transformacién de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de
una solicitud internacional PCT, el plazo para pedir la correccion o adicion de la
reivindicacion de prioridad sera de cuatro meses desde la fecha de deposito de la solicitud

o de 16 meses desde la fecha de prioridad, aplicandose el plazo que expire mas tarde.

Estos plazos para la modificacién en la prioridad no son susceptibles de prérroga ni de
peticion de restablecimiento de derechos (ver apartado E11).

Si la OEPM tiene la intencién de denegar una adicibn o una correccion de una
reivindicacion de prioridad, se le concedera al peticionario un plazo de 10 dias a contar
desde la publicacién de la intencion de denegar en el BOPI para que formule

observaciones.
E6.4. ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES

Art. 64 RP

Al analizar las modificaciones, la OEPM debera tener en cuenta también las siguientes

cuestiones:

- Sise cumple el requisito de unidad de invencién en el nuevo juego de reivindicaciones

(ver apartado B4 )
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- Si en las reivindicaciones se ha introducido materia que no ha sido objeto de
bdsqueda bien por falta de claridad o coherencia, pluralidad indebida de
reivindicaciones independientes o falta de unidad de invencion (ver apartados B2.2.1
B2.2.2 y B4, respectivamente), o bien porque el numero de posibilidades de
realizacion incluidas en la descripcion era demasiado elevado para prever el sentido
de la modificacion en las reivindicaciones, en cuyo caso dichas modificaciones en las
reivindicaciones no se admitiran.

- Si fuera necesario, el solicitante debera ajustar el titulo y el resumen al nuevo juego
de reivindicaciones, o incluso la memoria completa, por ejemplo en el caso de falta de
unidad de invencién, para que se refiera Unicamente a la invencion pertinente,
eliminando las referencias al resto de invenciones.

- Aun cuando el/la examinador/a puede pedir al solicitante que realice modificaciones
en las reivindicaciones y/o la descripcién para mejorar la claridad, en ningln caso
deberd solicitar modificaciones que tan s6lo mejoren la forma de redaccion de las

reivindicaciones o de la descripcion.
E6.5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES

Art.48.4 LP
Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de

oposicion, de limitacion o de recurso o de una resolucion judicial se editar4d un nuevo
folleto, que contendrd el texto integro del documento de patente tal como haya quedado
modificado. La proteccion conferida por la Ley se extenderd retroactivamente a la patente

asi modificada.

Art. 64.5 RP

El solicitante podra modificar las reivindicaciones sin necesidad de contar con el
consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de

Patentes.

Art. 64.6 RP
La designacion de el/lla inventor/a o inventores/as no podra ser modificada sin el
consentimiento de los demas inventores designados en la solicitud de patente, asi como

del solicitante o titular de la patente.
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E7. CORRECCION DE ERRORES

E7.1. RECTIFICACION DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM.

Art.49 LP; Art. 65 RP
A instancia del solicitante, la OEPM admitira las correcciones de los defectos de expresién

o0 transcripcion o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud.

La peticidn de rectificacion (formulario 3406X) podra realizarse en cualquier momento

hasta la finalizacion del examen sustantivo y durante toda la vida de la patente.

El solicitante podra corregir “errores manifiestos”, entendiendo éstos como errores de
tipo material, formal o de hecho y no errores conceptuales. Esto significa que la correccion
del error no debe suponer un cambio sustancial del contenido del documento que
contenia el error, de manera que este documento subsiste con los mismos efectos y

alcance una vez subsanado el error.

La jurisprudencia del TS ha precisado que, para que un error pueda ser calificado como

error material o de hecho, ha de tener las siguientes caracteristicas:

- poseer realidad independiente de los criterios interpretativos de las normas
juridicas aplicables;

- poder observarse teniendo en cuenta soélo los datos del expediente administrativo;
y

- poder rectificarse sin que padezca la sustancia juridica del acto, sin alteracién
fundamental de su contenido y sin requerir, por tanto, un juicio valorativo u
operacidn juridica sobre este contenido, debiendo, por Gltimo, seguirse un criterio

restrictivo en el sentido de negar la rectificacion en caso de duda.

Una rectificaciébn de los dibujos, la descripcion, las reivindicaciones o las secuencias
biolégicas se considera evidente si se deduce inequivocamente y a primera vista que
ningun otro texto, dibujo o secuencia distinto que el resultante de la modificacion podria

haber sido propuesto por el solicitante.

Si la peticidn de rectificacion afecta a la descripcion, las reivindicaciones, los dibujos o las

secuencias bioldgicas, debe resultar evidente lo siguiente:
a) que se ha producido un error y

b) cudl deberia ser la correccion.
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Por lo que se refiere al punto a), el hecho de que se ha producido un error debe ser
reconocido de manera objetiva por una persona experta en la materia, a partir tnicamente

de los documentos tal y como se presentaron inicialmente.

Por lo que se refiere al punto b), la rectificacion debe resultar de forma directa y sin
ambigiiedad para una persona experta en la materia en la fecha de la solicitud a partir de
la documentacién inicialmente presentada, utilizando el conocimiento general comun, de
tal manera que ningun otro texto mas que el texto rectificado podria haber sido propuesto

por el solicitante. En conclusion, el error debe ser obvio.

Para valorar los puntos a) y b) anteriores no se podra tener en consideracion el
documento de prioridad. Sin embargo, el documento prioritario si se podra considerar
para valorar si se puede aceptar una correccion en cualquier otro documento de la

solicitud, p.gj. la instancia.

El supuesto de omision de alguna pagina o parrafo de la descripcion o de las
reivindicaciones o de algun dibujo no puede considerarse como un error, ya que la

aportacion posterior de estas partes implica una modificacion sustancial de la solicitud.

A diferencia de lo que se establece en el momento de la admisién a tramite de la solicitud
(ver apartado A2.1.3), posteriormente no se podran aportar partes omitidas de la
descripcion, reivindicaciones o dibujos con objeto de llevar a cabo una rectificacion de

errores.

En cualquier caso, la rectificacion nunca debe ampliar el contenido de la solicitud tal como

fue presentada.

El/la examinador/a puede, por iniciativa propia, corregir errores ortogréficos. Para ello,
realizara las modificaciones que considere oportunas y las incorporara al expediente para
gue sean tenidas en cuenta en la definicion del folleto de publicacion. Si el/la
examinador/a considera necesaria la intervencién del solicitante, dada la importancia del

error, le propondra que realice dicha correccion mediante una aportacién voluntaria.
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Correcciones permitidas

Ejemplo 1

La sustitucion de “encima” por “debajo” en una reivindicacion, si ello se deriva de manera
directa y sin ambigledad de la descripcion y/o dibujos.

Ejemplo 2

La adicion de una “s” a un sustantivo en una reivindicacion para indicar el plural de un

elemento, cuando se deriva directamente y sin ambigtiedad de la descripcion y/o dibujos
gue hay méas de uno.

Correcciones no permitidas

Ejemplo 1

La sustitucion de “excluida” por “incluida” en una frase no sera admitida si a lo largo de

la descripcion el término “incluida” se emplea en un mayor niumero de ocasiones.

Ejemplo 2

Si en la descripcién y/o reivindicaciones se utiliza “%” sin aclarar si se refiere a % en
peso o % en volumen o a algo diferente, incluso si se afirma que una de las opciones

es la habitual en la industria de que se trate, no se permitird afiadir esa aclaracion.
Ejemplo 3

No se puede aceptar, basandose en el conocimiento general comun, representado por
una enciclopedia o un libro de texto, alegar que una persona experta en la materia habria
reconocido que un determinado estandar ASTM seguido de un nimero de 6 digitos no
existia antes de la fecha de prioridad de la solicitud de patente para modificar ese

namero por otro distinto.

E7.2. RECTIFICACION DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM

Art.66 RP
La OEPM, de conformidad con el art. 109.2 LPCAP vy a iniciativa propia o a peticion de

parte, podra rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus resoluciones o comunicaciones, siempre que dicha

rectificacion no afecte o altere el sentido del pertinente acto administrativo.
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E8. MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS

E8.1. COMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Para el computo de los plazos previstos en la LP y en el RP, se actuara conforme a lo
dispuesto en el Capitulo Il del Titulo Il de la LPACAP.

En concreto el art. 29 LPACAP, establece que los plazos previstos en las Leyes obligan
a las Administraciones Publicas competentes para la tramitacion de los asuntos, asi como
a los interesados en los mismos. Esto implica, que los solicitantes de patentes deben
cumplir con los plazos regulados tanto por la Ley de Patentes como por su Reglamento
de Ejecucion, para contestar a cualquier notificacién de la OEPM asi como para la
presentacion de cualquier documentacién. La contestacibn o0 presentacion de
documentacion realizada fuera de plazo no se tendra en cuenta y se resolvera como si

no se hubiera presentado, comunicandoselo al interesado.

Art.68.1 RP
Respecto al pago de anualidades, el cdmputo de plazos se realizar4 en meses naturales.

E8.2. INTERRUPCION DE PROCEDIMIENTOS

Art.50 LP; Art. 68.2 RP
Si se interrumpe el procedimiento al notificar al solicitante la existencia de defectos a

través de un suspenso en la tramitacion, quedard interrumpido el plazo de resolucion
hasta que los defectos correspondientes sean subsanados o hasta que el plazo expire,

aplicandose el plazo que venza antes.
E8.3. PRORROGA DE PLAZOS

Art.69 RP
Salvo precepto en contrario y siempre que no se trate de plazos que afecten a terceros

interesados, la OEPM podra prorrogar por dos meses los plazos establecidos en la LP y

en el RP a peticion del solicitante de la patente.

