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1. COMO SE SOLICITA UNA PATENTE
1.1. Documentacidn necesaria

Para la obtencidon de una patente sera preciso presentar una solicitud con la siguiente
documentacioén (art.21 LPE):

a. Una instancia dirigida al Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM); esta instancia es uno de los impresos normalizados que facilita la propia
oficina junto con la carpeta del expediente.

b. Una descripcidn de la invenciéon para la que se solicita la patente.

c. Una o varias reivindicaciones.

d. Los dibujos a los que se refieran la descripcién o las reivindicaciones, cuando ello
se considere necesario.

e. Un resumen de la invencion.

Todos los documentos que se presenten para la obtencidon de una patente deberan estar
redactados en castellano. En las Comunidades Auténomas podran redactarse en el
idioma oficial de dicha Comunidad, debiendo ir acompafados de la correspondiente
traduccion al castellano, que se considerara auténtica en caso de duda entre ambas
(art.21.4 y 21.5 Ley).

1.2. Lugar de presentacion

Las solicitudes de patente y demas documentos que deban acompafiarse a las mismas
podran entregarse (art.2. Regl.y R.D. 441/94):

e Directamente en la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

e En los registros de cualquier 6rgano administrativo, de la Administracion General
del Estado, de cualquier Administracion de las CCAA o de aquellas entidades de la
Administracién Local que tengan suscrito el oportuno convenio.

e En las Oficinas de Correos.

e En las representaciones diplomaticas u oficinas consulares de Espafia en el
extranjero.

2. TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE

La ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establece dos procedimientos de
concesion:

e un procedimiento general, en el que se elabora un Informe sobre el Estado
de la Técnica (IET) cuyo objetivo es dar a conocer, con caracter meramente
informativo, los antecedentes de la invencidn que sean necesarios para valorar la
novedad y la actividad inventiva de la misma, y

e un procedimiento de concesidén con examen previo, en el que se realiza
ademas un examen de fondo de los requisitos de novedad y actividad inventiva
asi como de la suficiencia de la descripcién. Este udltimo procedimiento de
concesion es de caracter optativo de forma que el solicitante, una vez publicado
el Informe sobre el Estado de la Técnica, puede escoger entre continuar por el
procedimiento general o bien por la realizacion del examen de fondo.

Conviene resaltar que en el caso de que la tramitacion de la solicitud de patente tenga
lugar por el procedimiento general, una vez terminadas las distintas fases de su
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tramitacion, se concedera la patente independientemente del contenido del IET. Sin
embargo, en el caso de que la tramitacién se realice por el procedimiento con examen
previo, la concesion o denegacion de la patente esta condicionada al resultado del
examen de fondo y a la subsanacion de las objeciones sefialadas en el mismo.

La ventaja de optar por el procedimiento de concesidn con examen previo es que
favorece la concesion de patentes “fuertes”, es decir, patentes que ofrecen mayores
garantias de validez. Es por ello que la UPM siempre opta por solicitar la realizacién del
examen previo.

Para ambos procedimientos, la ley de Patentes ofrece un Programa de Concesidn
Acelerada de Patentes CAP, que permite obtener las patentes en un plazo mas breve
que en el caso ordinario, que puede ser incluso inferior a un afio. Su aplicacién queda
condicionada a determinados compromisos por parte del solicitante: a que solicite la
publicaciéon anticipada, a que abone la tasa del IET inicialmente y a que no concurran en
la solicitud defectos formales que deriven en una suspension del procedimiento con la
consiguiente ralentizacion.

En cualquier caso, se opte por el programa CAP o no, ambos procedimientos de
concesion presentan una primera fase de tramitacion comun, hasta la publicacion del
Informe sobre el Estado de la Técnica. Se describen a continuacién las etapas comunes a
ambos procedimientos y, posteriormente, las relativas a cada uno de ellos por separado.
En el Anexo I, y con el fin de proporcionar una visidbn de conjunto, se muestra un
esquema de todas las posibles comunicaciones que la OEPM establece con el solicitante
en los dos procedimientos de concesiéon y a las que él debe responder.

2.1. Etapas comunes a los dos procedimientos de concesion
2.1.1. Admisién a tramite y otorgamiento de fecha de presentacién

El otorgamiento de la fecha de presentacion de la solicitud, que da origen al
nacimiento del derecho de prioridad, solamente se produce cuando se entrega la
siguiente documentacion:

a. Una instancia dirigida al Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM); esta instancia es uno de los impresos normalizados que facilita la
propia oficina junto con la carpeta del expediente.

b. Una descripcion de la invencion para la que se solicita la patente.

c. Una o varias reivindicaciones.

d. El justificante de pago de la tasa correspondiente.

