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La Constitución Española de 1978 atribuye exclusivamente al Estado la 
responsabilidad y competencia de la Defensa Nacional(l) y configura ésta, 
al propio tiempo, como derecho y deber de todos los espafioles(2). Asimis- 
mo, la Constitución confiere a las Fuerzas Armadas las misiones de garanti- 
zar la soberanía e independencia de España y de defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional(3); lo que viene a significar 
+xno el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de decir(4)- que la De- 
fensa Nacional está encomendada a las Fuerzas Armadas; pero lo está con 
carácter específico, no exclusivo. 

Referencias análogas a la defensa de la Nación española encontramos en 
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas(S). Así, su artículo 4 pro- 

(I) AT,. 149 “id. S.T.S 3-X-86. 
(2) Am 30.. vid. Ley 191,984. de 8 de ,uma y su Reglamento (aprobado por Rea, Decreto 
611/198h. de 21 de marzo) sobre Servicio Militar: así como Ley Orgánica X/1984, de 26 de 
diciembre. Ley 4811984. de igual fecha y Real Decreto 55111985. de 24 de abril, sobre objeción 
de conciencia 

(4) S.T.C 13.XII-,981. 
(5) Aprobadas por Ley 8511978. de 28 de d&mbre 
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clama que “la Defensa Nacional es deber de todos los espafmlès; y tanto 
este artículo como los dos que inmediatamenre le preceden, insisten en la 
idea de que las Fuerzas Armadas, en cuanto elemento esencial de la Defen- 
sa Nacional, están exclusivamente consagradas al servicio de la Patria, tienen 
su razón de ser en la defensa militar de España y asumen la misión de 
garantizar la soberanía e independencia de la Patria y de defender su integri- 
dad territorial y el ordenamiento constitucional. 

Pero es la Ley Orgánica 6/IY80, de I de julio, sobre Defensa Nacional y 
organización militar(ó), la que proporciona una definición de la “Defensa 
Nacional”. A ten$u de su artículo 2, inciso primero, “la Defensa Nacional 
es la disposición, integración y acaón coordinada de todas las energías y 
fuerzas morales y materiales de la Nación, ante cualquier forma de agresión. 
debiendo todos los espatioles participar en el logro de tal fin”. Estas &tua- 
ciones buscan la consecución de “una efectiva seguridad nacional”; con lo 
que la seguridad nacional resulta ser el objetivo especifico de la Defensa 
Nacional(7). 

La propia ley, en su articulo 4, distingue claramente tres nociones. cada 
una de las cuales incluye a la que le sigue: política general, política de defen- 
sa y política militar. La política de defensa -que es ‘parte integrante de la 
política general” y de la que es “componente esencial” la politlca militar- 
“determina los objetivos de la Defensa Nacional y los recursos y acciones 
necesarios para obtenerlos”. 

Como la Defensa Nacional no Incumbe privativamente a las Fuerzas 
Armadas, “todos los recursos humanos y materiales y todas las actividades, 
cualquiera que sea su naturaleza, podrán ser movilizados por el gobierno 
para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional”; de tal modo que 
“la base fundamental de la Defensa Nacional son los propms ciudada- 
nos”(8). Esta es la razón de que, junto a la “organización. preparación y 
actualización del potencial militar” (a cargo de la “política militar”)(9) se 
contemple la “defensa civil”, como “disposición permanente de todos los 
recursos humanos y materiales no propiamente militares al servicio de la 
Defensa Nacional”( 10). 

La Defensa Nacional -0, más concretamente, la polir~ca de la Defensa 
.Nacional- está atravesando actualmente cn nuestra Patria un proceso de 
planificación y desarrollo; se trata del “ciclo de política de defensa”, que 
integrado por tres fases (“planeamiento”, “programación” y “presupuesta- 
ción”), tiene como hitoa más serialados la “Directiva de Defensa Nacional” 
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de 10 de julio de 1984, el “Plan General de la Defensa Nacional” de 31 de 
julio de 1985 y el “Plan Estratégico Conjunto” de 23 de octubre de 1985(11). 

Tal como viene concebida en las disposiciones legales invocadas, la De- 
fensa Nacional es objeto de un tratamiento singular por parte del ordena- 
miento jurídico; tratamiento que se manifiesta -de una parte- en su protec- 
ción por la ley penal, y-por otro lado- en la supremacía que se reconoce en 
diferentes normas a los intereses de la Defensa Nacional. 

La protección penal se manifiesta tanto en el Código Común como en el 
Militar. El primero se ocupa en el capítulo II bis del titulo 1 de su libro II, 
artículos 135 bis a) a 135 bis g), “de los delitos relativos a la Defensa Nacio- 
nal”(l2); el capítulo comprende dos secciones, que tratan respectivamente 
“del descubrimiento y revelación de secretos e información ?elativos a la 
Defensa Nacional” y “de los atentados contra los medios o recursos de la 
Defensa Nacional”(l3). En cuanto al Código Penal Militar(l4), dedica el 
título primero de su libro II a los “delitos contra la seguridad nacional y 
Defensa Nacional”. incluyendo en el título un capítulo sobre “revelación de 
secretos e informaciones relativos a la seguridad nacional y Defensa Nacio- 
nal” (artículos 53 a 56) y otro capítulo atinente a los “atentados contra los 
medios o recursos de la Defensa Nacional” (artículos 57 a 62). 

Hay que setialar que. no obstante la coincidencia de los epígrafes respec- 
tivos, no estamos ante una duplicidad de ordenamientos; pues el Código 
Penal Común incrimina determinados tipos delictivos básicos, en tanto que 
el Código Penal Militar sc circunscribe a castigar esos delitos cuando sean 
cometidos por “militares”(l5) o en “Yiempo de guerra”(l6). 

Con independencia de esta protección jurídica que la ley penal dispensa 
a los intereses de la Defensa Nacional, cabe mencionar otra serie de disposi- 
ciones cn las que se otorga o reconoce a la Defensa Nactonal una cierta 
prevalen&. 

Así, la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, a la 
que más adelante tendremos ocasión de referirnos, contempla un procedi- 
miento especial de expropiación “por razones de Defensa Nacional” y segu- 



ridad del Estado (artículos lOO-107)(17). El Reglamento de Monter(l8) es- 
tablece una tramitación especial para los expedientes de ocupación o servi- 
dumbre cuando éstas vengan “motivadas por finalidades relaaonadas con la 
Defensa Nacional” (artículo 180). La legislación de “zonas e instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional”( 19) no tiene otra razón de ser <orno 
su propia denominación pregona- que la de salvaguardar determinadas “zo- 
nas” e “instalaciones” en atención al interés que revisten para la Defensa 
Nacional. La Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (texto refun- 
dido aprobado por Decreto 134611976, de 9 de abril) prevé determinadas 
“limitaciones por exigencias de la Defensa Nacional” (artículo S-2.b)(20). 
La propia Ley Orgánica 6/1980 anteriormente mencionada, tiene por objeto 
la regulación de los criterios básicos para la preparación, organización y 
ejecución de la Defensa Nacional. Y la Ley de Inversiones Extranjeras, 
aprobada por Real Decreto legislativo 12650986, de 27 de junio, deja a 
salvo -respecto de determinadas inversiones extranjeras efectuadas en bie- 
nes inmuebles- “la legislación dictada por motivos estratégicos o de Defensa 
Nacional”(21). 

La importancia de la Defensa Nacional no podría dejar de manifestarse 
en el Derecho Industrial y> concretamente. en nuestro actual “Derecho de 
Patentes” 

En este ámbito debe señalarse que impulsar nuestro desarrollo industrial 
y tecnológico, en el marco de una estrecha cooperación con Europa, consti- 
tuye uno de los objetivos perseguidos por la actual política espaliola de 
Defensa; para lo que se ha entrado en una fase de codesarrollo y coproduc- 
ción. 

El “planeamiento” de esta política industrial y tecnológica se traduce en 
diferentes líneas de actuación, entre las que figura el “desarrollo tecnológico 
y la potenciación de la investigación. aprovechando las necesidades genera- 
das por la demanda de la industria de Defensa y utilizando las transferencias 
de tecnología”(22). así como los necesarios acuerdos de cooperación; ámbi- 
to este último en el que destacan la coordinación Ministerio de Defensa- 
Universidad-Ministerio de Industria y Energía, los acuerdos Ministerio de 

(17) Vid. Reglamento Expropmción Forzosa (aprobado por Decreto de 26 de ahnl de 1957). 
art 124. 
(La) Aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962 
(19) Ley 811975 de 12 de marzo y Reglamento aprobado por Decreto 689,978. de 10 de febre- 
ro. 
(20) Vid. arl. 1 I-h) del Reglamento de Planeamwnto urbanirtxo (aprobado por Decreta 2159, 
1978, de 23 de )unio) y art. Y-2 del Reglamento de Disciplina Urbunisticn (aprobado por Decre- 
to 2187. de la mwm, fecha). 
(21) Art. 12.. En igual sentido. el artículo 13 del Reglamento aprobada por Real Decreto 
2077/1986, de 25 de septiembre. 
(22) “id. Real Decreto 175011987. de 18 dc diciembre y Resolución de, Mmistena de Econo- 
mia y Hacienda de 12 de febrero de 1988. sobre “transferencia de tecnologia y prestac,&, de 
asistencia técmca extranjeras”. 
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Defensa-Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la relación Minis- 
terio de Defensa-Universidad Politécnica(23). 