Art.69.3 RP
No se podran prorrogar aquellos plazos que afecten a terceros interesados y, en

particular:

a) La prérroga de un plazo ya prorrogado.
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b) El plazo para solicitar la prorroga o para solicitar el restablecimiento de

derechos.
c) El plazo para abonar las anualidades.

d) El plazo para reivindicar la prioridad, asi como el plazo para la correccion,

adicion o restablecimiento del derecho de prioridad.
e) El plazo para presentar una oposicidn y para interponer recurso administrativo.

f) El plazo para contestar a una comunicacion de la OEPM dentro de un

procedimiento contradictorio.

Dado que el procedimiento de oposicion regulado en la LP y el RP es precisamente un
procedimiento contradictorio, los plazos de contestacion previstos durante el mismo no

seran susceptibles de prérroga, de acuerdo con el apartado f) anterior.

La peticion de prérroga de un plazo deberd solicitarse por escrito, utilizando el formulario

oficial correspondiente (formulario 3585X), antes del vencimiento del plazo de que se trate

y la resolucién sobre la misma debera producirse igualmente dentro de dicho plazo. En

ningun caso podra ser objeto de ampliacion un plazo ya vencido.

La OEPM examinara si la solicitud de prérroga es admisible y resolvera concediendo o
denegando dicha prérroga, con indicacion de los motivos en caso de denegacion. En

concreto, se evaluara si se cumplen las siguientes condiciones:

- El trémite para el que se solicita la prorroga es un plazo prorrogable
- No se trata de un plazo ya prorrogado

- No ha vencido el plazo legal para solicitar la prérroga

La resolucion se comunicara al solicitante o su representante y se publicara un anuncio
de la resolucién en el BOPI, con indicacion de la nueva fecha legal de finalizacion del
plazo. La resolucién que deniega o concede la prérroga no es susceptible de recurso

administrativo.
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E9. RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA

Art.52 LP
El solicitante podra retirar la solicitud de patente en cualquier momento anterior a su

concesion. La retirada tiene por no presentada la solicitud y es posible solicitarla hasta
gue tenga lugar la concesién. Una vez concedida la patente no cabe retirar la solicitud,

sino que se debe renunciar al derecho (ver apartado E10).

Si en el registro de patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la solicitud,

ésta solamente podré ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

No se publicara una solicitud de patente que haya sido retirada por el solicitante antes de

gue concluyan los preparativos técnicos para su publicacion.

Se considerara que una solicitud de patente ha sido retirada cuando transcurrido el plazo
de tres meses desde la publicacion del IET, el solicitante no haya presentado la peticion

de examen sustantivo.

Art.79 LP
La fecha de resolucion y la publicacion de la mencion de resolucion por la que la solicitud

de patente ha sido retirada seran inscritas en el Registro de Patentes (CEQO).

Art.67.4 LP
Se considerara que la proteccién provisional que la solicitud de patente confiere a su

titular no habra tenido nunca este efecto cuando la solicitud hubiera sido o se considere

retirada.

Art.56.3 LP
En caso de retirada de una solicitud de patente, el acceso a la materia biolégica

depositada quedara limitado a un/una experto/a independiente, a peticion del solicitante
y por un periodo de 20 afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de la

patente.

Art.55.4 LP
Los expedientes correspondientes a solicitudes retiradas que no hayan sido publicadas

no seran accesibles al publico.
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E9.1. PETICION DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

Art. 67 RP
La solicitud de retirada se presentara ante la OEPM y debera incluir:

- Indicacién de que se solicita la retirada de la solicitud de patente.

- Numero de la solicitud de patente cuya retirada se solicita.

- Identidad del solicitante, tanto si fuera una persona fisica como juridica. En caso
de que fueran varios solicitantes, se hara constar la identidad de cada uno de
ellos.

- Identidad del representante en caso de que hubiera sido designado.

- Firma del solicitante o solicitantes o de su representante, en su caso. El
representante debera acreditar su representacion para efectuar la retirada si no lo
hubiera hecho antes

Art. 52.2 LP
Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros, la solicitud

de retirada debera ir acompafada de una declaracion firmada por el titular del derecho o

por su representante indicando explicitamente que acepta dicha retirada.

Art.11.3LP
Cuando se hubiera presentado una demanda dirigida a conseguir una sentencia que

reconozca el derecho a la obtencion de la patente a una persona distinta del solicitante,

éste no podra retirar la solicitud sin consentimiento del demandante.

Art.111.6 LP; Art. 53.1 RP
Cuando se trate de una solicitud o de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no

podra ser retirada sin la autorizacion expresa de la autoridad que declar6 el secreto.

La OEPM examinara si la solicitud de retirada cumple los requisitos y condiciones
anteriores. Si existieran irregularidades se suspendera la tramitacion y se notificaran
éstas al interesado para que conteste en el plazo de 2 meses a partir de la publicacion
del suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los defectos, se

denegard la peticidn de retirada.

La OEPM comunicara al solicitante la resolucién de concesion o denegacién de retirada,

indicando los motivos, y publicara un anuncio de esta resolucién en el BOPI.

La solicitud de retirada surtira efectos frente a terceros una vez inscrita en el registro de

la OEPM desde la fecha de solicitud de retirada.
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E10. RENUNCIA DE LA PATENTE

Art.110 LP
El titular podra renunciar a toda la patente o0 a una o varias reivindicaciones de la misma.

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la
patente, no se admitird la renuncia total ni parcial de la patente sin el consentimiento

explicito de los titulares de esos derechos.

Tampoco se admitira la renuncia si existiera en curso una accion reivindicatoria o de

nulidad sobre la patente sin consentimiento del demandante.

A diferencia de la retirada de la solicitud, que se equipararia a la no presentacion, en la
renuncia ha existido un derecho concedido. Por ese motivo, cuando tiene lugar la
renuncia, la patente deja de producir efectos frente a terceros desde la fecha de la
solicitud de la inscripcién, siempre que la OEPM acuerde su inscripcion en el registro.

E10.1. PETICION DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE

Art. 92 RP
La solicitud de renuncia se presentara ante la OEPM y debera incluir:

- Indicacién de que se solicita la renuncia total o parcial de la patente.

- Numero de la solicitud de patente cuya renuncia se solicita.

- Identidad del titular, tanto si fuera una persona fisica como juridica. En caso de
gue fueran varios titulares, se hara constar la identidad de cada uno de ellos.

- Identidad del representante en caso de que hubiera sido designado.

- En caso de que se solicitara una renuncia parcial, se indicaran las reivindicaciones
a las que el titular deseara renunciar.

- Firma del solicitante o solicitantes o su representante, en su caso.

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros o hubiera en
curso una accion reivindicatoria o de nulidad la solicitud de renuncia deberd ir
acompafada de una declaracion firmada por el titular del derecho o del demandante, o

por su representante, indicando explicitamente que acepta dicha retirada.

Art. 53.1 RP
Cuando se trate de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no podra ser renunciada

sin la autorizacidén expresa de la autoridad que declaré el secreto.
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La OEPM examinard si la solicitud de renuncia cumple los requisitos y condiciones
anteriores. En particular, en el supuesto de que se solicite una renuncia parcial, se
comprobard que tal renuncia no supone una ampliacion del objeto de la patente.

En el supuesto en que existieran irregularidades se suspenderd la tramitacion y se
notificaran éstas al interesado para que conteste en el plazo de 2 meses a partir de la
publicacién del suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los

defectos, se denegara la inscripcion de la renuncia solicitada.
La OEPM publicara en el BOPI el acuerdo de aceptacion de la renuncia de la patente:
- En caso de renuncia total, se procedera a caducar la patente.

- En caso de renuncia parcial, se especificaran las reivindicaciones que hubieran
sido objeto de la renuncia y aquellas para las que hubiera quedado subsistente la
patente. El solicitante debera adecuar el texto completo de la patente para que

sea congruente

En el caso de una renuncia parcial, cuando el titular de la patente hubiese aportado un
nuevo texto adecuando las reivindicaciones y abonado la tasa correspondiente (tasas

1306, 1506), se publicara un nuevo folleto con una indicacién de renuncia parcial.

Es importante sefialar que los efectos de la renuncia son del tipo “EX — NUNC”, es decir,
desde el momento de la renuncia y sin efectos retroactivos.
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E1ll. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Art. 53 LP, art. 70 RP

Las actuaciones administrativas en los procedimientos en materia de Propiedad
Industrial, en particular en materia de patentes, estan sometidas a plazos preclusivos, es
decir, plazos cuya inobservancia conlleva, en la mayoria de ocasiones, la pérdida de un

derecho.

Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, la Ley
24/2015, de Patentes, prevé la figura del restablecimiento de derechos. Esta figura se
aplica a los supuestos en los que un solicitante o un titular no ha respetado un plazo en
un procedimiento ante la OEPM y dicho incumplimiento ha generado la pérdida de un
derecho. Por lo demés, es necesario que el incumplimiento se haya producido a pesar de
que el solicitante o el titular hubiera actuado con la diligencia requerida por las

circunstancias.

Ahora bien, segun la jurisprudencia constante del TS “la restitutio in integrum no puede
entenderse como una puerta para subsanar la falta de observancia de un plazo, que
siempre son obligatorios o preclusivos, o una via para subsanar la falta de aportacion de
un documento al expediente, u otras irregularidades similares”. Por tanto, “la aplicacion
de este instituto registral de restablecimiento de derechos debe efectuarse de forma
restrictiva, en consonancia con el principio de seguridad juridica, debido a su caracter

excepcional” (véase por todas, la STS de 17 de octubre de 2016).

