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. Disposiciones generales

MINISTERIO DE INDUSTRIA
'Y ENERGIA

20509 REAL DECRETO 1123/1995, de 3 de julio,
para la aplicacion del Tratado de Coopera-
cion en materia de patentes, elaborado en
Washington el 19 de junio de 1970.

El 16 de noviembre de 1989 entré en vigor en Espana
el Tratado de Cooperacién en materia de patentes (PCT),
hecho en Washington el 19 de junio de 1970, como
consecuencia del depésito del Instrumento de adhesidn
efectuado el 16 de agosto del mismo ano 1989 {«Boletin
Oficial dei. Estado» nimero 267 de 7 de noviembre
de 1989}

El Tratado regula en sus capitulos | y ll, respectiva-
mente, dos procedimientos internacionales independien-
tes entre si y que constituyen la llamada «fase jnter-
nacional» de las solicitudes internacionales para la pro-
teccidn de invenciones. Esta fase es previa a la fase
nacional, que se seguird en cada pais para el que se
solicita la proteccién y que es de total aplicacion a las
solicitudes que se hayan presentado por la via PCT.

No obstante, debe indicarse que Esparia al depositar
su Instrumento de adhesion al Tratado hizo uso de la
reserva prevista en el articulo 64.1 a} y b), de tal manera
que Espaiia no se considera obligada por las disposi-
ciones del capituio I del Tratado, ni por las correspon-
dientes del Reglamento.

Por otra parte, debe subrayarse que la aplicacidon de
este Tratado no sustituye ni reduce el alcance de la apli-
cacién del procedimiento regulado en nuestra Ley de
Patentes de 19886, a las solicitudes PCT que deseen pro-
tecciéon en Esparia. Por este motivo, el PCT puede apli-
carse directamente sin necesidad inmediata de una nor-
ma nacional de aplicacion. -

No obstante lo anterior, y con el fin de conseguir
la maxima seguridad juridica en la aplicacién conjunta
del Tratado de Cooperacion y de la Ley de Patentes,
se ha considerado oportuno promulgar una norma con
rango de Real Decreto que desarrolla aspectos puntuales
de la aplicacion, lo mismo del Tratado que de la Ley,
facilitando convenientemente su aplicacidon a las soli-
citudes internacionales via PCT, del procedimiento inter-

nacional PCT y del procedimiento de concesidn de paten-

tes previsto en nuestra legislacidn vigente.

Por otro lado, la designacion por la Asamblea de la
Union Internacional de Cooperacion en materia de paten-
tes de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas como
Administracion de bisqueda internacional hace nece-
sario incorporar a nuestro ordenamiento juridico interno

las tasas y derechos por la basqueda internacional esta-
blecidas al amparo de las disposiciones del Tratado, asi
como las condiciongs de reembolso, cuando proceda,
de las mencionadas tasas.

La conveniencia de la promulgacion de esta norma
se justifica por una serie de motivos.

En primer lugar, porque, aunque la regulacién de la
llamada «fase internacional» del PCT esta fijada por el
propio Tratado, existen algunos_sfectos técnicos de la
misma, como los referentes al depodsito de la solicitud
internacional y a los efectos de las solicitudes interna-
cionales que designen a Espafia, en los que el Estado
parte puede ejercer una opcion.

En segundo lugar, porque, aunque la legislacidn nacio-
nal es la que se aplica en ia llamada «fase nacional»
del PCT, se ha estimado oportuno dictar una disposicion

-que facilite la plena aplicacién de nuestra legislacion

a estas.solicitudes. Asl ha sucedido con la normativa
relativa al trAmite secreto de las solicitudes o a la posible
proteccion provisional de las solicitudes publicadas.

Y. en tercer lugar, porque se hacia necesario adecuar
el engarce preciso entre algunos plazos contemplados
en el Tratado y el inicio de la fase nacional. Por este
motivo, el Real Decreto establece el respeto de los plazos
minimos previstos en el PCT y su articulacidon con las
actuaciones administrativas propias de la fase nacional
de tramitacion de la solicitud.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Industria
vy Energia, previa aprobacion del Ministro para las Admi-
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta-
do y previa deliberacion del Consejo de Ministros en

" su reunion del dia 30 de junio de 1995,

DISPONGO:
CAPITULO |

.

Disposiciones generales

Articulo 1. Ambito de aplicacion.

El presente Real Decreto se aplicara a las solicitudes
internacionales en el sentido del articulo 2 del Tratado
de Cooperacién en materia de patentes, para las cuales
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas {OEPM), actua-
réd en calidad de oficina receptora u oficina designada.