Como claramente se advierte, puestos a desarrollar la industria y la tec- 
nología, no podíamos preterir el tema de las patentes de invención. 

Admitida la capacidad de incentivación de las patentes en función de los 
derechos que atribuyen al titular resulta evidente que “una ley de patentes 
que proteja los resultados de nuestra investigación constituye un elem,ento 
necesario dentro de la política española de fomento de la investigación y el 
desarrollo tecnológico”(24). En esta línea, la Ley de Patentes de 1986 “ha 
prestado una especial protección a los intereses nacionales”(25); lo que se 
manifiesta -por cuanto concierne a los intereses de la Defensa Nacional- en 
determinadas previsiones legislativas, que tienen su razón de ser precisa- 
mente en aquellos intereses. 

Estas previsiones -legalmente establecidas en contemplación, como deci- 
mos, de la Defensa Nacional- son las tres siguientes: a) expropiación de 
una solicitud de patente o de una patente ya concedida “por causa de utili- 
dad pública o interés social”; b) el sometimiento de una solicitud de patente 
o de una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias “por 
motivos- de interés público” tales como la “defensa nacional”; y c) la imposi- 
ción de un régimen de secreto, respecto de una solicitud de patente o de 
una patente, “cuando la invención objeto de la misma pueda ser de interés 
para la Defensa Nacional”. 

Examinar estas tres cuestiones constituye el objeto esencial del presente 
trabajo. Para ello, resulta obligado comenzar consignando unas nociones 
generales -siquiera deba ser en forma sucinta- sobre el estado actual de 
nuestro “Derecho de Patentes”(26). 

II. EL DERECHO ESPANOL DE PATENTES.- REGIMEN JURIDICO DE LAS PATENTES 

DE INVENCION 

Las patentes concretamente las “patentes de invención”- se enmarcan, 
por lo que respecta a nuestro Derecho, dentro del régimen de la Propiedad 
Industrial. 



Como resulta del artículo 1 del Estatuto de la Propiedad Industrial(27), 
esta última abarca dos categorías diferentes: las “creaciones industriales” y 
los “signos distintivos”; a su vez. las “creaciones industriales” pueden ser 
“invenciones” y “creaciones de forma”. Pues bien: entre las “invenciones” 
se comprenden las “patentes” y los “modelos de utilidad”, en tanto que las 
“creaciones de forma”. incluyen los “modelos industriales”. los “modelos 
artísticos” y los “dibujos industriales o artísticos”(28). 

El presente estudio se circunscribe a las patentes, que son -como hemos 
dicho- “invenciones” y. por tanto. “creaciones industriales”. 

Nuestro actual sistema de normas legales reguladoras de las patentes 
-esto es, lo que constituye el “Derecho Español de Patentes”- se encuentra 
en trance de franca modernización(29) y tiene su punto de partida en el 
“Protocolo número E”, incorporado al “Tratado de Adhesión de Espana (y 
Portugal) a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica”, hecho en Madrid (y Lisboa) el 12 de junio de 1985. 
Ello es así por cuanto, en virtud de dicho Protocolo, el Reino de Espatia se 
comprometió, entre otros extremos, a los siguientes: a) hacer compatible su 
legislación sobre las patentes con los principios de la libre circulación de las 
mercancías y con el nivel de protección de la propiedad industrial alcanzado 
dentro de la Comunidad; y b) adherirse. no más tarde del 7 de de octubre 
de 1992, al Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre patente 
europea y al Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975 sobre 
patente comunitaria(30). 

La actividad legislativa generada por estos compromisos internacionales 
se ha traducido básicamente en la ley 1111986. de 20 de marzo. sobre paten- 
tes, cuyo “preámbulo” reconoce la concurrencia de “factores relevantes que 
exigen la adopción de una nueva Ley de Patentes como son la existencia de 
un Derecho europeo de patentes”. (constituido por los dos Convemos sobre 
patentes -europea y comunitaria- que acabamos de mencionar), “Derecho 
que ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes euro- 
peas y que nuestro país no puede desconocer”. 

Junto a la Ley de Patentes, fundamental en la materia, debe citarse su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 224511986, de 10 de octubre. 

En aras de incrementar la protección jurídica de la propiedad industrial 
(y por tanto de las patentes). se ha dado nueva redacción -Por Ley Orgánica 
6/1987, de Il de noviembre- al artículo 534 del Código Penal. a cuyo actual 

(27) Rea, Decreto Ley de 26.“II-1929 (kl,<> refund,lkr aprobado por Kcal Dccrcto l.cy de 
3o-t”.1Y3t1) y Dccrcto de **-v-t<)31 (elevado il Ley con tech;ic 16.IX-lY31) que muh kn 
;,rtíc”,o\ 2.33 2 243 dc, E,,tar”,,> de la Pronicdad I”du\,n:ll Y orine cn wL’<>r 101 ;,rticutor 13.3 il 



tenor “el que infringiere intencionalmente los derechos de propiedad indus- 
trial será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 30.000 a 
600.000 pesetas”. 

Estas normas de Derecho iñterno han de ser completadas con las conte- 
nidas en Tratados Internacionales que hayan sido incorporados a nuestro 
ordenamiento jurídico de conformidad con lo establecido en los artículos 93 
a 96 de la Constitución y 1, apartado 5, del Código Civil. 

Por orden cronológico de sus respectivas fechas, estos Tratados, con vi- 
gencia efectiva en España. son los siguientes: a) el ‘Convenio de la Unión 
de París” (CUP) de 20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad 
industrial; su última revisión -Acta de Estocolmo de 14 de julio de 
1967(31)- fue ratificada por España medmnte Instrumento de 13 de diciem- 
bre de 1971: b) el ‘Convenio Europeo sobre la formalidades prescritas para 
la solicitud de patentes”. hecho en Paris el ll de diciembre ile 1953. al que 
se adhirió nuestro país por Instrumento de 28 de junio de 1967; c) el “Arre- 
glo de Estrasburgo”, de 24 de marzo de 1971, sobre “clasificación iqterna- 
cional de patentes”. ratificado por Esparía mediante Instrumento de 4 de 
nowembre de 1974; d) el ya aludido “Convenio de Munich” de 5 de octubre 
de 1973 sobre concesión de patentes europeas(32). al que Espatia se adhirió 
mediante Instrumento de 10 de julio de 1986 y para cuya efectividad en 
nuestra Patria se dictó el Real Decreto 242411986. de 10 de octubre. aplica- 
ble “a las solicitudes de patente europea i a las patentes eurpeas que pro- 
duzcan efectos en España”; a tenor del articulo 1 de este Real Decreto “las 
disposiciones de la ley 1111986. de 20 de marzo, de patentes, serán aplicables 
en todo lo que no se oponga al Convenio de Munich de 5 de octubre de 
1973. sobre concesión de patentes europeas”(33); e) y el “Tratado de Buda- 
pest” de 28 de abril de 1977, sobre “reconocimiento internacional de depósi- 
tos de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de paten- 
tes”, ratificado por Esparia mediante Instrumento de 2 de junio de 1980(34). 