E11.1. AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacion del restablecimiento de derechos viene delimitado por la Ley de
Patentes de forma negativa, esto es, por via de exclusién. A este respecto los plazos a

los que no se aplica el restablecimiento del derecho son los siguientes:

- El plazo para pedir el restablecimiento de derechos.

- El plazo para formular oposicién a la concesion de una patente.

- El plazo para formular oposicién a una solicitud de modelo de utilidad.

- El plazo para interponer un recurso administrativo contra un acto declarativo de
derechos.

- El plazo para pedir la correccion o la adicién del derecho de prioridad.

- El plazo para pedir prérroga de cualquier plazo prorrogable.
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Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relacién con
los demés plazos que el solicitante deba cumplir en alguno de los procedimientos
previstos en la Ley de Patentes y sus normas de desarrollo. Por ejemplo, el plazo para
validar una patente europea, el plazo para contestar un suspenso o el plazo para

reivindicar la prioridad.

E11.2. REQUISITOS OBJETIVOS

Los elementos objetivos para que pueda aplicarse el restablecimiento de derechos son
dos:
- el incumplimiento de un plazo y

- que dicho incumplimiento conlleve la pérdida de un derecho.

El primero de estos elementos se refiere, como ya se ha indicado, a los plazos que tanto
la Ley como el Reglamento otorgan al solicitante o al titular para realizar un acto o cumplir
con un tramite. Por ejemplo, el hecho de no comparecer a una vista oral, no constituiria
el incumplimiento de un plazo, puesto que por plazo se entiende un periodo de tiempo
otorgado legalmente en el que cumplir con un tramite y no una convocatoria en una fecha

determinada.

Por otra parte, el concepto “pérdida de derecho” se refiere a las situaciones en que el
incumplimiento de un plazo ocasione una pérdida de derechos respecto de la posibilidad

de obtener o mantener una patente, incluido el derecho de prioridad.

E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS

Para entender cumplido el requisito subjetivo es necesario que el solicitante del
restablecimiento haya actuado con toda la diligencia requerida por las circunstancias. La
diligencia debida constituye un concepto juridico indeterminado cuya apreciacion ha de
realizarse caso por caso. Ello, no obstante, con caracter general, la diligencia exigible ha
de interpretarse como sinénimo de vigilancia razonable, es decir, un nivel de atencion
normal de un titular de patente o un representante razonablemente competente, teniendo
en cuenta las circunstancias en su conjunto. Por otro lado, en caso de error, el
incumplimiento ha de deberse a circunstancias excepcionales o a un error aislado en un
sistema de vigilancia normalmente satisfactorio. Se precisan a continuacion cada uno de

estos supuestos:

E11.3.1.Sistema satisfactorio de vigilancia

La finalidad del restablecimiento de derechos es la de evitar que un hecho aislado,

acaecido de forma imprevista en el seno de un sistema normalmente satisfactorio,
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conduzca a la pérdida de un derecho. Por tanto, uno de los extremos que habra de

demostrar el solicitante o su mandatario es que posee un sistema de vigilancia eficaz.

Existen ciertos indicios que ayudan a demostrar que un sistema es satisfactorio. Por
ejemplo, si éste ha funcionado con normalidad durante varios afios (ver, a modo
ilustrativo, las decisiones de las Camaras de Recursos de la EPO J 31/90, J 32/90, T
309/88, T 30/90). En general, el hecho de que el solicitante o su mandatario haya puesto
en marcha un sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las consecuencias de
un hecho imprevisto, constituye un indicio de que el solicitante 0 su mandatario ha
actuado con diligencia (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Camaras de
Recursos de la EPO T 869/90, T 715/91, T 111/92).

A la hora de considerar que un sistema de vigilancia es “normalmente satisfactorio” habra

de tenerse en cuenta la dimension de la empresa. Asi, en relacion con una gran

empresa, en la que hay que vigilar muchos vencimientos, ha de exigirse que el sistema
de vigilancia posea un elevado grado de eficacia (ver, a modo ilustrativo, las decisiones
de las Camaras de Recursos de la EPO J 9/86, T 223/88, T 26/92, T 828/94, T 808/03, T
1149/11); mientras que, en las oficinas de reducidas dimensiones, donde los asuntos se
gestionan de forma personal, los mecanismos de vigilancia de pagos pueden incluso
considerarse superfluos (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Camaras de
Recursos de la EPO T 223/88, J 31/90, T 166/87, J 11/03, T1355/09).

Por otro lado, no es preciso que el sistema sea perfecto. Basta con que sea “satisfactorio

en circunstancias normales” (ver, a modo ilustrativo, la decision de la Camara Juridica

de Recursos de la EPO J 31/90). En cualquier caso, es preciso tener en cuenta el factor
humano. Incluso cuando las circunstancias precisas del error no se puedan determinar
podria considerarse admisible (ver, a modo ilustrativo, la decisién de la Camara Técnica
de Recursos de la EPO T 529/09).

EI TS, en su Sentencia de 17 de octubre de 2016, considera que el Agente no justificd

gue actuara con la diligencia debida para respetar el plazo, al no prever un sistema o
método efectivo de comunicacion entre la compafiia y su agente que fuera satisfactorio,
ya que no quedaba constancia de que los recordatorios para el pago de una tasa llegasen

al representado.

Por lo que se refiere al pago _de tasas, es exigible la presencia de un sistema de

verificacién independiente, de suerte que los malentendidos personales (por ejemplo,

entre el Agente y su empleado o auxiliar) no pueden justificar el derecho al
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restablecimiento de derechos (ver, a modo ilustrativo, la decisién de la Camara Técnica
de Recursos de la EPO T 828/94). En este sentido, para evitar malentendidos, si hay dos
personas a cargo de un mismo expediente, ha de haber un superior que dé instrucciones

claras al empleado o auxiliar sobre la manera de proceder.

E11.3.2.Hecho imprevisto o circunstancias excepcionales

El articulo 53 de la LP no exige la concurrencia de un hecho imprevisto. No obstante, en
ocasiones sdlo la concurrencia de un hecho imprevisto o circunstancias excepcionales
explican que, aun actuando con toda la diligencia exigible a las circunstancias y con un
sistema de vigilancia satisfactorio, se pueda llegar a la pérdida de un derecho.
Légicamente, el concepto de “hecho imprevisto” esta estrechamente relacionado con el

de “sistema de vigilancia satisfactorio”, explicado en el apartado anterior.

Ahora bien, la cuestion del hecho imprevisto se asocia a supuestos de caracter

excepcional. En particular, es necesario reconocer que, en los casos de transmisiones

de_empresas, aumenta el riesgo de hechos imprevistos (ver, a modo ilustrativo, la
decision de la Camara Técnica de Recursos de la EPO T 469/93). Por ejemplo, en
algunos casos, se ha estimado el restablecimiento de derechos sobre la base de que el
representante del solicitante ha demostrado que la causa de inobservancia de un plazo
habia sido una incidencia informatica ocasionada por el traslado de su despacho y
consiguiente instalacion de un nuevo servidor. En este mismo sentido, en otros casos, se
ha estimado el restablecimiento de derechos por los problemas informaticos tras una
mudanza que habian provocado que el sistema informatico de control de pagos y el

acceso a internet no funcionaran correctamente.

Asimismo, en el caso de traslado de la sede de una empresa, se puede aplicar la figura

del restablecimiento si, por ejemplo, la notificacion no llega a la persona a la que estaba
destinada (ver, a modo ilustrativo, la decision de la Camara Técnica de Recursos de la
EPO T 14/89). Sin embargo, en algun caso concreto, se ha desestimado el
restablecimiento de derechos por entender que, después de haber transcurrido mas de
un afio desde el traslado de Espafia a otro pais, no se habia actuado de forma
minimamente diligente pues todavia permanecian documentos de patentes en Espafa

cuando ya se realizaba toda la gestion administrativa en ese otro pais.

En conclusion, aumentan las posibilidades de imprevistos en el supuesto tanto de traslado

de empresas como de cambio de Agente.
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Igualmente, en el supuesto de dificultades financieras que impiden el pago de una tasa

se puede estimar el restablecimiento de derechos (ver, a modo ilustrativo, las decisiones
de las Camaras de Recursos de la EPO J 22/88, J31/89, T 822/93, J 6/14). En estos
casos, el solicitante ha de demostrar su carencia de medios. Asi, se ha estimado en otros
casos el restablecimiento fundamentado en la falta de medios econémicos del titular de
la patente, ocasionada por la crisis econdmica que arruiné su empresa y suprimié la

concesion de créditos bancarios.

Asimismo, en el caso de enfermedad grave se considera que puede llegar a ser

incapacitante y, por tanto, que impide al solicitante o al titular cumplir un tramite. En estos
supuestos, el solicitante del restablecimiento debera aportar la documentacién probatoria
necesaria. Por ejemplo, se ha estimado el restablecimiento de derechos considerando
gue una enfermedad grave del solicitante le habia impedido realizar cualquier actividad,

lo que le impidioé ponerse en contacto con su representante y darle instrucciones.

E11.3.3.Persona ala que se exige la diligencia necesaria

La diligencia necesaria debe concurrir tanto en el solicitante, principal obligado, como,

en su caso, en elrepresentante. En este sentido, si el solicitante no posee conocimientos

suficientes para realizar el tramite en cuestidén, ha de consultar con la persona que los
posea (ver, a modo ilustrativo, la decision de la Camara Juridica de Recursos de la EPO
J 23/87). En materia de patentes, por su especialidad y complejidad, el nivel de diligencia

exigible debe ser elevado.