Articulo 2. Aplicacién de la Ley de Patentes y su Regla-
mento a ciertas solicitudes.

Las disposiciones delalLey 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes, y de su Reglamento de ejecucidn, aprobado
por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, se apl-
cardn en todo caso, a las solicitudes que designen a
Espafia y que hayan iniciado su tramitacién ante la Ofi-
cina Espariola de Patentes y Marcas.
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CAPITULO Il

: Solicitudes internacionales depositadas en Espafia

Articulo 3. La OEPM como oficina receptora.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas actuara
en calidad de oficina receptora, en el sentido del articu-
lo 2.xv) del Tratado de Cooperacion en materia de paten-
tes, respecto de las solicitudes internacionales de nacio-
nales espafoles o de personas que tengan su sede social
o su domicilio en Espafia.

Las solicitudes internacionales formuladas por per-
sonas fisicas o juridicas que tengan su domicilio o su
sede en Espafa, y que no reivindiquen la pricridad de
un depésito anterior en Espana, deberan ser depositadas

" ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

La solicitud internacional presentada ante la Oficina
Espafola de Patentes y Marcas sera redactada en lengua
castellana.

Ademas de las tasas prescritas por el Tratado de Coo-
peracion en materia de patentes, el depdsito de la soli-

- citud internacional dara lugar al pago de la tasa de trans-
mision prevista en el anexo | del presente Real Decreto
y en la regla 14 del Reglamento de ejecucién del Tratado
de Cooperacidon en materia de patentes, que habra de
abonarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha
de recepcion de la solicitud internacional.

Articulq 4. Normativa aplicable a las solicitudes inter-
nacionales.

A las solicitudes internacionales depositadas ante la
Oficina Espaiola de Patentes y Marcas les serd de apli-
cacion las normas contenidas en el Tltulo Xit de Ia Ley
de Patentes.

Articulo 5. Conversion de solicitudes internacionales.

En caso de ser Espaia Estado designado, si la auto-
rizacion del Ministerio de Defensa prevista en el apar-
tado 1 del articulo 122 de la Ley de Patentes no es

otorgada, dicha solicitud internacional depositada ante

la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas sera consi-
derada desde su fecha de depdsito como una solicitud
nacional de la Ley de Patentes. En este caso, la tasa
de transmisién que figura en el anexo | del presente
Real Decreto serd considerada como tasa por presen-
tacion de solicitud nacional.

Si la Oficina Espafola de Patentes y Marcas actia,
exclusivamente, como oficina receptora, el solicitante
podra optar entre designar a Espana entre los Estados
que comprende su solicitud internacional, con los efectos
del apartado anterior, 0 recuperar dicha solicitud, que
sera devuelta por la Oficina Espanola de Patentes y Mar-
cas, junto a la tasa de transmisién satisfecha.

Articulo 6. Reivindicacién de prioridad de una solicitud
nacional anterior cuyo contenido o tramitacion no
se manijenen en secrelo por la oficina.

No obstante lo dispuesto en los articulos 4 y 5 del
presente Real Decreto, el Titulo XH de |la Ley de Patentes
no serd aplicable cuandao la solicitud internaciconal depo-
sitada ante la Oficina Espanola de Patentes y Marcas
reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior
cuyo contenido o cuya tramitacién no se mantengan
en secreto por la oficina.

Articule 7. Prdrroga de los plazos para el pago de tasas.

El pago de las tasas relativas a una solicitud inter-
nacional depositada ante la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas, realizado en respuesta a una invitacion dirigida

por esta oficina al solicitante en virtud de 1o dispuesto
en la regla 16.bhis.1.a) del Raglamento de ejecucton del
Tratado de Cooperacion en materia de patentes, estara
sometido al pago en favor de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas de la tasa por pago tardio prevista
en la regla 16.bis.2 del Reglamento de ejecucion del
Tratado de Cooperacion en materia de patentes. Dicha
tasa debera abonarse en el plazo de un-mes a partir .
de la fecha de notificacién de 1a invitacion y su cuantia
se determinara en cada caso segun los criterios previstos
en la regla 16.bis.2 del Reglamento de ejecucion del
Tratado de Cooperacion en materia de patentes.

Articulo 8. Copias para la OEPM.

La solicitud internacional depositada ante la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas, asi como cada uno de
los documentos mencionados en la lista de verificacion
prevista en la regla 3.3.a.ii) del Reglamento de ejecucion
del Tratado de Cooperacion en materia de patentes, con
exclusion del pago de las tasas o del cheque destinado
al pago de las mismas, deberan presentarse en tres ejem-
plares. La Oficina Espaiola de Patentes y Marcas veri-

ficard que cada copia sea idéntica al ejemplar original.