(XI) El CLIP fue rewrad0 il”rermrmc”te r” t,-x,,-L<wKI (Brusela). Z-VI-1911 (Warhmgtro”). 
(i-XI-1925 (La Haya). 2.“IL1WJ (Londres) y 21-X-1958 (Lshou). 
(32) El Convenio (cuyo texfo original iuc ohjeto de modlftcación por decisión dei ComeJo de 
Adm”“stració” dr la Orgamzació” Europea de Patrntrb de 21 de diciembre de lY7X). va segui- 
do de un Reglamento dc E,rc”ció” del Convenio”. también de 5 de octuhrr de 1973 (cuy” 
texto fue obJrto de mod~Rcx!ó” por dec~~ioncs del Connqo de Adminsitración de In Organiza- 
c,ón Europea de Patenrcr de fechas 2(1-X-IY77. 22.11~1978. 21.XII-,978. 2,1-X,-1979. Il-XII- 
,W. 4-W-1981 y WII-IYXS). don “Protocolo,” de igual fecha -“no sobre “Centralización e 
,n,roducc,ón de, S,\,emi~ Europeo de Patentes“. yo,,” sohrc “Competcnc~a Jud,c,al y Recono- 
cnm~enro de Dccismner r&fivüs Li, Dcwcho o IU Ohre”ci6” de la Patente Europea“ (modifica- 
do por dcci~ó,, del Cn”ae,o dc Admmrmx,~” de la Orga”iza~c~¿m Europea de Patente!. de 
Ir-V-,YS,)- y un ‘-Regkrmcnro relu,,vo a las l-au”. de 2” de <,crubre de ,977 (modificado por 
dec,rione\ de, Comcjo de Admin,atraci<in dc la Orgimizm% Europea de Pa,r”te~ de 31-V 
,978. ,4,x-191% de 30-x,-IWY. ll-x,t-IY80. 4.“,-19X, y x-v-lSX4). 
(33) Por Ley ,W,YX,. de 7 dc octubre be regula” la, “ta\a~” prewrt.o C” los artículos 6. ‘4. 10 
y 18 del atado Real Decreto. 
(34) Este ,ra,ado “ene para c” ;~pl,cac,ón un Reglamento de igual fecha. Tratado y Reglamen- 
t<> SC rcr,,,te” al ;Ir,ículo 6-3 del Reg,ame”t<> par;! 11, qecución de la Ley de Pate”&. aprobado 
por ha, Decreto 22WLYXh. dc 1” de ocruhre: “id. Butana Agra. “La petentalidad de Ix 
,“YC”C,<>,,C, microh,<,lógic.,s”. C” Acta, dc Derecho ,“dualrd. ,WY-19x0. pag,. 2’) y slguie”te\. 
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En contemplación de las disposiciones mencionadas. integrantes de nues- 
tro Derecho de patentes, veamos cuál es el régimen jurídico de las patentes 
de invención. 

Por lo que respecta a su concepto, se ha calificado de “patente” “tanto 
el certificado que garantiza al inventor el disfrute exclusivo de los resultados 
industriales de su propia invención, como el derecho que se otorga”(35). 
Pero resulta más exacto atribuir a la palabra “patente” tres distintas acepcio- 
~~(36) a) título o certificado de propiedad industrial (artículo 1); b) acto 
administrativo de concesión de la patente (epígrafe del título V); y c) dere- 
cho de patente (epígrafe dkl título VII). 

La ley seriala minuciosamente cuándo una invención es patentable, esta- 
bleciendo los llamados “requisitos esenciales de patentabilidad”. Su artículo 
4 dice a este respecto que “son patentables las invenciones nuevas que impli- 
quen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”; 
con lo que establece tres exigencias que la propia ley se ocupa de aclarar en 
los preceptos que siguen al transcrito. 

De igual modo, la Ley de Patentes relaciona las creaciones o descubri- 
mientos que no tienen la consideración legal de “invenciones”(37); y asimis- 
mo especifica las “invenciones” que, aún siendo tales, no pueden ser objeto 
de patente(38). Esta prohibición no atañe. sin embargo, a “los procedimien- 
tos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimien- 
tos”(39). Por otra parte, la patentabilidad de las invenciones relativas a pro- 
ductos químicos y farmacéuticos se difiere hasta el 7 de octubre de 1992(40). 

(35) “id. Sánchez Calero. “lnsr,,uciones de Derecho Mercmlil”. rempresión de la 12 ed.: 
Madrid. 19R7; pag. 98. 
(36) “id. Vicent Chuliá (“Compendio crittc~ de Derecho Mercantif: ? ed : 1: Barcelona. 
1986. pag. 654) y Boseta (“Mmual. :‘. ch.: pag. 140) 
(37) Arr. 4-2: -No se considera+” i”ve”cmnes en el senndo del apartado anterior. en particu- 
Lar: a) 10s descuhrmienras. las reorfar científicas y IOF método* matemático*: b) 185 obras 
literarias 0 misticas 0 cuahuter Otra creación estética. así como las obras científ,cas: cl los 
planes, reglas y m&dos par; el e,ercicio de actividades intelectuales. para juegos o para &IYI- 
dades econ0mico-comerciales. asi EOLO 101 programas de ordenadores: y d) Ias formas dc 
presentar mformaci”nes.“. 
(38) Am 5-I: “No podrán ser objeto de patente: a) las invenciones cuya pubhcaci~n o explota- 
ción sea contraria al orden público o a las buenas costumbres: b) las variedades vepetales que 
puedan acogerse a la normativa de la Ley de 12 de marzo de 1975. sobre protec~cdn de las 
obtenciones vegetales: c) las razas animales: y d) los procedimientos esencnlmente biokipicos 
de obtención de vegetales o de a”m,alcs’-. 
(39) Vid. “supra”. ka (34). 
(40) Disposición transitoria primera.- La “disposxión transitoria” del Real Decreto 2424119X6. 
de 10 de-octubre. sobre pat&te europea. a”ienorme”te mencionado. dispone a este respecto 
que “en virtud de la reserva temporal hecha en el mamenfa del depós,,o del Inswumenro de 
Adhesión de Espana al Convemo de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de 
ocrubre de 1973 y de acuerdo con 10 Previsto en el articulo 167. aparrado 2. del Convenio. IBS 
patentes europeas que designen n Espaim “0 producirán ningún e‘ecro en Esparia en la medidn 
en que confiera” protecaó” a productos quimicos y farmacéuticos y mie”trar dxba reserva 
esté en vigor”. Vid. Casado Cervino (“Algunas cuestiones que planvan las patentes quim~co- 
farmacéuticas: las licencias; el informe sobre el estado de la técnica: los informes periciales”) y 
Lema Devesa (“Las parentes de procedimiento quimlco-farmacéutico: posibilidades de defcn- 
sa; medidas caufelares”) en “Protección de las invenciones quimico-farmacéurrcas a partir de la 
Ley de Patentes”; Madrid, 1987: pags. 7-29 y 31-46. respectwamente. 
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La obtención de la patente. a partir de la correspondiente solicitud, tiene 
que acomodarse a unos determinados trámites. previstos en la Ley de Paten- 
tes (título V) y en su Reglamento (título 1, capítulos 1, II y III). 

Se establecen dos *‘ procedimientos” para la concesión de las patentes. 
Uno es el “procedimiento general de concesión”, regulado en el título V, 
capitulo II de la Ley (artículos 14 a 32 del Reglamento); el otro es el “pro- 
cedimiento de concesión con examen previo”, a que se contrae el título V, 
capítulo 111 de Ia Ley. A tenor de la disposición transitoria 4” de la propia 
Ley, el Gobierno determinará por Real Decreto las fechas a partir de las 
cuales serán aplicables a las solicitudes de patentes de invención las normas 
relativas al informe sobre el estado de la técnica contenidas en el capítulo II 
del título V; y conforme a la disposición transitoria 5”, el Gobierno podrá 
ir estableciendo, progresivamente y en atención a las prioridades que se 
fijen para el desarrollo tecnológico e industrial del Estado, aquellos sectores 
de la técnica en los que las solicitudes de patente de invención quedarán 
sometidos al procedimiento de concesión con examen previo, establecido 
en el capítulo III del título V. 

Por 10 que atañe al “procedimiento general de concesión”, su tramita- 
ción puede sintetizarse del modo que sigue: 1) Se inicia con Ia presentación de 
una solicitud, que deberá contener (artículos 21 a 29 de la Ley y 1 a 13 del 
Reglamento): a) una instancia dirigida al Director del Registro de la Propie- 
dad Industrial; b) una descripción del invento para el que se solicita la pa- 
tente; c) una o varias reivindicaciones; d) los dibujos a los que se refieran la 
descripción o reivindicaciones; ye) un resumen de la invención; 2) Admitida 
a trámite la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial examinará si 
reúne los requisitos formales establecidos en la Ley: igualmente examinará 
si el objeto de la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad legalmente 
exigidos, salvo los de novedad y actividad inventiva (artículo 31 de la Ley y 
17 del Reglamento); 3) Dentro de los quince meses siguientes a Ia fecha de 
presentación, el solicitante deberá pedir al Registro la realización del infor- 
me sobre el estado de la técnica (artículos 33 de Ia Ley y 27 del Reglamen- 
to): 4) Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la 
solicitud (o desde la fecha de prioridad que se hubiere reivindicado), una 
vez superado el examen de oficio y hecha por el solicitante Ia petición del 
informe sobre el estado de la técnica, el Registro procederá a poner a dispo- 
sición del público la solicitud de patente, publicando en el Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial los elementos que correspondan (artículos 32 de 
la Ley y 26 del Reglamento); 5) Cualquier persona podrá formular observa- 
ciones, debidamente razonadas y documentadas, al informe sobre el estado 
de Ia técnica (zkículos 36 de la ley y 30 dël Reglamento; y 6) Con indepen- 
dencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las obser- 
vaciones formuladas por terceros, el Registro concederá la patente solicita- 
da, anunciándolo así en el Boletín Oficial de Ia Propiedad Industrial (artícu- 
los 37 de la Ley y 31 del Reglamento). 
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En las invenciones susceptibles de ser patentadas, los derechos del autor 
ofrecen una doble vertiente. De un lado, está el derecho de paternidad del 
invento o “derecho moral del inventor“ al que la ley presta un cierto recono- 
cimiento cuando dice que “el inventor tiene frente al titular de la solicitud 
de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor 
en la patente” (artículo 14) y que “la solicitud de patente deberá designar al 
inventor” (artículo 23). Por otra parte, existe el derecho a la explotación 
exclusiva de la invención objeto de la patente; derecho cuyo carácter “patri- 
monial” se consagra asimismo en la Ley, que contempla “la solicitud de 
patente y la patente como objeto del Derecho de propiedad.’ (título VIII). 