Por lo que se refiere a los empleados de las Agencias de Propiedad Industrial, resulta

esencial determinar si un descuido de un empleado puede imputarse al agente. En este
sentido, el RP dispone que los Agentes de la Propiedad Industrial, ya sean personas
fisicas o juridicas, son responsables de las actuaciones realizadas por sus empleados o

con ocasion del ejercicio de sus funciones.

En relacion con la obligacién de vigilancia de los empleados o auxiliares, sélo puede
concederse el restablecimiento de derechos en el supuesto de negligencia de un
empleado o auxiliar cuando el mandatario demuestre que ha elegido a una persona
cualificada para realizar la funcién de que se trata, que le ha puesto al corriente de sus
tareas y que ha supervisado la ejecucién de las mismas (ver, a modo ilustrativo, las
decisiones de las Camaras de Recursos de la EPO J 5/80, T 221/04, T 1149/11, T
1171/13).
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Ahora bien, no ha de exigirse al empleado o auxiliar el mismo nivel de diligencia que al
agente del que depende, salvo que éste haya delegado tareas no administrativas que son
normalmente competencia del agente (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las
Cémaras de Recursos de la EPO J33/90, T 191/82, T 105/85, T 110/85, T 11/87,
T 176/91, T 715/91, T 43/96, T 221/04, T 1465/07, T 1663/12).

E11.3.4.Prueba de la diligencia debida

La estimaciéon del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el

solicitante pueda demostrar este extremo por cualquier prueba admitida en derecho.

Respecto de las meras declaraciones de parte, debe tenerse en cuenta que la STS de 24

de febrero de 2016 entiende que “el relato de hechos que realice la actora son meras
alegaciones de parte sin soporte probatorio alguno”. ContinGa diciendo esta sentencia
gue “[...] no puede entenderse que puedan acreditarse dichos extremos con un escrito
suscrito por el propio Director Nacional de la entidad XXXX pues se trata de una mera
manifestacion de parte que nada prueba debiendo indicarse que para que pueda
acordarse el restablecimiento de derechos, se precisa que se demuestre toda la diligencia
requerida por las circunstancias [...]". En conclusién, para que se puedan tener en cuenta
las alegaciones incluidas en una declaracién, estas deben ir sustentadas al menos por
otras pruebas indiciarias como, por ejemplo, correos electrénicos, comunicaciones entre
el titular y su representante, etc. En la valoracién de la prueba de diligencia se debera

valorar la misma en su conjunto.
E11.4. REQUISITOS FORMALES

Art. 53 LP, art. 70 RP
Para la obtencion del restablecimiento de derechos el interesado debera presentar la

correspondiente solicitud por escrito en el plazo que primero expire de los dos siguientes:

- dos meses a contar desde el cese del impedimento o

- doce meses a partir de la expiracién del plazo no observado.

En el supuesto de que la peticién guarde relacion con la falta de pago de una anualidad,
el plazo serd de doce meses a partir de la fecha de expiracion del periodo de seis meses

en los que el titular puede satisfacer el pago de la anualidad con recargos.

Por su parte, cuando el restablecimiento se solicite para el plazo de prioridad, la peticién

debera presentarse dentro de los dos meses posteriores a la expiracion del mismo o
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antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicacién de la solicitud

posterior, aplicAndose el plazo que expire antes.

La solicitud se presentara ante la OEPM, abonando la tasa correspondiente (tasas 1301,
1501) y deberd incluir:

- Laidentidad del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se solicita.

- Laidentidad del representante, si procede.

- Indicacién del plazo o tramite incumplido.

- Si procede, acuerdo y fecha de la extincién del derecho y de su publicacién o
notificacion.

- Fecha de cese del impedimento.

- Motivos del incumplimiento, justificacion, pruebas y alegaciones en apoyo de la
pretension.

- Firma del interesado o de su representante.

Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberd cumplirse el tramite omitido,
acompafnandose de la formalizacién del acto o la solicitud, escrito o documentacion que

se omitié en su dia en dicho tramite y cuya ausencia determinoé la pérdida del derecho.

Art. 70 RP
La OEPM examinara si la solicitud de restablecimiento del derecho esté presentada en

plazo y cumple los demas requisitos formales, asi como, si el acto o tramite omitido ha
sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de

restablecimiento.

Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentacion respecto de la
solicitud de restablecimiento o se apreciara que el tramite omitido no se ha cumplido, se

comunicaran estos defectos al solicitante para que en el plazo de diez dias los subsane.

De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos sefialados, la solicitud de

restablecimiento se tendra por desistida.

Cuando en la documentacién presentada no se observaran irregularidades o defectos o
éstos hubieran sido subsanados, la OEPM examinara si se ha acreditado la diligencia
debida en las circunstancias del caso.

Posteriormente se resolverd, estimando o desestimando, el restablecimiento del derecho.

En este Ultimo caso, antes de desestimar el restablecimiento de derechos, se notificara
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al peticionario la intencion de desestimar su peticion, concediéndole un plazo adicional

de diez dias para que formule observaciones.

La resolucién estimatoria o desestimatoria del restablecimiento de derechos se publicara
en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

E11.5. EFECTOS

El restablecimiento de derechos tiene por objeto y, en caso de estimacion, por efecto de
reponer al solicitante en sus derechos o posicion juridica, de suerte que el interesado
vuelve a la situacion procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento del

plazo de que se trate.

Art. 53.6 y 53.7 LP
Sin embargo, el titular de la solicitud o de la patente restablecido en sus derechos no

podréd invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el periodo comprendido entre
la pérdida del derecho y la publicacién de la mencién de estimacion del restablecimiento,
hubiera comenzado a explotar o realizado preparativos serios y efectivos para iniciar o
continuar con la explotacion en forma suficiente para atender las necesidades de su
empresa. Ahora bien, el tercero afectado podra interponer recurso de alzada contra la

resolucion que restablezca los derechos.

Marzo 2023 E -57


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a53
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a53

PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS

E12.1. INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES

Art. 82-89 LP
Los derechos de propiedad industrial en general, y las patentes, asi como las patentes

europeas validadas en Espafia, y sus respectivas solicitudes, en particular, son derechos
dotados de contenido patrimonial, estatus que les permite, por una parte, ser objeto de
negocios juridicos como los que se explicaran mas adelante y, por otra, ser gravados
mediante derechos reales de uso y disfrute, como puede ser el usufructo, y también

mediante derechos reales de garantia, como por ejemplo la hipoteca mobiliaria.

En la practica, los actos juridicos que mas frecuentemente afectan a las patentes estan
asociados a la transmision del dominio o de alguna de las facultades que lo integran. En
este sentido se habla de cesiones y de licencias, aunque también existen otros actos y

negocios juridicos que implican la modificacion de estos derechos.

Se podran inscribir estos negocios juridicos tanto sobre una solicitud de patente en
tramitacion como sobre una patente ya concedida que se encuentre al corriente de pagos
(anualidades), incluso si la concesion esta pendiente de un recurso de alzada o de una

oposicion.

No podra inscribirse un negocio juridico sobre una solicitud denegada o una patente
revocada, aunque esté pendiente de un recurso de alzada o de un restablecimiento de

derechos.

Las cesiones de patentes, por tanto, pueden definirse como el negocio juridico en virtud
del cual el titular o solicitante de una patente, o cedente, transfiere a otra persona,
denominada cesionario, todos los derechos y facultades integradas en el dominio de la
patente. Es decir, mediante este negocio juridico se produce la plena traslacion de la
titularidad del cedente al cesionario. Como ejemplo, dentro de esta categoria de actos,

podemos citar la venta de la patente de una persona fisica o juridica a otra.

Este acto juridico no incluye, no obstante, el supuesto donde se produce el cambio del
nombre, pero no de la titularidad, siendo éste diferente y produciendo unos efectos
juridicos distintos. Asi pues, como ejemplo de cambio de nombre podriamos citar la
modificacion de la denominacion de una sociedad o el cambio de forma societaria de una
empresa, donde no se produce la citada traslacion de la titularidad sino s6lo un cambio

en el nombre de la persona juridica.
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Por su parte, la licencia se define como el negocio juridico en virtud del cual el titular o
solicitante de la patente o licenciante, autoriza a otra persona denominada licenciatario,
a ejercitar alguna o algunas de las facultades integradas en el dominio de la patente, bajo
unas condiciones determinadas, en particular, en relacién a la duracion, el ambito

territorial de aplicacion, las facultades o las aplicaciones.

Como ya se ha indicado, ademas de la cesion y de la licencia, las patentes podran ser

objeto de otros actos y negocios juridicos, como pueden ser las opciones de compra,

los usufructos, las hipotecas mobiliarias, etc. Si bien, independientemente del acto o
negocio, para que éste tenga efectos frente a terceros debera inscribirse en el Registro

de Patentes de la OEPM a instancia del interesado. Esta exigencia se justifica en la

importancia de estos derechos y en la necesidad de preservar la seguridad del trafico

juridico.

Por tanto, los actos y negocios juridicos que afecten a la vida de la patente sélo
comenzaran a desplegar sus efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripcién

en el Reqistro de Patentes de la OEPM.

Ademas, para que sean validos los citados actos y negocios juridicos deben cumplir los

siguientes requisitos:

- Si_se realizan _entre vivos, es decir, no tienen origen en la muerte del causante,

deberan constar por_escrito.

- No podran implicar el fraccionamiento de la patente o de la solicitud de patente a

favor de varios titulares, en virtud del principio de indivisibilidad de la patente. No
obstante, atendiendo a la naturaleza de estos derechos, tal como se ha explicado, si
existe la posibilidad de que haya varios titulares sobre el conjunto del derecho, en
cuyo caso deberan sefalarse claramente los porcentajes de cotitularidad a efectos de

su inscripcion.