Si la solicitud original se presentare en un numero
de ejemplares inferior al previsto en el parrafo anterior,
la Oficina Espafnola de Patentes y Marcas notificara tal
hecho al solicitante para que en un plazo de diez dias
¥ a su eleccidn aporte los ejemplares que correspondan
o autorice a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas
la realizacion de los ejemplares que falten. Las ejecucion
de esta labor dara lugar al pago a la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, por el solicitante, de un precio
por coste de copias determinado segtn la Orden vigente
por la que se autorizan los precios de determinadas acti-
vidades de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

Articulo 9. Reivindicacién de pnondad de depdsito
anterior en Espana. -

Si la solicitud internacional depositada ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas reivindica la prioridad
de. un depédsito anterior en Espafa, el documento de
prioridad expedido por la Oficina Espaficla de Patentes
y Marcas podra, a peticion del solicitante, efectuada den-
tro del plazo aplicable en virtud de la regla 17.1.a) del
Reglamento de ejecucién del Tratado de Cooperacion
en materia de patentes, ser transmitido directamente
por la Oficina Espaniola de Patentes y Marcas a la Oficina
Internacional. Dicha peticion estara sujeta al pago de
una tasa que figura en el anexo | del presente Real
Decreto que debera abonarse por el solicitante a la Ofi-
cina Espanola de Patentes y Marcas.

Articulo 10. Moneda del pago de tasas.

La tasa de transmision, la tasa de busqueda, la tasa
internacional y la tasa por pago tardio, previstas en los
anexos | y 11 del presente Real Decreto y en las re-
glas 14, 15, 16 y 16 bis del Reglamento de ejecucion
del Tratado de Cooperacién en materia de patentes,
deberan ser abonadas a la Oficina Espaficla de Patentes
y Marcas en moneda espafiola.

CAPITULO Il

Solicitudes internacionales que designan a Espaiia

Articulo 11.

Actuacion de la OEPM como oficina desig-
nada. '

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas actuara
en calidad de oficina designada en el sentido del articu-
lo 2 xiii) del Tratado de Cooperacion en materia de paten-
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tes cuando Espafia haya sido mencionada como Estado
designado, con vista a la obtencion de una patente nacio-
nal-en la solicitud internacional.

Articulo 12. Reivindicacién de prioridad.

El derecho de prioridad podra ser reivindicado en
Espafia para una solicitud internacionat en los casos pre-
vistos por el articulo 8.2.b) del Tratado de Cooperacién
en materia de patentes, aun cuando la primera solicitud
haya sido depositada en Espafia o sdlo para Espafia.

Tanto los requisitos como los efectos de la reivin-
dicacién de prioridad en estos casos seran los que prevé
el articulo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de
Paris para la Proteccion de [a Propiedad Industrial.

Articulo 13." Fecha de presentacion y efectos de la soli-
citud internacional.

Una solicitud internacional que designe a Espana ten-
drda, desde el momento en que se le haya otorgado una
fecha de depdsito internacional en virtud del articu-
lo 11 del Tratado de Cooperacién en materia de patentes,
los efectos de una solicitud nacional regularmente pre-
sentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
desde dicha fecha. Esta fecha se considerard como la
de presentacién efectiva en Espafia.

Articulo 14. Publicacion de la solicitud internacional.

La publicacion, de conformidad con el articulo 21
del Tratado de Cooperacion en materia de patentes, de
una solicitud internacional para la que la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas designada sustituye, sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 16 de este Real Decreto,
la publicacion de la solicitud de patente nacional.

Sin embargo, el contenide de esta solicitud no se
considerara comprendido en el estado de la técnica en
el sentido del apartado 3 del articulo 6 de la Ley de
Patentes, si no se satisfacen las condiciones previstas
en el apartado 2 del citado articulo.

Articulo 15.  Requisitos para la tramitacién de la soli-
citud internacional. :

A los fines de que dé comienzo la tramitacion de
ta solicityd internacional ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, deberan reunirse los siguientes requi-
sitos:

1. Si la solicitud internacional no hubiera sido depo-
sitada en lengua castellana, el solicitante debera pre-
sentar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
en el plazo aplicable en virtud del articulo 22 o del ar-
ticulo 39.1 del Tratado de Cooperacion en materia de
patentes, una traduccién en tres ejemplares en los tér-
minos-previstos por el apartado 3 del articuto 3 de este
Real Decreto, de dicha solicitud tal como fue presentada,
asi como una traduccidén en esos mismos términos, en
su caso, de las modificaciones de la solicitud interna-
cional realizadas en virtud del articulo 19 del Tratado
de Cooperacidn en materia de patentes.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podré pedir
al solicitante, si io juzga necesario en el caso concreto,
que entregue en el plazo que se le sefale la traduccién
de la solicitud internacional por un intérprete jurado nom-
brado por el Ministerio espafol de Asuntos Exteriores.