Sin embargo, si nos atenemos a la regulación positiva. hemos de distin- 
guir tres derechos. El primero es el “derecho a la patente” (artículos 10 a 
14). que deriva del hecho de la invención y pertenece al inventor o a sus 
causahabiente; este derecho: a) es transmisible; b) confiere a su tiiular la 
facultad de impedir que la patente se otorgue a un solicitante ilegitimo y de 
reivindicar la titularidad de la patente concedida a persona no legitimada. 
El segundo de aquellos derechos es el que tiene su origen en la solicitud de 
patente (artículos 59 y 60); a partir de la fecha de su publicación(41). la 
solicitud atribuye û su titular “una protección provisional consistente en el 
derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las 
circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de 
publicación de la mención de que la patente ha sido concedida. hubiera 
llevado a cabo una utilización de la invención que despues de ese período 
estaría prohibida en virtud de la patente” (artículo 59-l); la extensión de 
esta protección se determinará por el contenido de las “reivindicaciones” 
contenidas en la solicitud, las que se interpretarán de acuerdo con la “des- 
cripción” y los “dibujos” igualmente incluidos en aquélla. 

El tercero-y el más importante- de los derechos referidos es el “derecho 
de patente”(42) así denominado por la Ley (título VII) y cuya regulación se 
encuentra en los títulos VI, VII y VIII a la misma. Tal como de ellos resulta. 
el contenido del “derecho de patente” se integra de derechos y obligaciones. 

Los derechos -que no están exentos de limitaciones(43)- pueden esque- 
matizarse diciendo que, por un período de veinte años, el titular de la paten- 
te: a) tiene un monopolio sobre el objeto de la patente: esto es, una exclusi- 
va de explotación de la invención; b) puede realizar sobre cl objeto de Ia 
patente actos de disposición, tala como transmisión de la titularidad, conce- 
sión de licencias, constitución de usufructo o imposición de hipoteca mobi- 
liaria (artículo 74); c) puede impedir a cualquier tercero que no cuente con 
su consentimiento (artículos 50 y 51): a) la fabricación, el ofrecimiento, la 

(41) Excepc3onalmcnte. ante\ 0 de\pué\ de ckh;, tcclla (apartado 2 y 3 dc, articulo 59) 
(42, E” cxpre5ión grifica de “icen, Chuhí (“Compendio.. -. 1. c,t : pg hS9). el Ylcrecho de 
patente” conslituye cl míc,er> e,cmlnI del “Derectm de Patente\” 
(43) LOS ;,r,íc”lo\ 52 a 54 de h Ley reli!c,““i>n ““3 senc de actos y \IfUPC,‘l”e~ a I<,b que no L.c 
cxtiendcn ,<>\ dcrcchor conferid”\ por la pamltc: Co”CrCtamc”tc el arlicuh 53 recoge cl deno- 
minado “priocipu del agutammto del derecho”. 
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introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la 
patente o la importación o posesión del mismo para alguno d’e los fines 
expresados; b) la utilización de un procedimiento objeto de patente o el 
ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias 
hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el 
consentimiento del titular de la patente; c) el ofrecimiento, la introducción 
en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el 
procedintiento objeto de la patente. o la importación o posesión de dicho 
producto para alguno de los fines mencionados; y d) la entrega u ofreci- 
miento de medios por parte de cualquier tercero para la puesta en práctica 
de la invención patentadö, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen 
evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la inven- 
ción y están destinados a ella; y d) puede ejercitar ante la Jurisdicción Ordi- 
naria las awones conducentes a obtener (artículos 62 a 71): j,) la cesación 
de los actos que violen su derecho; b.) la indemnización de los da’ños y 
perjuicios sufridos (en fas condiciones que regulan los artículos 64 ,a 69, 
inclusives; c.) el embargo ds los objetos producldos o importados en viola- 
ción de su derecho; d.) la atribución de éstos en propiedad, imputándose a 
la indemnización de danos y perjuicios: e,) la adopción de las medidas nece- 
sarias para evitar que prosiga la violación. en especial la transformación 0 
destrucción de los objetos producidos o importados. si fuera necesario; y f,) 
la publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor condenado. 

Por lo que atane a las obligaciones, el titular de la patente tiene dos 
fundamentales. Una es la obligación de explotar, que se traduce en la exi- 
gencia legal de que el titular de la patente o persona autorizada por él lleve 
a cabo la ejecución de la patente y la comercialización de los resultados 
obtenidos de forma suficiente para satisfacer el mercado nacional, dentro 
del plazo de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la 
solicitud de patente o de tres atios desde la fecha en que se publique la 
concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose el 
plezo que expire más tarde (articulo 83); bien entendido que la Ley, velando 
por el mejor desarrollo tecnológico e industrial, quiere patentes activas(44). 
razón por la cual la falta o insuficiencia de explotación de la invención pa- 
tentada puede dar lugar a IU concesión de licencias obligatorias (artículo 86 
de la Ley) y a la caducidad de la patente (artículos 116-l de la Ley y 39 y 
40 del Reglamento). La otra obligación es la de pagar “tasas y anualidades” 
para el mantenimiento de la vida legal de la invención, en los términos 
establecidos en los artículos 160 a 162 de la Ley y 76 a 82 del Reglamento. 

Con referencia a las “licencias”, debemos indicar que la Ley reconoce 
tres clases: a saber: a) las “licencias contractuales” nacidas de un negocio 
jurídico entre licenciante y licenciatario; b) las “licencias obligatorias”, que 
son cuatro: por “falta o insuficiencia de explotación de la invención patenta- 
da-, “necesidad de la exportación”, “dependencia entre las patentes” y 
(44, Ali. “rk: “Derech<l Merc.mul”. t* Cd.. Madrid. IWJ. pag. 64. 
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“existencia de motivos de interés público para la concesión” (artículo 86); y 
c) las “licencias de pleno derecho”, que vienen a ser como licencias contractua- 
les, precedidas de una especie de oferta pública por parte del titular de la 
patente (artículos 81 y X2)(45). 

El régimen jurídico de las “licencias contractuales” -que tienen una im- 
portancia práctica especial- se encuentra en los artículos 74 a 80 de la Ley; 
y es, en síntesis, el que seguidamente se expone: 

El contrato de licencia debe constar por escrito para que sea válido (artí- 
culo 74-2); lo que significa que se trata de un contrato “solemne” o “for- 
mal”, en la linea del artículo 52 del Código de Comercio. Sólo surtirá efec- 
tos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de la 
Propiedad Industrial (artículos 79-2 de la Ley y 56-Z del Reglamento). 

El contenido de ese negocio jurídico contractual puede ser sistematizado 
así: a) la licencia puede ser total o parcial, para todo el berritorio nacional o 
para una parte del mismo, exclusiva(46) o no exclusiva (artículo 75-l); pero 
se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que 
el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí 
mismo la invención (artículo 75-5); si el licenciatario viola alguna de las 
limitaciones establecidas de acuerdo con estas normas, el licenciante podrá 
ejercitar contra el mismo los derechos y acciones conferidos por la patente 
o poi la solicitud (artículo 75-2); b) los titulares de licencias contractuales no 
podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere 
convenido lo contrario (artículos 75-3); c) en principio, el titular de la licencia 
contractual tendrá derecho -salvo pacto en contrariw a realizar tudos los 
actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus 
aplicaciones, en todo el territorio nacional y por toda la duración de la 
patente (artículo 75-4); d) constituye obligación del licenciante poner a dis- 
posición del licenciatario “los conocimxntos técnicos que posea y que resul- 
ten necesario para poder proceder a una adecuada explotación de la inven- 
ción, a no ser que medie pacto en contrario (artículo 76-l); e) el licenciata- 
rio, por su parte, está obligado en el caso de que se le comuniquen conoci- 
mientos secretoS- a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulga- 
ción (artículo 76-2). 