E12.2. REQUISITOS FORMALES

Art. 77 RP
La peticibn de inscripcion de los distintos actos o negocios juridicos implica la

consignacion, por cualquiera de las partes, de una serie de datos a través de una instancia
o modelo oficial, facilitado por la OEPM en cada caso, asi como el pago de las tasas

correspondientes.
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E12.2.1. Solicitud de inscripcién de cesiones

Para la inscripcion de una cesion de patente debera consignarse en la instancia

(formulario 3002) la siguiente informacion:

- Laidentidad del solicitante o titular del derecho que se transmite.

- Laidentidad del nuevo solicitante o titular.

- Si el solicitante de la inscripcion de la cesidén no actla en su propio nombre, la
identidad del representante.

- Numero de solicitud de la patente que se transmite. Conviene sefialar que el
namero que debe indicarse es el nimero de la solicitud de patente y no cualquier
otra referencia. Por ejemplo, en el caso de productos farmacéuticos se deben
listar, en su caso, todas las solicitudes de patentes implicadas y no el nombre de
comercializacion del producto.

- Indicacién del documento o acto que acredite la cesion.

- Firma del solicitante o del representante.

El cambio en la titularidad de una patente puede deberse a distintas causas, en funcion

de las cuales se debera aportar una documentacion suplementaria.

(a) Celebracion de un contrato

En el caso de que la cesion sea consecuencia de la celebracion de un contrato se debera
aportar la copia auténtica del contrato, o bien copia simple con legitimacion de firmas;
también sera posible aportar un extracto del contrato en el que conste testimonio por
autoridad publica de que es conforme con el original. La aportaciéon del modelo oficial
firmado por ambas partes sustituird la obligacion de aportacion del contrato. Este modelo

oficial puede consistir tanto en un documento de cesion (formulario 3307X) como en un

certificado de cesion (formulario 3304X).

(b) Eusién, reorganizacién o divisién; resolucién judicial

Por su parte, cuando la cesion tenga origen en una fusion, reorganizacion o division de una
persona juridica, o bien se produzca por imperativo de la ley o por resolucion administrativa

ojudicial, el modelo oficial de inscripcion (formulario 3002) se debera acompafiar de una copia

legitimada por autoridad publica del documento que acredite el cambio. A este respecto se
admitira, por ejemplo, como documento acreditativo de fusion o absorcion, la certificacion del

registro mercantil en idioma oficial o con su correspondiente traduccion al castellano.
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Para la inscripcion de embargos, concursos u otras medidas equivalentes, sera suficiente
el mandamiento judicial del Juez o Tribunal que las haya dictado o por el 6rgano

administrativo competente.

En ocasiones, la cesion de distintas patentes o solicitudes de patente puede tener lugar
al mismo tiempo entre las mismas partes, es decir, que cedente y cesionario sean los
mismos. En este caso, se podra presentar una Unica solicitud de inscripcién, abonandose

la tasa correspondiente por cada derecho que se transmite.

(c) Cambio de nombre, direccién o nacionalidad

Cuando el cambio no se produzca en la persona del solicitante o del titular de la patente
sino en su nombre, direccién o, en su caso, de su representante, se inscribird dicho
cambio a solicitud del interesado. De igual forma, se inscribira el cambio que afecte a la

nacionalidad del solicitante o titular de la patente.

En este contexto, al igual que sucede con las cesiones, se podran agrupar en una dnica
solicitud de inscripcidn todas las solicitudes o patentes que pertenezcan al interesado,
siempre y cuando se refieran a los mismos cambios, abonandose la tasa correspondiente

por cada uno de los expedientes.

Para la inscripcion de un cambio de nombre (formulario 3002) o direccién (formulario

5416X) del solicitante o titular ser4 necesario aportar en la instancia la siguiente

informacion:

- Laidentidad del solicitante o titular de la patente.

- Si el solicitante de inscripcién de cambio de nombre no actlia en su propio
nombre, la identidad del representante.

- El'ndmero de la solicitud o de la patente afectada.

- Laindicacién del cambio solicitado, en particular, la indicacién del nuevo nombre
o de la nueva direccion del solicitante o titular de la patente.

- Firma del interesado o del representante.

Los apartados anteriores seran de aplicacion al cambio de nombre o direccién del

representante, conforme a su propia naturaleza.

Si una vez comprobados dichos datos, la OEPM duda razonablemente de la veracidad
de los cambios solicitados, podra requerir al interesado a que presente las pruebas que

acrediten dicho cambio.
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E12.2.2. Solicitud de inscripcién de licencias

En cuanto a las condiciones formales para la inscripcion de licencias, son similares a las

establecidas para las cesiones (ver apartado E12.2.1). En este sentido, se deberan

consignar en la instancia de inscripcion de licencia (formulario 3404X) los mismos datos

relativos a la identidad de las partes y, en su caso, del representante, el nUmero de
solicitud de la patente que se licencia, la indicacion del documento o acto que acredita la

licencia y, por ultimo, la firma del solicitante de la inscripcién o su representante.

Asimismo, cuando la licencia sea consecuencia de la celebracion de un contrato se
debera aportar la misma documentacion acreditativa que se aporta para las cesiones: la
copia auténtica del contrato de licencia o una copia simple o extracto legitimado por
autoridad publica y, en los demas casos, copia del documento legitimada por autoridad

publica que acredite la licencia.

También, al igual que en las cesiones, en el supuesto de aquellas licencias que tengan
origen en un contrato, la aportacion del modelo oficial firmado por ambas partes sustituira
la obligacion de aportacion del mismo. Este modelo oficial puede consistir tanto en un
documento de licencia (formulario 3306X) como en un certificado de licencia (formulario
3305X).

La inscripcion de licencias, no obstante, requiere la aportacion de otros datos por parte
del licenciante que también deberan ser consignados en la instancia. En concreto, se
debe indicar si se trata de una licencia exclusiva o no, y otras limitaciones del contrato
como la duraciéon de la licencia, la modalidad de explotacion, el ambito territorial, la
posibilidad del licenciatario de transmitir la licencia o de conceder sublicencias.

En el supuesto de que en la solicitud de inscripcion de la licencia no se indiquen alguno
de los extremos mencionados, se presumird, por una parte, que la licencia es no exclusiva
y, por otra, que el licenciatario tiene derecho a realizar todos los actos de explotacion de
la patente, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la
duracién de la patente. Ademas, se presumira, salvo pacto en contrario, la imposibilidad

del licenciatario de ceder la licencia o de conceder sublicencias.

Al igual que ya se ha mencionado anteriormente para las solicitudes de inscripcién de
cesiones y de cambio de nombre, bastara la presentacion de una Unica instancia para
inscribir varias licencias de patentes o solicitudes de patente, a condicion de que el
licenciante y el licenciatario sean los mismos en todas ellas, abonandose la tasa

correspondiente para cada uno de ellos.
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E12.2.3. Solicitud de inscripcién de otros negocios juridicos

Como ya se ha explicado, tanto las patentes como las solicitudes de patente son derechos
con un contenido patrimonial y, como tales, pueden ser objeto de negocios juridicos como
los que se acaban de exponer. Sin embargo, estos derechos pueden también ser objeto
de otros negocios juridicos, como las opciones de compra, darse en garantia, como la
hipoteca mobiliaria, o incluso ser objeto de medidas de ejecucion forzosa, como es el

caso de un embargo.

En cuanto a la inscripcidbn de estos actos 0 negocios juridicos, la regla general es
nuevamente la remision a lo establecido en el RP en materia de cesiones, con la
excepcién de la hipoteca mobiliaria, que se regira por sus disposiciones especificas y se
inscribira en el Registro de Bienes Muebles. En este caso, el Registro de Bienes Muebles
notificard las inscripciones de patentes o solicitudes de patente a la OEPM para la

inscripcion en el correspondiente Registro de Patentes.

En el supuesto de inscripcién de embargos u otras medidas de ejecucion forzosa,

como el concurso de acreedores, no sera preciso el pago de ninguna tasa. En este ultimo
caso, la OEPM suspendera cualquier actuacion tendente a la extincion del derecho
afectado hasta que no se reciba la correspondiente autorizacion judicial de levantamiento
del concurso. Es decir, no se producira la caducidad del derecho mientras se encuentre
inscrito en el Registro de Patentes un concurso de acreedores. Una vez recibida la
autorizacion judicial, el interesado, es decir, el titular o el tercero adjudicatario, tendra un
plazo de dos meses para la regularizacion del derecho afectado, para evitar la caducidad
del mismo por impago de anualidades.

E12.2.4. Solicitud de inscripcion _de cancelacion o modificaciéon de cesiones,

licencias y otros neqgocios juridicos

Una vez expuestos los requisitos para la inscripcion de cesiones, licencias y otros
negocios juridicos, se abordan a continuacioén los requisitos formales para la solicitud de

cancelacion o modificacion de los mismos.

A este respecto, se requerira igualmente la consignacién de una serie de datos a través

de una instancia o modelo oficial (formulario 3405X para la cancelacion de licencias y el

formulario 5532X para la cancelacion de cesiones), pudiendo realizarse a peticién de una

de las partes. En concreto, la instancia debera recoger las siguientes indicaciones:

- Laidentidad del solicitante
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- Si el solicitante no actua en su propio nombre, la identidad del representante.

- Numero del expediente que se pretende cancelar o modificar.

- Numero de la solicitud o patente afectada por el derecho que se ha de cancelar
o modificar.

- Indicacion del derecho cuya cancelacién o modificacion se solicita.

- Firma del solicitante o del representante.