Dentro de los diez dias siguientes a la recepcion de la solicitud de patente en la OEPM,
se procede a examinar si reune los requisitos para poder otorgarle una fecha de
presentacion. Se notifican al solicitante las deficiencias detectadas en su solicitud,
otorgandole un plazo de diez dias para su correccién; de no hacerlo se considerara
desistida su solicitud. Si subsana los defectos detectados la fecha de presentacion
queda modificada, pasando a ser la fecha en la que haya presentado la nueva
documentacion.

Para acogerse al programa de concesion acelerada (CAP), ademas de la
documentacién anterior, habra que aportar:

e. Peticidon por triplicado de la publicacion de la solicitud anticipada antes de que
transcurran dieciocho meses (articulo 32. 3 de la Ley 11/1986 de Patentes),
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para acogerse al Programa de Concesion Acelerada de Patentes segun
formulario establecido.

f. Peticion del Informe sobre el Estado de la Técnica junto con el pago de la tasa
para su realizacion (Art. 33 de la Ley 11/1986 de Patentes).

2.1.2. Examen de la solicitud

Una vez adjudicada fecha de presentaciéon y transcurridos dos meses durante los cuales
la solicitud se mantiene en secreto, se procede al examen de la misma. Si existe algun
defecto, la OEPM lo comunica al solicitante para que en el plazo de dos meses subsane
los mismos. Si el solicitante no lo hace se deniega la patente. La contestacion al
suspenso da origen al pago de la tasa correspondiente.

La tramitacion por el programa de concesion acelerado (CAP), implica el que no existan
defectos o irregularidades imputables a la solicitud. Por ello, si como consecuencia del
examen de forma y de patentabilidad el expediente es declarado en suspenso de
tramitaciéon, dicho expediente quedara automaticamente excluido del programa CAP y
seguird su tramitaciéon normal.

2.1.3. Continuacidn del procedimiento

Si la solicitud no contiene defectos 0 una vez subsanados éstos, la OEPM comunica al
solicitante la continuacion del procedimiento mediante notificacién. En el caso de que no
se haya solicitado el programa de concesion acelerada de la patente (CAP), y por tanto
que no se haya adjuntado con la presentacion de la solicitud la peticion del Informe
sobre el Estado de la Técnica, la OEPM informarda sobre la necesidad de solicitarlo. La
peticién del IET debe realizarse por escrito y abonar la tasa correspondiente. Tanto esta
peticion como el pago de la tasa se puede hacer desde el inicio de la tramitacion del
expediente, disponiendo para ello de un plazo de quince meses desde la fecha de
presentacion de la solicitud o, si no lo hubiera hecho dentro de este plazo, la OEPM le
comunicard la obligaciéon de solicitar el IET, para lo cual se le otorga el plazo de un mes.
En caso de no pedir la realizacion del IET, la solicitud se considerara retirada.

2.1.4. Realizacion del IET

Una vez solicitado el Informe sobre el Estado de la Técnica, la OEPM procede a su
realizacion.

2.1.5. Publicacién de la solicitud y del IET

Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de solicitud o de prioridad en su caso, la
OEPM pone a disposicion del publico la solicitud de patente, realizando el correspondiente
anuncio en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), y simultaneamente publica
un folleto con el contenido integro de la solicitud de patente junto con el IET.

2.1.6. Traslado al solicitante del IET. Interrupciéon del procedimiento

Junto con la publicacion de los folletos de solicitud e IET, la OEPM da traslado al

solicitante del Informe sobre el Estado de la Técnica asi como de los documentos citados
en el mismo. La mencion en el BOPI de la publicacion del IET da lugar a la interrupcién
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del procedimiento de concesién por un periodo de seis meses durante el cual el
solicitante tiene las siguientes opciones:

. solicitar la realizacion del examen previo
solicitar la reanudacién del procedimiento general de concesion.

Ambas solicitudes deben realizarse por escrito. En el caso de no ejercer ninguna de estas
acciones, la OEPM procederad de oficio a la reanudacién del procedimiento general de
concesion.