En cuanto a las normas relativas a la responsabilidad, son estas: a) el 
licenciante responderá del saneamiento por evicizión, conforme a las disposi- 
ciones del Código Civil(47) si posteriormente se declarase, por resolución 
definitiva o sentencia firme, que carecía de la titularidad o de las facultades 

(45) El régimen de “tice”clas de pleno derecho” puede ser tmpuesto con carácter forroro cn e, 
Eas” de que et titular de ““â patente fuera condenado por Ylch gnlwnente las narmas de la 
Ley 11011963, de 20 de julio, sobre repremin de las prkricas restricri~a~ de ,a competencia 
(artículo 80 de la Ley de Patentes). 
(46) Sobre los derechos y acciones que confiere la “licenc,a exdusi~a”. vid arrku,os 75.6 y 124 
de la Ley de Patentes. 
(47) El Código Qvi, extiene varias normas relativa, al “söneamien,o por rviccidn”; pero las 
básicas son las contenidas en sus articulas 1475 y 1483. ~on~e~nienfes a la compraventa. 
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necesarias para la celebración del contrato de licencia (artículo 77); b) el 
licenciante y el licenciatario responderán solidariamente de las indemniza- 
ciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daRos y perjuicios 
ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención obje- 
to de la solicitud o de la patente (artículo 78-l); se concede al licenciante un 
derecho de repetición frente al licenciatario, a no ser que se hubiere pactado 
lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstan- 
cias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o 
en parte la indemnización establecida a favor de los terceros (artículo 78-2). 

Sobre las “licencias obligatorias por motivos de interés público” habre- 
mos de volver más detenidamente en otros apartados del presente estudio. 

Consignadas las nociones generales que preceden sobre el Derecho Es- 
pañol de Patentes, creemos estar en condiciones de examinar los tres su- 
puestos en que el interés de la Defensa Nacional ha dado lugar a la inclusión 
de unas normas específicas en nuestra actual legislación de patentes. 

Estos supuestos -“expropiación de la patente (o de la solicitud de paten- 
te) por causa de utilidad pública o interés social”, “concesión de licencias 
obligatorias por motivos de interés público” y “patentes secretas por interés 
de la Defensa Nacional”, según quedó indicado anteriormente- ocuparán 
plenamente nuestra atención en los epígrafes que subsiguen. 

III. EXPROPIACION DE LA PATENTE (0 DE LA SOLICITUD DE PATENTE) POR CA”- 
SA DE “TLIDAD PUBLICA 0 INTERES SOCIAL 

1. Facultad de expropiar 

La facultad de expropiar una solicitud de patente o una patente ya con- 
cedida viene reconocida en el artículo 73-1 de la Ley de Patentes, a cuyo 
tenor “cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser ex- 
propiada por causa de utilidad pública o interés social, mediante la justa 
indemnización”(48). “La utilidad pública o interés social dice el apartado 3 
del mismo artículo- será declarado por la ley que ordene la expropiación”. 

Como bien se observa, la norma no menciona expresamente “el interés 
de la Defensa Nacional”; pero es evidente que este concepto está com- 
prendido en la noción genérica de “utilidad pública o interés social”. Así, la 
Ley de Expropiación Forzosa anteriormente invocada, en su artículo 1, defi- 
ne como objeto de la misma “la expropiación forzosa por causa de utilidad 
pública o interés social”; y en sus artículos 100 a 107 se ocupa, como hemos 
dicho, “de la expropiación por razones de Defensa Nacional y seguridad del 

(48) Este artículo era el 74 del “Proyecto del Gobierno” (pubhcado en el “Boletin Oficial de 
las Cortes EspaCiolar; Congreso de 10s Diputados”, de 3 de pnio de 1985) y no fue objeto de 
“~~Ill,C”d~S” 
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Estado”(49). Todo lo cual pone de manifiesto que la “Defensa Nacional” 
está incluida entre los supuestos que justifican la expropiación. ~ 

El titular de la concreta potestad expropiatoria que ahora examinamos 
es solamente el Estado. Como es bien sabido, la legislación de expropiación 
forzosa estabkce (artículo 3-2 del Reglamento) que “el Estado, la Provincia 
y el Municipio, dentro de sus respectivas competencias, son los únicos titula- 
res de la potestad de expropiar”; bien entendido que a estos entes habrá 
que unir las Comunidades Autónomas, en virtud de lo dispuesto en el capí- 
tulo III del título VIII de la Constitución y en los respectivos Estatutos de 
autonomía. Pero, si la Defensa Nacional compete exclusivamente al Estado 
en los términos antedichos, sólo el Estado podrá expropiar bienes o dere- 
chos por el interés de la Defensa Nacional. 

Del artículo 73, apartados 2 y 3 de la Ley de Patentes. se desprenden a 
este respecto dos significativos extremos: a) que la expropiación puede.tener 
dos finalidades: una, “que la invención caiga en el dominio público”, y otra, 
“que sea explotad? en exclusiva por el Estado”: y b) que, en este segundo 
supuesto, el Estado adquiere “la titularidad de la patente o de la solicitud”. 

Como, tratándose de una expropiación en interés de la Defensa Nacio- 
nal no parece lógico pensar que la finalidad perseguida sea hacerla caer en 
el dominio público, hay que concluir que la expropiación de una patente o 
de una solicitud de patente por esta causa sólo puede encaminarse a que el 
Estado adquiera la titularidad de la patente o de la solicitud, con los efectos 
que se indicarán más adelante. 

2. Procedimiento 

En orden al procedimiento expropiatorio -que se inicia por ley, como 
hemos apuntado- dice el artículo 73-3, en su último inciso. que “el expe- 
diente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del 
justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de Expropiación 
FOrZOSa". 

Como hemos dicho anteriormente, la Ley de Expropiación forzosa se 
ocupa “de la expropiación por razones de Defensa Nacional”. concretamen- 
te “por necesidades militares”, en su articulo 100, que remite “a lo dispuesto 
en los artículos 52 y 53” este procedimiento especial de expropiación(50). 

Tanto la Ley de Expropiación Forzosa como su Reglamento contemplan 
un “procedimiento general” y una serie de “procedimientos especiales”, en- 
tre los que se encuentran el motivado por razoneb de Defensa Nacional. 
Como la Ley de Patentes se remite -según hemos visto- al “procedimiento 
generd”, esto quiere decir que las nomus aplicables a la expropiación de 
una solicitud de patente o de una patente ya concedida por motivos relacio- 

(49, “Id. “r”pr;<: mm (17) 
,cw) LO\ arfic”ln\ 107 dc la Ley y IX dc, Rcplament~> ;,,,uJen i, un “rcplamen,<> eipcïl:lt”. 
regthJor de e\l;l\ cxprrrp,;,c,o”c~ nli,,ti,rc\. que ,111 ,,cgd 8 pmmulgmc 
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nados por la Defensa Nacional, no son las previstas en los artículos que la 
legislaciún de expropiación forzosa dedica a las expropiaciones p6r necesi- 
dad militar, sino que son las contenidas en los artículos 9 a 58 de la Ley 
de Expropiación Forzosa y 10 a 74 de su Reglamento, es decir las normas 
reguladoras del “procedimiento general”. 

La Ley de Patentes puntualiza que este ordenamiento se aplicará incluso 
en lo referente a la “fijación del justiprecio”; lo que nos lleva a hacer una 
referencia a los criterios de valoración utilizados para la determinación del 
justo precio en la Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa. 

La Ley dedica a señalar “normas de valoración” los artículos 37 a 43, 
ambos inclusive; el Reglamento se ocupa “de la valoración” en sus artículos 
39 a 47. Como extremos más destacados en orden a lo que nos ocupa, cabe 
mencionar los siguientes: a) que no hay una disposición específica relativa a 
la valoración de las patentes ni de ninguna otra modalidad de propiedad 
industrial; b) que los criterios de valoración establecidos expresamente en la 
Ley sólo son obligatorios cuando los bienes o derechos objeto de expropia- 
ción forzosa sean algunos de los determinados concretamente en los artícu- 
los 39 a 43 de la Ley (artículo 41-l del Reglamento); y c) que “en los casos 
de expropiación de bienes muebles que no tengan criterio particular de valo- 
ración señalado por leyes especiales” m estén incluidos en los preceptos de 
la ley expropiatoria últimamente invocados, se seguirá el “sistema estimati- 
vo” apuntado en el artículo 43-1 de la propia Ley (artículo 43-2). 