En el caso de las cancelaciones y modificaciones, serdn nuevamente aplicables las
disposiciones previstas para cesiones, licencias y otros negocios juridicos, relativas a la
documentacién suplementaria que el solicitante debe aportar en funcién de la causa que

ha motivado la inscripcion del acto juridico.

E12.2.5. Procedimiento de inscripcion

En cuanto al procedimiento de inscripcion de los actos y negocios juridicos expuestos,
asi como el procedimiento de cancelacion o modificacion de los mismos comenzara con
la presentacion de la instancia o modelo oficial por cualquiera de las partes, segun lo

expuesto en los apartados anteriores en cada caso.

Una vez recibida la instancia, la OEPM dara nimero y fecha de entrada de registro y
expedird un recibo acreditativo de presentacion. La tramitacion continuara con el examen
de la documentacién aportada con objeto de comprobar que han sido consignados todos

los datos necesarios y que la inscripcion se realiza a favor de persona legitimada.

Si la OEPM apreciara algun defecto o tuviera dudas razonables acerca de la veracidad
de los datos consignados en la instancia o de los documentos aportados, se suspendera
la tramitacion y se publicaré en el BOPI, concediéndose un plazo de dos meses desde
dicha publicacion para que el solicitante subsane o presente alegaciones. Transcurrido
este plazo, la OEPM resolverd sobre la solicitud de inscripcion acordando la concesion o
denegacion, total o parcial, y se publicara en el BOPI. En caso de denegacién, deberan

indicarse los motivos de la misma.
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E13. CAMBIO DE MODALIDAD

Art.51 LP; Art. 46 RP

E13.1. A INICIATIVA DEL SOLICITANTE

El solicitante podra pedir el cambio de modalidad de su solicitud de patente a una solicitud
de un titulo distinto de propiedad industrial, en cualquier momento anterior a la finalizacion
del plazo otorgado al solicitante para contestar a la Gltima oportunidad de subsanacion

prevista en el examen sustantivo (ver apartado C2.2).

Transcurrido dicho plazo, la OEPM enviard una comunicacién al solicitante, indicandole
gue ha finalizado el examen sustantivo e informandole de la fecha de publicacion en el
BOPI de dicha finalizacién. Asimismo, en esta comunicacién se le informara de que la
publicacion en el BOPI pone fin a la posibilidad de solicitar el cambio de modalidad de su
solicitud de patente.

La posibilidad de cambio otorgada por la ley se da y se concede siempre que se cumplan

las condiciones legales y reglamentarias establecidas al efecto.

Salvo error manifiesto, el cambio de modalidad podra solicitarse por el titular una sola
vez, todo ello en aplicacion de los principios de congruencia, seguridad juridica y
eficiencia propios de toda actuacion de la Administracion Puablica. En efecto, la
imposibilidad de contradiccién, es decir, ir contra los actos propios, se aplica a aquellos
hechos que previamente hubieran creado una situacion juridica que no pueda ser alterada
unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (véanse las SSTS 7285/2010,
de 7 de diciembre, y 1833/2013, de 25 de febrero).

En resumen, el cambio de modalidad sélo podra solicitarse y concederse una Unica

vez.

La solicitud del cambio de modalidad se presentar4 mediante una instancia (formulario
5101) indicando como tipo de solicitud “Cambio de Modalidad” y el nimero de expediente

de origen.

No se admitird un cambio de solicitud de patente a modelo de utilidad cuando el objeto
técnico no sea susceptible de proteccion bajo esta modalidad. Por ejemplo: un

procedimiento, una materia biolégica o un producto o una composicion farmacéutica.

Tampoco se admitira un cambio de solicitud de patente a disefio industrial cuando la

solicitud de disefio se defina Unicamente por sus caracteristicas técnicas.
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La OEPM evaluara la documentacion para el cambio de modalidad y emitira la resolucion,
denegando o bien acordando el cambio de modalidad. En caso de denegacion, se

continuard la tramitacién como solicitud de patente.

El solicitante debera haber presentado la documentacion de cambio de modalidad y
abonado la tasa correspondiente. En caso de que la documentacion fuera incompleta o
faltara la tasa, se le indicara la documentacién que debe presentar, otorgandole un plazo

para subsanar de dos meses a contar desde la publicacién de defectos en el BOPI.

La falta de presentacion de la nueva documentacion en el plazo indicado hara que se
tenga por desistida la solicitud de cambio de modalidad, en cuyo caso se anulara la
solicitud correspondiente a la nueva modalidad y se continuara la tramitacion de la
solicitud como patente. Si el solicitante aporta en el plazo la documentacién indicada, la
OEPM evaluara la documentacién concediendo o denegando el cambio de modalidad. La

resolucion se publicara en el BOPI.
E13.2. A PROPUESTA DE LA OEPM

La OEPM también podra sugerir al solicitante el cambio de modalidad de la solicitud de
patente a una solicitud de un titulo distinto de propiedad industrial, como consecuencia

del examen de oficio (ver apartado A6) o del examen sustantivo (ver apartado C2).

Por ejemplo, en el caso del examen sustantivo, si las objeciones por falta de actividad
inventiva son de dificil subsanacion y van a conducir a la denegacion, se puede proponer
al solicitante un cambio de modalidad a modelo de utilidad, siempre y cuando se

considere adecuada dicha modalidad para el objeto de la solicitud

El solicitante podra aceptar o rechazar la propuesta, entendiendo que la rechaza si en el
plazo de 2 meses desde la notificacion de la OEPM, no pide expresamente el cambio de
modalidad. Si la propuesta es rechazada se continuard la tramitacién en la modalidad de

patente.
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E14. SOLICITUDES DIVISIONALES

E14.1. CUESTIONES GENERALES

Art. 44 RP
Una solicitud divisional es una solicitud procedente de una solicitud anterior, denominada

solicitud principal, que se encuentra en tramitacién. La solicitud divisional puede proceder:

- de una falta de unidad de invencion detectada por el/la examinador/a en la
solicitud principal (ver apartados B4 y F6) o

- ainiciativa propia del solicitante en cualquier momento anterior a la finalizacion
del examen sustantivo. Al presentar la solicitud divisional, el solicitante debera
justificar en qué medida el objeto de proteccion de la solicitud divisional es una

parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud principal.

Solamente el titular de una solicitud de patente podra solicitar una solicitud divisional, si
bien en caso de que hubiese transferido la titularidad a otra persona, le correspondera al

nuevo titular solicitar la division de la solicitud principal.

Una solicitud divisional tendré la misma fecha de presentacion que la solicitud principal,
manteniendo los mismos derechos de prioridad respecto a las caracteristicas técnicas
que se reivindican en dicha solicitud divisional. Una solicitud divisional debera referirse
Gnicamente a elementos técnicos que se encuentren recogidos en la principal y no podra

incluir ninguin elemento nuevo.

De una misma solicitud de patente podran derivar varias solicitudes divisionales.

Asimismo, de una solicitud divisional también podran derivar otras divisionales.

En cualquier caso, la solicitud de la que proceda una solicitud divisional,
independientemente de que sea la patente principal u otra divisional, debera estar en

tramitacion.

Cuando el/la examinador/a de patentes observe que la divisional o divisionales contienen
elementos técnicos no incluidos en la principal, pedird al solicitante en la comunicacion
oportuna, dependiendo de la fase del procedimiento en que se encuentre el expediente,
gue modifique la solicitud de manera tal que el objeto de la invencidon no exceda del
contenido de la solicitud principal. En caso de que el solicitante no haga las
modificaciones requeridas, la solicitud divisional se denegara.
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Cuando la solicitud principal reivindica varias prioridades, el solicitante podra reivindicar

todas o algunas de dichas prioridades para la solicitud divisional correspondiente.
E14.2. PETICION DE DIVISION DE LA SOLICITUD

Art. 45.1 RP
Cuando un solicitante pida la division de una solicitud de patente, debera formalizar dicha

solicitud divisional del mismo modo que una solicitud de patente nacional (ver apartado
F3).

La descripcién y los dibujos, tanto en la solicitud principal como en cualquier solicitud
divisional, s6lo deberan referirse en principio, a los elementos que se pretenden proteger
en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los
elementos para los que se ha pedido proteccion en otra solicitud, deberd hacerse
referencia a esta otra solicitud.

Cuando la descripcion de una solicitud divisional incluya una lista de secuencias, ésta
debera presentarse en las condiciones establecidas, junto con el resto de los documentos
de la solicitud divisional. Sin embargo, el solicitante no tendra la obligacion de incluir una
lista de secuencias en una solicitud divisional, cuando en la solicitud principal haya
presentado la correspondiente lista de secuencias en formato electronico, segun los
requisitos requeridos (ver apartado F3.6). En ese caso, la OEPM utilizara la lista de

secuencias original para realizar la busqueda de anterioridades.
Al examinar una solicitud divisional, la OEPM deberd comprobar lo siguiente:

l. Numero de la solicitud principal

Il. Si coinciden las fechas de presentacion y de prioridad en su caso, de la
solicitud principal y la divisional.

Il. Datos del solicitante y de el/la inventor/a, los cuales deberan coincidir con el/la
sefalado/a en la solicitud principal.

(\VA Que la descripcidn, los dibujos y las secuencias, se refieren exclusivamente
al objeto que se desea proteger.