2.2. Continuacion por el procedimiento de concesidén con examen previo
2.2.1. Reanudacion del procedimiento de concesidn con examen previo

Si el solicitante realiza la peticion de realizacion de examen previo y abona la tasa
correspondiente, la OEPM publicara en el Boletin Oficial de Propiedad Industrial (BOPI) la
reanudacion del procedimiento de concesién con examen previo. Junto con la peticion de
realizaciéon de examen, el solicitante podra presentar un nuevo juego de reivindicaciones
modificadas, a fin de obviar las posibles objeciones de falta de novedad y actividad
inventiva que se pueden deducir del IET. Se debe tener en cuenta que dicha modificacién
no puede referirse a elementos que no hayan sido objeto de blsqueda y que no pueden
suponer un aumento del objeto de la invencion.

2.2.2. Oposiciones de terceros

La publicacién de la reanudacion del procedimiento con examen previo abre un plazo
improrrogable de dos meses para que cualquier interesado pueda oponerse a la
concesion de la patente alegando, de forma razonada y documentada, la falta de
cualquiera de los requisitos exigidos para la concesion, incluyendo la falta de novedad
y/0 actividad inventiva o la suficiencia de la descripcion.

2.2.3. Examen de fondo

Una vez trascurrido el plazo de presentaciéon de oposiciones, la OEPM procedera al
examen de fondo de la solicitud, esto es, el examen de la novedad, la actividad inventiva
y la suficiencia de la descripcidon. Si no se hubieran presentado oposiciones y del examen
realizado no resulte la falta de ningun requisito que lo impida, la OEPM concedera la
patente solicitada.

2.2.4. Traslado de los resultados del examen y de las oposiciones presentadas

Si se presentaran oposiciones o del examen realizado resultase la falta de algun requisito
que impida la concesiéon de la patente, la OEPM notificara al solicitante las objeciones
existentes y le daréa traslado de las oposiciones presentadas. En el plazo de dos meses
desde la recepcion de la notificacion, el solicitante podra modificar la descripcion y las
reivindicaciones en base al resultado del examen asi como contestar a las oposiciones
presentadas. En caso contrario, se denegara la solicitud de patente.

Aun cuando no se hayan presentado objeciones por parte de la OEPM pero si existan
oposiciones de terceros, el solicitante esta obligado a contestar a dichas oposiciones. De
no ser asi, la Oficina denegara la patente solicitada.
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2.2.5. Examen de las modificaciones. Resolucién motivada

Transcurrido el plazo mencionado, la OEPM examinard las modificaciones presentadas
por el solicitante y/o la contestacién a las oposiciones de terceros.

Si subsisten objeciones que impidan la concesién de la patente, la Oficina las notificara al
solicitante mediante resolucibn motivada otorgando un plazo de un mes para
subsanarlas.

2.2.6. Resolucion del expediente
El expediente se resuelve de dos formas posibles:

Concesidn

La OEPM procedera a la concesion de la patente cuando la contestacion a las objeciones
presentadas tanto como resultado del examen y/o oposiciones de terceros como, en su
caso, a la resolucion motivada, hayan sido debidamente subsanadas.

En el anuncio de la concesion de la concesion en el BOPI se incluira la mencién de que la
misma se ha realizado con examen previo de la novedad y la actividad inventiva de la
invencion que constituye su objeto. La concesidon implica el pago de los derechos de
concesioén; abonados éstos, se expide el correspondiente Titulo de Patente.

Denegacion
La OEPM denegara la solicitud de patente si el solicitante no responde a las notificaciones

realizadas o si no se subsanan adecuadamente las objeciones presentadas.

2.3. Continuacion por el procedimiento general de concesion
2.3.1. Reanudacion del procedimiento general. Observaciones de terceros

Tanto en el caso de que el solicitante lo haya pedido expresamente, como en el caso de
no haber realizado ninguna accién, la OEPM publicard la mencién en el BOPI de que se
reanuda el procedimiento general de concesion. Con dicha publicacién, se abre un plazo
de dos meses para que cualquier tercero pueda formular observaciones.

2.3.2. Traslado de observaciones. Modificacién de reivindicaciones

Finalizado el plazo de observaciones, la OEPM da traslado de las mismas al solicitante,
abriéndose un nuevo plazo de dos meses para que formule las observaciones que
estime pertinentes, y modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones para
obviar una posible falta de novedad o actividad inventiva.