Este es precisamente nuestro caso; porque las patentes de invención, 
tanto si se las califica de “documentos” (“título de propiedad industrial”) 
como de “derechos” (derecho de patente”), merecen la consideración jurídi- 
ca de cosas muebles(51). 

La Ley de Patentes no contiene “criterios particulares de valoración” Pro- 
piamente tales. Pero, a los efectos de determinar la “compensación econó- 
mica justa” del trabajador o la “participación” de los profesores y personal 
investigador en materia de “invenciones laborales” se hace referencia a da- 
tos tales como “la importancia industrial y comercial del invento” (artículo 
17-2) y “los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los 
derechos sobre las invenciones” (artículo 20, puntos 4 y 9); en el “régimen 
de las licencias obligatorias”, se prevé la fijación de una “compensación 
económica” teniendo en cuenta especialmente “la importancia económica 
del invento” (artículo 101-3); y, en materia de patentes secretas, alude la 
Ley a la posible “compensación” del titular, que se determinará “teniendo 
en cuenta la importancia de la invención y el beneficio que aquél hubiera 
podido obtener de la libre explotación de la misma” (artículo 121-2). Nos 
parece que estas orientaciones pueden ser incluidas entre los “criterios esti- 
mativos” a que se alude en el artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Porque es lo cierto que tales “criterios estimativos” no constituyen un 

(5 1, “4 .,,ficul<r\ 32s y c”“ïordü”lc\ de, cahgo Ci”,, 
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“numerus clausus”, sino que pueden ser utilizados como tales cuantos “se 
juzguen más adecuados” para “llevar a cabo la tasación” conforme al “valor 
real de los bienes”; o-como ha dicho el Tribunal Supremo(52)- para alcan- 
zar “el equitativo logro del principio que rige la expropiación, pago del 
justo precio a trueque del bien expropiado”. 

3. Efectos 

Por consecuencia de la expropiación, el Estado adquiere la tinhridad 
dominical de la patente o de la solicitud. Esto lo constituye -pensamos- en 
la obligación de actuar como tendría que hacerlo el expropiado; no sólo por 
las exigencias derivadas de la Ley de Patentes, sino también por imperativo 
del denominado “derecho de reversión” establecido en la legislación de ex- 
propiación forzosa(53), en virtud del cual el primitivo titular o sus causaha- 
bientes podrán recuperar los bienes o derechos expropiados cuando no se 
ejecutase la obra o no se estableciese el servicio que dió lugar a la expropia- 
ción. El ejercicio de este derecho de reversión se inicia con una “adverten- 
cia” del interesado a la Administración, que puede tener lugar “transcurri- 
dos cinco años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados 
quedaron a disposición de la Administración sin que hubiere iniciado la 
ejecución de la obra o establecido el servicio, o dos aims desde la fecha 
prevista a este efecto” (artículo 64-2 del Reglamento de Expropiación For- 
ZOSCi). 

En consecuencia, si lo expropiado fue la solicitud de patente, el Estado 
se subrogará en la posición jurídica del solicitante expropiado; y en tal con- 
cepto: a) tendrá la intervención que a aquél habría correspondido en el 
procedimiento de concesión conforme a lo establecido en el título V de la 
Ley de Patentes(54); más concretamente, en el “procedimiento general de 
concesión”, anteriormente examinado; y b) le corresponderán el derecho y 
la protección jurídica que derivan de la solicitud, asimismo aludidos en estas 
páginas. 

Si el objeto de la expropiación fue la patente ya concedida, el Estado se 
constituye en titular del “derecho de patente”, cuyo contenido -derechos y 
obtigaciones- ha sido objeto de atención en un apartado precedente. 

Con referencia a una de las obligaciones -la de abonar “tasas y anualida- 
des”-habremos de entender que el Estado no está sujeto a este pago. En 
primer lugar, la ley 170975, de 2 de mayo, constituye al Registro de la 
Propiedad Industrial, destinatario de aquellas exacciones(55), en organismo 

(52) S.T.S. 1o-ff-tY87. 
(53) Articulos 54 de La Ley y 63 8 70 del Reglamento: Vtd. Garda-Trevtjano Garmca~ “Sobre 
el alcance y efectos de la reversión expropiatarkl”. Revista de Admmirtración Pública. 1987: 
pág. 107. 
(54) Titulo prmxro, capitulos 1 al III del Reglamento. 
(55) La Orden Ministenal de 18 de mazo de 1Y87 autc~iza las “tarifas” a perchir pur el 
Registra de la Prapiedad Industrial. 
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o entidad estatal de carácter autónomo, adscrito al Ministerio de Industria 
(y Energía)(56); y, en segundo término, la regulación de las tasas y anuali- 
dades está sometida -conforme al artículo 160-I de la Ley de Patentes(57)- 
a la Ley de Tasas y exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958 y â 
la Ley General Tributaria de 28 de diciembie de 1963; normas de las que 
resulta, a nuestro modo de ver, una cierta “confusión de derechos”(58), que 
extingue la obligación de pagar tasas o anualidades por parte del Estado. 

IV. CONCESIONES DE LICENCIAS OBLIGATORIAS POR MoTIVos DE NERES 
PUBLICO 

La materia está especificamente regulada por la ley de Patentes, en su 
artículo 86 (primero del capítulo II del título IX, que trata de los “requisitos 
para la concesión de licencias obligatorias”), en su artículo YO(S9) (último 
de igual capítulo) y en los dos primeros apartados del artículo 101 ,(primero 
del capítulo IV del mismo título, que contienen el “régimen de las licencias 
obligatorias”). En general, todo el título IX, en cuanto se ocupa de las 
“licencias obligatorias”, es de aplicación al tema que nos ocupa. 

Como se dice en el preámbulo de la Ley, es esta la primera vez que se 
regulan en nuestro Derecho las licencias obligatorias por motivo de interés 
público. 

En el artículo 86 se menciona -entre los supuestos cuya concurrencia 
determina la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada pa- 
tente- la “existencia de motivos de interés público para la concesión”. Insis- 
te en la idea el artículo 90, que además aclara dos extremos: uno, que la 
concesión de licencia obligatoria puede recaer no sólo sobre una patente ya 
otorgada, sino también sobre una solicitud de patente; y otro, que la conce- 
sión de licencia obligatoria en estos casos debe ser acordada por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

Que la Defensa Nacional, o los intereses de la Defensa Nacional, consti- 
tuyen “motivo de interés público” se dice expresamente en el apartado 2 del 
propio artículo 90, a cuyo tenor “se considerará que existen motivos de 
interés público cuando la iniciación, el incremento o la generalización de la 
explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explota- 
ción se realiza, sean de primordial importancia” “para la Defensa Nacio- 
nal”(60). 

(56) Vid. Ley de Régimen Jurídico de las Emdades Estatales Authm,as, de 26 de dxw,,bre 
dc 19% 
(57) “Id artículos 76 a 82 del Reglamenra 
(SS) Artículos 1156 y 1192-l 194 del Código Civil. 
(59) Este articulo era el 89 del “Proyecto del Gobierno” y fue objeto de las “enmendas” 121 
(Grupo Popular) y 202 (Grupo hlmoria Catalana), rechazadar por la Ponenc,a. 
(60) 0 “para la calud pública”. 
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En líneas generales, las licencias obligatorias se conceden previa peti- 
ción. Dice a este respecto el artículo 87 que “cualquier persona podrá solici- 
tar la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente”; y el artículo 
95 establece los requisitos que debe reunir la solicitud. Pues bien: el artículo 
90, apartado 4, dispone que el Real Decreto sobre concesión de licencias 
obligatorias por su importancia para la Defensa Nacional (a propuesta con- 
junta de los Ministerios de Industria y Energía y de Defensa) “podrá reser- 
var la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empreîas determi- 
nadas”(61). Si se pone en relación esta norma con la contenida en el apartado 
5 del mismo artículo, cabe llegara la conclusión de que existen las siguientes 
posibilidades: a) que, aún estando sometida la patente a la concesión de 
licencias obligatoiias, esta concesión no se haga efectiva porque el interés 
de la Defensa Nacional puede satisfacerse “sin necesidad de generalizar la 
explotación del invento, ni de encomendar esa explotación a una persona 
distinta del tituiar de la patente”; en tal supuesto. el Real Decreto debe 
autorizar al Ministerio de Industria y Energía “para que otorgue al titular 
un plazo no superior a un año para iniciar, aumentar, 0 mejorar la explota- 
ción del invento en la medida necesaria para satisfacer el interés público”: 
dicho Ministerio, oido el titular de la patente, podrá concederle el plazo 
que estime oportuno o someter la patente de forma irimediata ala concesión 
de las hcencias”; *‘una vez transcurrido el plazo que en su caso hubiere sido 
fijado, el Ministerio de Industria y Energía determinará si ha quedado satis- 
fecho el interés público, y si no fuera así, someterá la patente a la concesión 
de licencias obligatorias”; b) que en el propio Real Decreto se reserve “la 
posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determina- 
das”; en esta hipótesis, nos parece que solamente estas empresas pueden 
solicitar la concesión de licencias obligatorias, por cuanto la reserva significa 
que se encomienda la explotación del invento a persona o personas determi- 
nadas y distintas del titular de la patente; y c) que no se esté en el caso del 
precedente apartado a) ni se haga la reserva a que alude el apartado b); en 
tal supuesto, creemos que está justificado “generalizar la explotación del 
invento”, por considerarlo necesario para satisfacer el interés de la Defensa 
Nacional; esto significa que cualquier persona puede solicitar la concesión 
de licencia obligatoria. 