V. Que la solicitud principal se encuentre en tramitacion.

VI. Si es necesario el pago de tasas y en tal caso si se han abonado.
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E14.3. TASAS

Art. 29y 45.3 RP
El solicitante debera abonar la tasa de solicitud y la tasa del IET dentro del plazo de un

mes desde el depdsito de la solicitud divisional, considerando que:

- Si en relacion con la solicitud principal ya se hubieran pagado tasas adicionales, el
solicitante no tendra que pagar la tasa de solicitud del IET cuando el objeto de la
solicitud divisional ya hubiera sido objeto de busqueda durante la tramitacion del
expediente principal. En este caso, se emitira una Opinidn Escrita respecto del objeto
de la solicitud divisional, de la cual se dara traslado al solicitante y se pondra a
disposicién del publico. Asimismo, se publicara en el BOPI una mencion a la
publicacion del IET realizado respecto de la solicitud principal. A partir de dicha
publicacion en el BOPI se abrir4 el plazo de 3 meses para solicitar el examen
sustantivo.

- Sino se ha abonado la tasa del IET o no se ha abonado en su totalidad o si, a pesar
de haberse pagado tasas adicionales resultara que el objeto o parte del objeto de la
solicitud divisional no ha sido objeto de busqueda, se le comunicard al solicitante la
necesidad de abonar la tasa en el plazo de un mes a contar desde la publicacion del
defecto en el BOPI, indicdndole que, si no se hiciera asi, se resolvera teniendo por

desistida la solicitud divisional.
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E15. PROGRAMAS DE CONCESION ACELERADA (CAP)

E15.1. REQUISITOS

Disposicién adicional sexta LP
La disposicion adicional sexta de la Ley 24/2015 de Patentes contempla el

establecimiento mediante instruccion de programas de concesion acelerada para

aguellas solicitudes de patentes que no reivindiguen prioridad de solicitudes anteriores.

En consecuencia, se ha establecido la Instruccion CAP_LP que regulard la tramitacion y

concesion de una patente de invencion siguiendo el procedimiento CAP.

En el momento de presentacion de una solicitud CAP, la OEPM comprobara que el
solicitante haya llevado acabo las siguientes actuaciones:

- Que en la instancia (formulario 5101) de la solicitud se indica explicitamente que se

ha acogido al programa CAP.

- Que la solicitud de patente nacional o PCT en fase nacional sobre la que se aplica el
programa no reivindica prioridad anterior.

- Que ha abonado las tasas de solicitud de patente y de realizacion del informe sobre
el estado de la técnica (art. 23.4 LP).

- Que ha solicitado el examen sustantivo y que ha abonado la tasa para su realizacion
(art. 39 LP).

- Que ha solicitado la publicacion de la solicitud anticipada (es decir, la solicitud se
publicard antes de que transcurran dieciocho meses, art. 37.2 LP), sefialandolo en la

instancia (formulario 5101).

E15.2. TRAMITACION

Una vez establecida la fecha de presentacion, admitida a tramite la solicitud de patente y
realizado el examen de la misma a efectos de su posible interés para la defensa nacional
(art. 33 y 34 LP) la OEPM comprobara que la solicitud de patente no presenta defectos

segun lo establecido en el examen de oficio (art. 35 LP y 23 RP).

En caso de que la solicitud presentara defectos, la OEPM se lo comunicara al solicitante
y dara a éste el plazo de dos meses a contar desde la publicacion de defectos en el BOPI
(art. 24 RP), para que subsane los defectos o efectle las alegaciones que estime
oportunas. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hayan corregido los defectos, se

considerard que la solicitud de concesion acelerada no ha sido formulada y el
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procedimiento continuara por la via habitual fuera del programa CAP, procediendo a la

denegacion de la patente.

Una vez superado el examen de oficio, la elaboracion del IET se llevaré a cabo a la mayor

brevedad posible. De acuerdo con la carta de Servicios de Patente Nacional de la OEPM,

el plazo maximo para realizar el IET ser4 de 6 meses desde la fecha de presentacion.
Una vez realizado el IET, la OEPM procedera a publicar la solicitud de patente y el IET

de forma inmediata.

Una vez publicada la solicitud, la OEPM realizara el examen sustantivo y resolvera sobre

la concesion o denegacién de la patente en el mas breve plazo posible.

El acortamiento de los plazos de tramitaciébn serd tanto mayor cuanta mas celeridad
emplee el solicitante, tanto en el momento de la solicitud de concesion acelerada como
en el cumplimiento de todos los tramites posteriores, sin agotar los plazos legalmente
establecidos. Por ejemplo, el plazo de tres meses para presentar alegaciones y
observaciones al IET (art. 33.2 RP) el solicitante podra acortarlo presentando lo antes
posible las alegaciones u observaciones que estime oportuno o indicando que no desea

realizar observacion alguna.
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E16. TASAS Y ANUALIDADES

E16.1. TASAS

E16.1.1. Cuantias de las tasas (bases y tipos de gravamen de las tasas)

Art. 182 LP
Las bases y tipos de gravamen de las tasas por realizacion de los servicios, prestaciones

y actividades administrativas en materia de patentes y certificados complementarios de
proteccion de medicamentos y de productos fitosanitarios seran las que figuran en el

anexo de la Ley de Patentes.

Las cuantias que figuran en dicho anexo experimentaran la actualizacién que en su caso
se establezca mediante Ley ordinaria 0 en la correspondiente Ley de Presupuestos

Generales del Estado.

La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal, o reglamentariamente establecido,
privara de toda eficacia, es decir, anulard el acto para el cual haya debido pagarse.
Cuando dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitacién de un expediente de

concesion de una patente, se considerara que la solicitud ha sido retirada.

(a) Reembolso de las tasas

Art. 183.1 LP, Resolucion Reembolso Tasas
En caso de que una solicitud de patente sea retirada, denegada o se tenga por desistida

antes de iniciarse la prestacion, servicio o actividad administrativa correspondiente, se
devolveran al peticionario las tasas abonadas por estos conceptos, con excepcién de la

tasa de solicitud.

Art. 183.2 LP
Cuando la realizacion del IET pueda basarse total o parcialmente en un Informe de

Blsqueda Internacional segun el PCT, se reembolsara al solicitante el 25%, el 50%, el
75% o el 100% de la tasa segun el alcance de dicho informe. Asimismo, se contempla la
posibilidad de reembolso de la tasa del IET de una solicitud divisional en determinados

supuestos

Art. 183.3LP
Cuando la realizacion del examen sustantivo pueda basarse total o parcialmente en un

Examen Preliminar Internacional segun el PCT, se reembolsara al solicitante el 25%, el

50%, el 75% o el 100% de la tasa segun el alcance de dicho informe.
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Art. 1834 LP
En caso de interposicion de un recurso, se debera abonar la correspondiente tasa de

recurso solicitando al tiempo su devolucién, que serd acordada en la resolucion del
mismo. La devolucién de dicha tasa no procederd, excepto en casos en que el recurso

fuera totalmente estimado al acogerse razones juridicas imputables a la OEPM.

La Instruccién del Director de la OEPM, de 4 de marzo de 2019 regula todos los aspectos

relacionados con los requisitos y alcance de los reembolsos

(b) Peticién de reduccidn de tasas

Art. 186.2 LP
Las solicitudes o escritos presentados por medios electrénicos tendran una reduccién

de un 15% en el importe de las tasas, si dichas tasas son abonadas previa o

simultaneamente mediante dichos medios electrénicos.

Art. 186.1 LP, art. 105 RP
Los emprendedores que, teniendo la condicidon de persona fisica o de PYME, hayan

presentado una solicitud de patente podran a la vez solicitar a la OEPM la reduccién de
tasas prevista:
- 50% de la tasa de solicitud, de la 3%, 42 y 52 anualidad y de la tasa de peticion de

IET y de examen sustantivo

Se consideraran emprendedores con la condicion de personas fisicas a las que acrediten

gue estan dadas de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, o por

cualquier otro medio reconocido en Derecho.

Se consideraran emprendedores con la condicion de PYMES, a las personas fisicas o
juridicas de cualquier naturaleza que acrediten por cualquier medio reconocido en
Derecho que desarrollan actividad econémica empresarial o profesional y tienen menos
de 250 trabajadores, un volumen de negocio de menos de 50 M€/afio, y un balance
inferior a 43 M€ (Recomendacion 2003/361/CE de la Comision Europea de 6 de mayo de
2003).

Para ello, junto con la peticion, se deberan aportar los documentos que acrediten, por
cualquier medio reconocido en Derecho, que el solicitante se ajusta a la definicién de
emprendedor establecida en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los

emprendedores y su internacionalizacion y a la definicién de pequefia y mediana empresa
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(adoptada por la Recomendacion 2003/361/CE, de la Comision Europea, de 6 de mayo,

sobre la definiciébn de microempresas, pequefias y medianas empresas).

En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentacién, se
notificaran las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses a
contar desde la publicacion del suspenso en el BOPI, las subsane o presente sus
alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverd la solicitud relativa al reconocimiento

del derecho a la reduccion de tasas.

En tanto recaiga resolucién, se procedera a la tramitacion provisional del expediente de
patente, debiendo abonar el solicitante el 50% de las tasas devengadas y la OEPM

anotara el pago realizado.

La resolucion relativa al reconocimiento del derecho a la reduccion de tasas se notificara
al solicitante y se publicara en el BOPI. En el caso de ser denegatoria, se le concedera
un plazo de diez dias para que proceda a satisfacer el importe total de las tasas

devengadas, con indicacion de que si asi no lo hiciera se tendra por desistida la solicitud.

En caso de resolucion reconociendo el derecho, se tramitara el expediente procediendo
a dejar constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se

vayan satisfaciendo.

En el caso de varios solicitantes, todos deben reunir los requisitos anteriormente

expuestos para poder beneficiarse de la reduccion de tasas.

(c) Bonificacidn de tasas a Universidades Publicas.