* 2. El solicitante deberd pagar, en el plazo previsto
en el apartado 1, la tasa por solicitud prevista en la
Ley nacional de Patentes.

Articulo 16. Efectos de la publicacion de la solicitud
internacional.

Si la solicitud internacional ha sido publicada en cas-
tellano, la proteccion provisional prevista en el articu-
lo b9 de la Ley de Patentes surtird efectos respecto
de dicha solicitud a partir de la fecha de la publicacion
internacional.

Si la solicitud internacional ha sido publicada en idio-

‘ma extranjero, dicha proteccién provisional surtira efec-

tos respecto a esa solicitud a partir de la fecha en que
una traduccién de la solicitud en lengua castellana se
encuentre a disposicién del puablico en la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas. )

En los casos previstos en el parrafo anterior, se publi-
cara -en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industriai»
una mencion de la fecha a partir de la cual la traduccion
de la solicitud al castellano se encuentra a disposicién
del publico.

Articulo 17. Retirada de Ia solicitud.

Si una solicitud internacional que designa a Espafia
es retirada o se considera retirada, o si se produce la
retirada de la designacién de Espafia, conforme a las
disposiciones del Tratado de Cooperacion en materia
de patentes y de su Reglamento de ejecucidn, antes
de que se haya iniciado la tramitacion de la solicitud
en fase nacional, la designacion de Espafia no tendra
efectos desde la fecha de la retirada y se tendra por
no realizada.

Articulo 18. Revision por la OEPM.

Cuando una oficina receptora distinta de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas haya denegado una fecha
de depésito internacional a una solicitud internacional
que designa a Espafa, o haya declarado que dicha soli-
citud se¢ considera como retirada en virtud del articu-
lo 25.1.a) del Tratado de Cooperacién en materia de
patentes, 0 haya declarado que se considera retirada
la designacion de Espafia en virtud del articulo 25.1.b)
de dicho Tratado, el solicitante puede pedir a la Oficina
Espariola de Patentes y Marcas, en el plazo de dos meses
desde la fecha de la notificacién, que revise la cuestion
y decida si el rechazo o la declaracion estaban justi-

‘ficados de conformidad con las dispasiciones del Tratado

de Cooperacion en materia de patentes. Esta revisién
podra dar lugar a una decision de la Oficina Espaiola
de Patentes y Marcas de tramitar la solicitud en fase’
nacional.

La revisién prevista en el parrafo anterior podra pedir-
se, en las mismas condiciones, en el supuesto de que
la solicitud internacional que designa a Espafia haya sido
considerada como retirada por la Oficina Internacional
en virtud del articulo 12.3 del Tratado de Cooperacion
en materia de patentes.

A Ios fines de esta revision, el solicitante debera pre-
sentar una traduccion en lengua castellana q en alguna
de las lenguas oficiales de las Comunidades Autonomas,
acompafadas de la correspondiente traduccién en cas-
tellano, que se considerara auténtica en caso de duda
entre ambas de la solicitud internacional, si ésta no fue
depositada en lengua castellana.

Articulo 19. Plazo para pedir la realizacién del informe
sobre el estado de la técnica.

El plazo para pedir a la Oficina Espafiola de Patentes
vy Marcas la realizacion del informe sobre el estado de
la técnica previsto en el articulo 33.1 de la Ley de Paten-
tes no podra expirar, para las solicitudes internacionales,
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antes de que finalice el plazo aplicable en virtud del
articulo 22 del Tratado de Cooperaciéon en materia de
patentes.

Articulo 20. Falta de unidad de invencion.

Cuando de conformidad con lo previsto en el articu-
lo 17.3 del Tratado de Cooperacion en materia de paten-
tes, el informe de busqueda internacional no se hubiera
realizado mas que en relacién con una o varias reivin-
dicaciones, por no satisfacer la solicitud internacional
la exigencia de unidad de invencion, la Oficina Espaiola
de Patentes y Marcas examinard si la invitacion efec-
tuada por la Administracion al solicitante para pagar las
tasas adicionales que figuran en el anexo i del presente
Real Decreto estaba justificada. Si la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas estimase que la invitacidén*estaba
justificada, procedera seguin lo previsto por la Ley de
Patentes para aquellas solicitudes que no cumplen ton
el requisito de unidad de invencion.