Armonizando cuanto queda dicho con el “procedimiento de concesión 
de las licencias obligatorias”(62) y con el “régimen de las licencias obligato- 
rias”(63), se llega a determinar cual es la tramitación que ha de Seguirse 
hasta la concesión de licencia obligatoria por razón de la Defensa Nacional. 

El “iter” comienza con el Real Decreto en que se disponga la concesión; 

(61, Ocurre uqui 1” qoe ,eñ;*k Si”chez c;a,en> (~‘l”,t,t”c,<,“e, ... CIT.. i>ag 42): que be emplc;, 
el tec,,,., “emprc\a” cn ,rn,,do \“b,ctiw. CI dew COln” \i ,e tri,,ari, de una pcnona (‘íw;, ‘1 
p’idica). 
(62) Articulos 91 a Ica dc ,a Ley dc Patenter. 
(63) Artículos 101 a IOh de k! Ley de Patente\ 

72 



Real Decreto que -artículo 90, punto l- puede dictarse “en cualquier mo- 
mento” a partir de la presentación de la solicitud de patente. 

Aunque la Ley contempla dos supuestos distintos (según que lo sometido 
a las licencias obligatorias sea “una solicitud de patente o una patente ya 
otorgada“), parece que en el primero sólo se trata de anticipar la medida; 
pero ésta, es decir la concesión de licencias obligatorias, no podrá ser efecti- 
va hasta que no se obtenga la patente.solicitada, pues las licencias obligato- 
rias. cualquiera que sea su modalidad, sc510 pueden recaer “sobre una deter- 
minada patente” (artículo 86). 

Promulgado el Real Decreto, otorgada la patente y +m su cas@ trans- 
currido el plazo a que se refiere el último inciso del artículo 90-5, es momen- 
to de solicitar la licencia obligatoria. Puede formular esta solicitud, o bien 
cualquier persona interesada o bien los empresarios a los que se haya reser- 
vado este derecho, de acuerdo con lo dicho. Parece evidenìe que np es 
necesario esperar a que transcurran los plazos establecidos en el artículo 83 
de la Ley de Patentes para la explotación de la invención; pero se echa de 
menos la fijación, por la propia Ley, de un término dentro del cual deba 
formalizarse la solicitud; término que habrá de ser establecido en cada caso 
por el propio Real Decreto. 

Cabría pensar que el solicitante tendrá que prescindir de la mediación 
del Registro de la Propiedad Industrial, prevista como potestativa en la Ley 
de Patentes (artículos 91 a 94); porque el someter imperativamente la paten- 
te a licencia obligatoria parece estar en contradicción con “la consecución 
de una licencia contractual sobre la misma patente” que aquella mediación 
persigue. Sin embargo, este trámite de mediación legalmente previsto forma 
parte del “procedimiento de concesión de licencias obligatorias”; lo que sig- 
nifica que puede ser utilizado en toda clase de licencias obligatorias y, por 
tanto, también en las impuestas por el interés de la Defensa Nacional; máxi- 
me, cuando el articulo 90, dedicado a la regulación de estas últimas, no lo 
excluye expresamente. Nos inclinamos, en consecuencia, a pensar que la 
persona interesada en solicitar una licencia obligatoria por motivos de inte- 
rés público (concretamente, por el interés de Ia Defensa Nacional) puede 
pedir la mediación del Registro de la Propiedad Industrial. Es más: del 
artículo 92-2 de la Ley se desprende que, cuando concurran “circunstancias 
que podrían dar lugar a la concesión de licencias obligatorias sobre la paten- 
te”, no sólo está permitido solicitar la mediación del Registro de la Propie- 
dad Industrial, sino que éste “deberá aceptar la mediación”. 

Pues bien: en el supuesto de que la mediación haya sido pedida y acepta- 
da, puede suceder: a) que transcurra el plazo legalmente establecido -dos 
meses prorrogables- “sin que se hubiere llegado a un acuerdo sobre la con- 
cesión de la licencia contractual” (artículo 93.4); y b) que, como efecto de 
la mediación, “las partes hubieran acordado suscribir una licencia sobre la 
patente” (artículo 94-l). En el primer caso, después de un plazo de tres 
meses contado desde la expiración del establecido para la mediación, el 
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interesado podrá solicitar del Registro la concesión de una licencia obligato- 
ria sobre la patente (artículo 95-l); solicitud cuya tramitación se acomodará 
al “procedimiento de concesión de las licencias obligatorias” previsto en los 
artículos 95 y siguientes de la Ley de Patentes. En la segunda hipótesis, 
estaremos ante una “licencia contractual”, cuyo régimen jurídico ha sido 
examinado anteriormente. 

Por lo que atatie a la “licencia obligatoria”, una vez que ésta sea conce- 
dida, habrá que someterse al “régimen de las licencias obligatorias”, estable- 
cido en los artículos 101 a 106 de la Ley; régimen que puede ser sistematiza- 
do a través de los siguientes puntos: a) las licencias obligatorias por motivos 
de interés público (y concretamente las que atatien a la Defensa Nacional) 
gozan de un cierto trato de excepción, frente a lo que constituye norma 
general en materia de licencias obligatorias; en un doble sentido: a,) que 
pueden otorgarse con carácter exclusivo (artículo 101-I); y b,) que el licen- 
ciatario puede ser autorizado para importar el objeto de la patente (artículo 
101-Z); b) el licenciatario viene obligado a abonar una compensación econó- 
mica al titular de la patente (artículo 101-3); pero podrá solicitar del Regis- 
tro de la Propiedad Industrial la reducción de esta “regalía”, en caso de 
violación judicialmente declarada del principio de buena fe por parte del 
titular de la patente (artículo 102); la propia “regalía” podrá ser modificada 
por el Registro de la Propiedad Industrial a solicitud del titular de la patente 
o del licenciatario, cuando concurran hechos o circunstancias que justifiquen 
el cambio (artículo 105-l); c) en cuanto a las “adiciones a las patentes”(64), 
hay que distinguirse: a,) las que tuviera la patente en el momento de otor- 
garse la licencia van incluidas en ésta (artículo 103-l); y b,) las que se conce- 
dieren después del otorgamiento de la licencia obligatoria podrán ser inclui- 
das en ésta por acuerdo de los interesados o por decisión del Registro de la 
Propiedad Industrial (artículo 103-Z); d) el titular de la licencia obligatoria 
no podrá conceder sublicencias; pero podrá ceder la licencia siempre que 
transmita el establecimiento industrial que la explota y siempre que la cesión 
se anote en el Registro de la Propiedad Industrial (artículo 104); e) la licen- 
cia obligatoria podrá ser cancelada por el Registro de la Propiedad Indus- 
trial cuando el licenciatario incumpliera grave y reiteradamente algunas de 
las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria (ar- 
tículo 105.2); y cadtvzará si la invención no es explotada en los dos años 
siguientes a su concesión (artículo 116.l-d)(65); y f) las normas establecidas 
para las licencias contractuales (artículos 74 a 80) serán de aplicación subsi- 
diaria a las licencias obligatorias. 

(64) Artículos 108 a 111 de la Ley. 
(65) Artículos 39 y 40 del Reglamento 
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v. PATENTES SECRETAS POR INTERES DE LA DEFENSA NACIONAL 

1. Normas 

La materia está regulada, por lo que respecta al Derecho Español de 
Patentes(ó6) en el título XII (artículos 119 a 122)(67) de la Ley de Patentes, 
y en el artículo 16 de su Reglamento. 