2.3.3. Concesion de la patente
Por ultimo, y con independencia del contenido del Informe sobre el Estado de la Técnica

y de las observaciones formuladas, la OEPM procede a la concesién de la patente vy,
abonados los derechos de concesion, expide el correspondiente Titulo de Patente.
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3. PROTECCION QUE OTORGA UNA PATENTE

La patente tiene una duracidon de veinte afios improrrogables, contados a partir de la
fecha de presentaciéon de la solicitud y produce sus efectos, fundamentalmente el
derecho a impedir a cualquier persona la fabricacion, el ofrecimiento, la comercializacion
o la utilizacién de un producto objeto de su patente, desde el dia en que se publica la
mencion de que ha sido concedida (art.49, art. 50 LPE).

La publicacion de la solicitud en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, una vez
solicitada la realizacion del Informe del Estado de la Técnica, otorga una proteccién
provisional hasta que la patente es concedida, que consiste en el derecho a exigir una
indemnizacion, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquiera que haga uso de
su invencion, entre aquella fecha y la fecha de publicacion de la mencién de que la
patente ha sido concedida (art.59 LPE).

La concesion de la Patente se hace sin perjuicio de terceros y sin garantia del Estado en
cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae (art.37.2
LPE). Los efectos de la patente se circunscriben al territorio nacional.

4. PROTECCION DE INVENCIONES EN EL EXTRANJERO

Para proteger una invencién en otros paises miembros del Convenio de la Unidn de Paris
y de la Organizacion Mundial de Comercio, el solicitante puede ejercer el derecho de
prioridad. En virtud de este derecho, el solicitante cuenta con un plazo de 12 meses
desde la fecha de presentacidon de la solicitud de patente en Espafia para
presentarla en otros paises, manteniendo como fecha de presentacion de esas solicitudes
posteriores, la de la presentacion en Espafia (fecha de prioridad).

Existe la posibilidad de efectuar depdsitos de solicitudes con efectos de presentacion en
varios paises a la vez. Esta posibilidad se ofrece al solicitante que utiliza la via europea y
la via PCT.

5. MANTENIMIENTO DE LA PATENTE

Para mantener en vigor una patente, el titular de la misma debera abonar las
anualidades establecidas. Dichas cantidades se revisan anualmente. Deberan pagarse por
afios adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad serd el ultimo dia del mes
del aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud. El periodo habil para efectuar
el pago sera de un mes.

6. PROCEDIMIENTO EN LA UPM
6.1. Documentacién necesaria

El personal de la UPM que quiera proteger su invencion debera presentar en la OTRI,
ademas de la documentacion detallada en la pagina 3 (salvo la instancia, que se
encargara la OTRI de rellenar), el documento “Cuestionario de Invencién”, la
“Declaracion de Invencion Laboral” correspondiente a cada uno de los inventores y el
“Modelo de gestion de recursos de inventores”, todos ellos debidamente cumplimentados
y firmados.
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6.2. Tramitacion por un Agente de la Propiedad Industrial

Desde enero de 2008, la UPM ha contratado los servicios profesionales de la empresa
Clarke, Modet & C° para la gestion de las patentes universitarias, desde la redaccion del
documento de solicitud de patente hasta su tramitacion y seguimiento.

6.3. Exencidn del pago de tasas

La Universidad, conforme al articulo 80 de la Ley Organica 6/2001 de 21 de diciembre,
de Universidades, estad exenta del pago de tasas en la OEPM siempre que las patentes
que solicite no sean en copropiedad o lo sean con un cotitular que no sea universidad
publica.

6.4. Patentes en copropiedad

Si una invencioén es fruto de la actividad investigadora realizada de forma conjunta entre
inventores de la UPM y de otra institucion o empresa, la titularidad correspondera a
ambas instituciones.

Con anterioridad a la presentacion en la OEPM de la solicitud de patente, habra de
suscribirse un convenio de copropiedad entre las instituciones participantes de la misma
donde se acuerde, entre otros:

e La proporcion de participacion en la titularidad de los derechos de propiedad
industrial.

e La institucibn encargada de gestionar la patente tanto en Espafia como fuera de
Espafia.

e La proporcion de financiacidon de los gastos derivados de la tramitacion de la solicitud
y mantenimiento de patente ante la OEPM (en caso de que la otra institucién no esté
exenta del pago de tasas) asi como la proporcion de los costes de los servicios del
Agente de Propiedad Intelectual encargado de la gestion de la solicitud de patente.
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ANEXO

TRAMITACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION CON EXAMEN PREVIO
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