Articulo 21. Efectos de una patehte concedida sobre
la base de una solicitud internacional.

Una patente concedida por la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas sobre |la base de una solicitud inter-
nacional, que designa a Espafia, tendra los mismos efec-
tos y el mismo valor que una patente concedida sobre
la base de una solicitud nacional deposntada en virtud
de la Ley de Patentés.

Cuando, por causa de una traduccién incorrecta, el
alcance de una patente concedida sobre la base de una
solicitud internacional que designa a Espafia y que no
ha sido originariamente depositada an lengua castellana,
excede el alcance de la solicitud internacional en su idio-
ma original, se limitard retroactivamente el alcance de
la patente, declarandose nulo y sin valor en la medida
en que el alcance exceda de la solicitud en su idioma
original.

Articulo 22. Ffectos de la concesion de una paténte
basada en una solicitud internacional sobre una
patente basada en una solicitud nacional.

En la medida en que una patente basada en una

solicitud nacional tenga por objetoc una invencidon para
la cual ha sido concedida una patente sobre la base
de una solicitud internacional, al mismo inventor o a
su causahabiente, con la misma fecha de depdsito o
de prioridad, la patente basada en una solicitud nacional
dejard de producir efectos a partir de la concesion de
. la patente basada en la solicitud internacional.
. No producira efectos la patente basada en una soli-
citud nacional cuando sea concedida con posterioridad
a la fecha de concesion de la patente basada en una
solicitud internacional.

La extincion o la anulacion posterior de la patente
basada en la solicitud internacional no afectara a las
disposiciones previstas en este artfculo.

Dispdsicién final primera. Aplicacién del Real Decreto.

Por el Ministro de Industria y Energia se dictaran cuan-
tas disposiciones sean necesarias para la aplicacion del
presente Real Decreto.

Disposicion fin.al segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrard en vigor el dia de
su publicacién en el «Boletin Oficial del Estadon.

Dado en Madrid a 3 de julio de 1995,
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energia,
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY

ANEXO SOBRE TASAS

Anexo |

Las tasas previstas en los articulos 3 y 9 del presante
Real Decreto serdn las siguientes:

1. Tasa de transmision; 8.475 pesetas.
2. Tasa por transmision de documento de prioridad:
3.390 pesetas.

Anexo |

Tasas y derechos por la busqueda internacional
Parte 1: tabla de tasas y derechos: '

Cantidad
Tipo de tasa o derecho —

{Pesetas)

Tasa de busqueda (regla 1“6.1.3) ................ 62.100

Tasa adicional (regla 40.2.a) ..................... 62.100
Coste de copias {regla 44.3.b); |
(Documentos nacionales) ......................... 500
{Documentos extranjeros} ........................ 700.

Parte Il: condiciones del reembolsc de la tasa de bus-
queda y medida en.la que se efectuara tal reembolso:

1. Sera reembolsada cualquier cantidad pagada por
error, sin necesidad o en exceso de la cantidad adeudada,
en concepto de las tasas o derechos indicados en la
parte |.

2. Cuando la solicitud internacional se retlre 0 se
considere retirada, en virtud de lo dispuesto en el articulo
14.1), 3) 6 4) del Tratado de Cooperacidon en materia
de patentes, antes del comienzo de la blisgueda inter-
nacional, serd reembolsada . integramente la cantidad
pagada de la tasa de busqueda.
© 3. Cuando la Administracidon se beneficie de una
blsqueda anterior, se reemboisard el 25 por 100, el
50 por 100, el 75 por 100 o el 100 por 100 de la
tasa de busqueda pagada, segun la medida en la que

la Administracién se beneficie de esa blusqueda anterior.

'MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA Y ALIMENTACION

20510 REAL DECRETO 1394/1995, de 4 de agosto,
por el que se establece normas para la rea-
lizacién de transferencias y cesiones de dere-
chos entre productores de ovino y caprino y
entre productores de vacas nodrizas y para
la asignacion de derechos de las reservas
nacionales.

El Reglamento (CEE) 3013/89 del Consejo, de 25
de septiembre, por el que se establece la organizacion
comun de mercados en el sector de las carnes de ovino
y caprino, modificado en tltimo lugar por el Reglamento
{CE) 1265/95 del Consejo, de 29 de mayo, y, por otfo
lado, el Reglamento {CEE) 805/68 del Consejo, de 27
de julio, por el que se establece la organizacién comin
de mercados en el sector de la carne de vacuno, modi-
ficedo en ultima instancia por el Reglamento (CE)
424/95 del Consejo, de 20-de febhrero, establecieron