Constituye asimismo fuente normativa de las patentes secretas -confor- 
me a los artículos 93 a 96 de la Constitución y 1, apartado 5, del Código 
Civil- el “Acuerdo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN)” de 21 de septiembre de 1960, suscrito “para la salvaguarda mútua 
del secreto de invenciones relativas a la Defensa”, por cuanto Espana se 
adhirió al mismo mediante Instrumento de 17 de julio de 1987. En virtud de 
este Acuerdo, los Gobiernos-Parte se comprometieron a salvaguardar el se- 
creto de aquellas invenciones respecto de las cuales hayan recibido solicitu- 
des de patente, siempre que el Gobierno que recibió la primera solicitud en 
los términos convenidos “hubiera impuesto el secreto de dichas invenciones 
en interés de la Defensa Nacional”. 

2. Procqiimiento y efectos 

Hay que partir de la premisa de que, en principio, todas las solicitudes 
de patentes están sometidas a un secreto inicial “durante los dos meses si- 
guientes a la fecha de su presentación”. Pero el Registro de la Propiedad 
Industrial, así como puede autorizar su divulgación antes de que transcurra 
ese plazo, tiene la obligación legal de prorrogarlo hasta cinco meses, conta- 
dos igualmente desde la presentación de la solicitud “cuando estime que la 
invención objeto de la misma puede ser de interés para la Defensa Nacio- 
nal”. Esta estimación, sin embargo, no queda al criterio personal del Direc- 
tor del Registro de la Propiedad Industrial, sino que debe responder a “la 
necesaria coordinación” previa entre el Ministerio de Defensa y el Registro 

(66) Par lo que atarie al Derecho comparado podemos citar: en Bélgica, Ley de 10-1-1955; en 
Dmamarca. Ley de 27-1-1960, modificada por Ley de 31-V-1968, Ordenanza Real de 30-1-1960 
y Ordenes del Mmisterio de Comercm de 30-I-1960: en Francia. Ley de Z-I-1968 (artículos 24 
a 27 y 61). Decreto de 5.XII-1968 (artículos 14 a 20) y Código Penal, modificado por Ordenan- 
za de 4VI-1960 (artículo 77); en Grecia, Ley de 27-1X-1963 (que mod!fica la Ley de Patentes 
de 1920) y Dec,s,ón 56209, de 1964, de los Minis<ras de Defensa y Comercia. sobre aplicación 
de la Ley pr,meramente.mencionada; en Italia, Ley de Patentes de 29-W-1939, Ley de ,-VI,- 
1959 y Decreto de 26-11-01968; en Luxemburgo, Ley de 8.“Il-1967 y Reglamento de 18-E. 
1969; en Noruega, Ley de 26-W-1963 (modificada par Ley de 15.XII-,967) y Decreto de 25-X,- 
1955; en Portugal. Decreto-ley de 2.IV-,959; y en Turquía, Ley de Patentes de 23.111.1987, 
Ordenanza de 11-V-1888 y Ley de 13-V-1955. 
(67) Ertos artículos tenían los números 117 a IZO en el Proyecta de, Gobierno. Al artículo 117 
se formuló la “enmienda” 57 (Grupo Vasco); y al artículo 120, la “enmienda” 58 (Grupa 
Vasco). Ambas fueron aceptadas por la Ponencia, cuyo “informe” se publicó en el “Boletín 
OBcral de 18s Cortes Generales: Congreso de tos Diputados” de, 18 de noviembre de ,985. 
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de la Propiedad Industrial “para determinar cuándo una invenc#n puede 
ser de interés para la Defensa Nacional” (artículo 119. 1, 2 y 3). 

Además de esta “coordinación”. se establece una obligación de informa- 
ción por parte del Registro de la Propiedad Industrial al Ministerio de De- 
fensa. Así: a) el Ministerio de Defensa podrá conocer, bajo régimen de 
secreto, todas las solicitudes presentadas (artículo 119-3 de la Ley); a tal 
efecto, el Registro debe poner a su disposición todas las solicitndes de pa- 
tentes presentadas, una vez admitidas a trámite (artículo 16-l del Reglamen- 
to); y b) en caso de prórroga del plazo inicial de dos meses. el Regitro de la 
Propiedad Industrial pondrá inmediatamente a disposición del Ministerio de 
Defensa copia d& la solicitud de patente presentada (artículo 119-Z de la 
Ley); en base a dicha copia, el Ministerio emitirá informe motivado acerca 
de la procedencia o improcedencia de tramitar en secreto la solicitud de 
patente (artículo 16-3 del Reglamento). 

Caso afirmativo -esto es, cuando el Interés de la Defensa Nacional lo 
exija- el Ministerio de Defensa requerirá al Registro de la Propiedad Indus- 
trial para que, antes de que finalice el plazo de cinco meses anteriormente 
aludido, decrete la tramitación secreta de la patente y practique la corres- 
pondiente notificación al solicitante (artículos 119.4’de la Ley y 16-3 del 
Reglamento). 

Esta notificación al solicitante tiene un contenido especial, pues debe 
incluir “la advertencia de los derechos y deberes que le afectan, previstos en 
la Ley” (artículo 16-4 del Reglamento). Entendemos que se trata de dere- 
chos y deberes no sólo del “solicitante” (cuya petición es tramitada en secre- 
to), sino también del “titular” de la patente cuya concesión se hubiera trami- 
tado en secreto; la cual “se inscribirá en un registro secreto(68) y se manten- 
drá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su conce- 
sión” (artículo 120-l de la Ley) 

Partiendo de esta base, ¿cuáles son aquellos derechos y deberes? 
En cuanto a los primeros, nuestro Derecho reconoce al titular de la 

patente, en la hipótesis de que se trata. los siguientes derechos: a) pedir al 
Ministerio de Defensa que autorice actos encaminados a la explotación total 
o parcial del objeto de la solicitud, bajo las condiciones qw el propio Depar- 
tamento Ministerial señale (artículo 119-6); b) ser notificado de la prolonga- 
ción, en su caso, del plazo de un año anteriormente aludido (artículo 120-I); 
c) no pagar las anualidades â que re contraen los artículos 161 y 82 de la Ley 
y Reglamento de Patentes, respectivamente (artículo 121-l); y d) reclamar 
al Estado una compensación por el tiempo en que la patente se hubiere 
mantenido secreta (artículo 121-2). 

Por lo que atañe a Iab deberes. podemos decir que se reducen a uno. el 
cual incumbe tanto al “solicitante” como al “titular” de la patente tramitada 



en secreto: abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir Cl conoci- 
miento de la invención por personas no autorizadas (artículo 119-5)(69): 
bien entendido que si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido 
divulgada por culpa o negligencia de su titular. éste perderá el derecho a la 
compensación anteriormente aludida (artículo 121-3). 

Habida cuenta de la “internacionalidad“ del derecho de patentes, nues- 
tra ley contiene una norma que trata de proteger las invenciones realizadas 
en España (y que pueden ser de interés para la Defensa Nacional) frente a 
las solicitudes de patentes formahzadas en el extranjero. Se trata del 122, en 
virtud del cual: a) hay un plazo de dos meses. contados desde que se solicitó 
la patente ante el Registro Español de la Propiedad Industrial, durante los 
cuales no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero si no es con 
expresa autorización del propio Registro; bien entendido que 15 prohibición 
afecta a todo tipo de invenciones; y b) si se trata de invenciones que inkre- 
sen a la Defensa Nacional. aquella autorización no podrá ser concedida sin 
consentimiento expreso del Ministerio de Defensa. 

Ya hemos visto que el secreto de la patente puede mantenerse por uno 
o más atios; lo que significa que. durante ese plazo, la patente secreta no 
puede ser objeto de explotación. 

Resulta así que el régimen de las “patentes secretas“ incluye un factor 
negativo, cual es la falta de explotación del iiwento durante un cierto tiem- 
po La finalidad persegwda con el secreto consiste en impedir -por interés 
de la Defensa Nacional- no sólo la explotación de la patente, sino también 
su divulgación o su conocimiento por personas no autorizadas; con éllo pue- 
den satisfacerse los intereses de la Defensa Nacional. 

Si no fuera así, es d,ecir si estos intereses no quedaran suficientemente 
satisfechos con la simple imposición del secreto. el Estado (Ministerio de 
Defensa) tendria que acudir. para la debida explotación de la invención, a 
uno u otro de los dos expedientes precedentemente examinados. Es decir, 
habría de expropiar la solicitud de patente o la patente ya concedida para su 
explotación; o tendría que promover la concesión de licencias obligatorias 
con igual finalidad. 

Por último, transcurrido el período de secreto o desaparecidas en cual- 
quier momento del mismo las razones que lo determmaron, el Registro de 
la Propiedad Industrial, previo informe favorable del Ministerio de Defensa, 
levantarii el secreto impuesto sobre una solicitud de patente o sobre una 
patente determinada (artículo 120-3). 