Disposicidn adicional décima LP
Las Universidades Publicas tendran derecho a una bonificacién del 50% del importe de

las tasas abonadas. La bonificacion serd del 100% cuando se haya producido una
explotacién econdmica real y efectiva de la patente, en el plazo de 4 afios desde la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o de 3 afios desde la fecha en la que se publique

su concesion en el BOPI, aplicAndose el plazo que expire mas tarde.

En el supuesto de que una Universidad Publica desee beneficiarse de la bonificacion del

100%, debera solicitarse dicha devolucion ante la OEPM.

El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolucién seran las previstas en los
articulos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en

su Reglamento de Ejecucion. Asimismo, junto con la solicitud de devolucién, el solicitante
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deberéa acreditar que la invencion objeto de la patente o del certificado complementario
de proteccion o su prorroga respecto del cual se solicita la devolucién de tasas esta siendo

explotada econémicamente de forma real y efectiva.

Art. 106.3 RP
Aquellas tasas que devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la

devolucién, deberan ser abonadas en un 50%, sin perjuicio de que se pueda solicitar la

bonificacion del 100% si se justifica que la patente continla siendo explotada.

En el caso de varios solicitantes, todos deben reunir los requisitos anteriormente

expuestos para poder beneficiarse de la bonificacion de tasas.
E16.2. ANUALIDADES

E16.2.1. Pago de anualidades

Art. 184 LP
Para mantener en vigor una patente o un CCP, el solicitante o titular debera abonar las

correspondientes anualidades o tasas de mantenimiento que figuran en el anexo de la
Ley 24/2015. Las anualidades deberan abonarse por adelantado siendo la fecha de

devengo el Ultimo dia del mes aniversario de la fecha de presentacién de la solicitud.
La tasa de solicitud exonera del pago de las dos primeras anualidades.

El pago de las anualidades devengadas antes de la publicacién de la concesion de la
patente en el BOPI se efectuara dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha

publicacion.

El pago de las anualidades devengadas en la misma fecha o después de la publicaciéon
de la concesion de la patente se efectuara dentro de los tres meses posteriores a la fecha

de devengo de la anualidad correspondiente.

Si ha vencido el plazo de pago de una anualidad, se podra hacer efectivo el pago de dicha

anualidad con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

(a) Recargos

Art. 184.3 y 185 LP

Una vez transcurrido el plazo para el pago de una anualidad de patente, o de la tasa de

mantenimiento o de prérroga de un CCP sin haber satisfecho su importe, ésta se podra
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abonar con un recargo del 25% durante los tres primeros meses y del 50% dentro de los

tres siguientes, hasta un maximo de seis meses de demora.

Cuando el solicitante no haya pagado la anualidad en los periodos indicados
anteriormente, aun podra regularizar el pago abonando la tasa de regularizacion prevista
en la Ley, cuyo importe se afiadira al segundo de los recargos previstos en el apartado

anterior.
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E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA

E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD
EXTRANJERA

Art. 111 LP
Durante el examen destinado a otorgar la fecha de presentacion y dar admisién a tramite

a la solicitud de patente, la OEPM determinara si su contenido pudiera ser de interés para
la defensa. Si se establece que la invencion no es de interés para la defensa, el solicitante
podré presentar solicitudes de patente en el extranjero reivindicando la prioridad de dicha
solicitud, incluso si no ha transcurrido ain 1 mes desde la fecha de presentacion, lo cual

se indicara en la carta de admision a tramite.

Si se determina que el contenido de la solicitud de patente pudiera ser de interés para la
defensa, se prorrogaran las condiciones de secreto de la solicitud hasta 4 meses desde
la fecha de presentacion. La prorroga sera notificada al solicitante junto con la
comunicacion de la admision a tramite y se pondra a disposicion del Ministerio de Defensa

una copia de la documentacion técnica de la solicitud.

Si el Ministerio de Defensa considera que el contenido de la solicitud de patente es de
interés para la defensa, se lo comunicara a la OEPM, asi como el grado de clasificacion
otorgado, para que la OEPM proceda a tramitar y custodiar la solicitud bajo régimen de
secreto teniendo en cuenta las normas vigentes de los 6érganos competentes para la

proteccion de la informacion clasificada. En ese caso, se le notificaria al solicitante.

Si la OEPM recibiera del Ministerio de Defensa la notificacion de la desclasificacion de la
informacion objeto de una solicitud de patente o de una patente ya concedida, procedera

a levantar el régimen de tramitacion secreta.

E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO
DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS
INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA

Art. 111.6 LP
También se podran recibir solicitudes de patente que reivindiquen la prioridad de

solicitudes presentadas en otros estados de la OTAN o en estados con los que Espafia
haya firmado un acuerdo en materia de defensa. Estas solicitudes se tramitaran bajo
régimen de secreto si el solicitante renuncia a toda reclamacién de indemnizacion por

dafios o pérdidas debidos exclusivamente a la clasificacion de la informacion objeto de la
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solicitud por parte del pais de origen. En caso de que no se presente la renuncia a la
indemnizacion, la OEPM rechazara la solicitud y devolveré al solicitante los documentos

remitidos.

A estas solicitudes se les habra asignado una determinada clasificacion de seguridad y
seran manipuladas y custodiadas segun lo establecido en la normativa espafiola para el

tratamiento de informacion clasificada con un grado equivalente.

El régimen de secreto se mantendr4d hasta que se comunique a la OEPM la
desclasificacion de la informacion por parte de la autoridad que clasificd la informacion.
Estas solicitudes o patentes soélo podran ser retiradas con la autorizacion de dicha

autoridad.
E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

Art. 93.1 RP
Las solicitudes de patente europea que no reivindiquen la prioridad de un depdsito

anterior en Espafia y no estén redactadas en espafiol deberdn acompafiarse de una

traduccion al espafiol de, al menos, el titulo y el resumen.

Art. 93.2 RP
Ademas, cuando la OEPM considere que la invencion objeto de la solicitud pudiera ser

de interés para la defensa, requerira al solicitante para que, en el plazo de un mes, aporte
una traduccion al espafiol de la descripcidén y de las reivindicaciones y una copia de los

dibujos, en su caso, aun cuando no tenga expresiones que deban traducirse.

E17.4. TRAMITACION DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA
DEFENSA

Art. 112 LP
Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguiran la misma tramitacion

que el resto de las solicitudes, salvo en lo referente a la divulgacion y publicacion. Las

notificaciones se realizardn directamente al solicitante o a su representante.

Los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicacion del IET
empezaran a contar desde el momento en que la OEPM le comunique la posibilidad de

realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.
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Art. 113y 1141 LP
Los tramites relativos a las solicitudes de patentes tramitadas en régimen de secreto se

anotaran en el Registro de Patentes Secretas, que sélo sera accesible al personal en

posesion de la habilitacion requerida.

La patente cuya concesion se hubiera tramitado en secreto se inscribira en el Registro
Secreto y se mantendrd en ese mismo régimen durante un afio a partir de la fecha de su
concesion. La prolongacién de ese plazo debera renovarse anualmente, haciendo la
correspondiente notificacion al titular de la patente. Las patentes que se mantengan en

régimen secreto no estaran sujetas al pago de anualidades.

Art. 53.1 RP
Las solicitudes de patente y las patentes sujetas a régimen de secreto no podran ser

retiradas, renunciadas, revocadas o limitadas sin la autorizacioén expresa de la autoridad

que declaré el secreto.

Art. 79 LP
Una vez desclasificada una solicitud de patente, se levantara el régimen de secreto y la

OEPM continuara con los trdmites correspondientes previstos en la Ley 24/2015 y el RP.
Las anotaciones practicadas en el Registro de Patentes Secretas se trasladaran al

Registro de Patentes publico (CEO).

Si se desclasifica una patente concedida, se levantara igualmente el régimen de secreto,

se publicara en el BOPI la concesién y se publicara el correspondiente folleto.

El plazo para formular la oposicién a la concesion de la patente no se abrir4 hasta que
una vez desclasificada la solicitud de patente y levantado el régimen de secreto, se

publique la concesion en el BOPI.

Una vez realizada la desclasificacion y levantado el secreto, el titular de la patente debera
abonar las anualidades que devenguen a partir de la publicacién de la concesién en el
BOPI.

E17.5. PRESENTACION EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES
SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPANA

Art. 115 LP
Cuando se trate de invenciones realizadas en Espafia, no se podra presentar una solicitud

de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorizacion expresa de la
OEPM.
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Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en Espafia se

presumira salvo prueba en contrario, que la invencién se realiz en territorio espafiol.

La peticion de autorizacion debera ser presentada por el interesado en condiciones de
secreto, acompafada de una copia de la solicitud de patente tal y como se pretenda
presentar en el extranjero, junto a la descripcion, reivindicaciones y dibujos, y en su caso,

una traduccién al espafiol de dicha documentacion.

Si la OEPM considera que la invencion no es de interés para la defensa nacional y su
presentacion en el extranjero no contraviene lo previsto en los Acuerdos Internacionales
en materia de Defensa suscritos por Espafia, autorizara la presentacion de la primera
solicitud en el extranjero, en el plazo maximo de 1 mes. La autorizacion se entiende

concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiera pronunciado al respecto.

Si la OEPM considera, sin embargo, que la invencidn pudiera interesar a la defensa
nacional denegard, 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 concedera la autorizacion si el interesado aporta autorizacion expresa del

Ministerio de Defensa.

Art. 163.2, 152.2 LP
Cuando se solicite una solicitud internacional PCT o una solicitud europea en el extranjero

sobre una invencién realizada en Espafa y que no reivindique una prioridad anterior sin
autorizacion expresa de la OEPM, dichas solicitudes internacionales, asi como las

patentes resultantes de dichas solicitudes no producirdn efectos en Esparia.
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