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|. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

1407 Reglamento de Ejecucién del Convenio sobre la Patente Europea.

Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre
de 1973, adoptado por Decisiéon del Consejo de Administracion de la Organizacion
Europea de Patentes de 12 de diciembre de 2002 y modificado por ultima vez por Decision
del Consejo de Administracion de la Organizacién Europea de Patentes de 14 de
diciembre de 2016.

(Texto en vigor a 1 de enero de 2017)
Primera Parte. Disposiciones de aplicacion de la Primera Parte del Convenio.
Capitulo I. Disposiciones generales.

Procedimiento escrito.

Presentacion de documentos y requisitos formales.

Lenguas admisibles en el procedimiento escrito.

Lenguas admisibles en el procedimiento oral.

Certificacion de traducciones.

Presentacion de traducciones y reduccién de tasas.

Valor juridico de la traduccion de la solicitud de patente europea.
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Capitulo Il.  Organizacion de la Oficina Europea de Patentes.
Seccién 1. Disposiciones generales.

R. 8. Clasificacion de patentes.

R. 9. Estructura administrativa de la Oficina Europea de Patentes.

R. 10. Competencias de la Seccion de Deposito y la Divisién de Examen.
R. 11. Distribucion de funciones entre los érganos de primer grado.

Seccioén 2. Organizacion de las Camaras de Recursos y de la Alta Camara de
Recursos.

R. 12. Presidium de las Camaras de Recursos.
R. 13. Distribucion de funciones en el seno de la Alta Camara de Recursos y adopcion
de su Reglamento de Procedimiento.

Segunda Parte. Disposiciones de aplicacion de la Segunda Parte del Convenio.
Capitulo I. Procedimiento previsto cuando el solicitante no sea persona legitimada.

R. 14. Suspension del procedimiento.

R. 15. Limitacion de retiradas.

R. 16. Procedimiento previsto en los casos a los que se refiere el parrafo 1 del
articulo 61.

R. 17. Presentacion de una nueva solicitud de patente europea por la persona
legitimada.

R. 18. Transferencia parcial del derecho a la patente europea.

Capitulo Il.  Mencién del inventor.

R. 19. Designacién del inventor.
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R. 20. Publicacién de la mencién del inventor.
R. 21. Rectificacion de la designacion de inventor.

Capitulo lll.  Inscripcién de las transferencias, licencias y otros derechos.

R. 22. Inscripcion de las transferencias.
R. 23. Inscripcion de licencias y otros derechos.
R. 24. Anotaciones especiales para la inscripcion de una licencia.

Capitulo IV. Certificado de exposicion.
R. 25. Certificado de exposicion.
Capitulo V. Invenciones biotecnoldgicas.

R. 26. Disposiciones generales y definiciones.

R. 27. Invenciones biotecnoldgicas patentables.

R. 28. Excepciones a la patentabilidad.

R.29. El cuerpo humano y sus elementos.

R. 30. Requisitos de las solicitudes de patente europea relativos a secuencias de
nucledtidos y de aminoacidos.

R. 31. Depdsito de materia bioldgica.

R. 32. Solucion del experto.

R. 33. Acceso a la materia bioldgica.

R. 34. Nuevo depésito de materia bioldgica.

Tercera Parte. Disposiciones de aplicacion de la Tercera Parte del Convenio.
Capitulo I. Presentacién de la solicitud de patente europea.

R. 35. Disposiciones generales.

R. 36. Solicitudes divisionarias europeas.

R. 37. Transmisién de las solicitudes de patente europea.
R. 38. Tasa de depdsito y tasa de busqueda.

R. 39. Tasas de designacion.

R. 40. Fecha de presentacion.

Capitulo Il.  Normas reguladoras de las solicitudes.

41. Solicitud de concesion.
42. Contenido de la descripcion.
43. Formay contenido de las reivindicaciones.
44. Unidad de invencion.
45. Reivindicaciones que dan lugar al pago de tasas.
46. Forma de los dibujos.
47. Formay contenido del resumen.
48. Elementos prohibidos.
49. Disposiciones generales relativas a la presentacion de los documentos de la
solicitud.
R. 50. Documentos presentados con posterioridad.
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Capitulo lll. Tasas anuales.
R. 51. Pago de tasas anuales.
Capitulo IV. Prioridad.

R. 52. Declaracién de prioridad.
R. 53. Documentos de prioridad.
R. 54. Expedicién de documentos de prioridad.
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Cuarta Parte. Disposiciones de aplicacion de la Cuarta Parte del convenio.

Capitulo I. Examen por la Seccion de Depoésito.

R. 55. Examen en el momento de la presentacién.

R. 56. Partes omitidas de la descripcion o de dibujos omitidos.

R. 57. Examen de los requisitos de forma.

R. 58. Correccion de irregularidades en los documentos de la solicitud.

R. 59. Irregularidades en la reivindicacion de prioridad.

R. 60. Designacién posterior del inventor.

Capitulo Il.  Informe de busqueda europea.

R. 61. Contenido del informe de busqueda europea.

R. 62. Informe de busqueda europea ampliado.

R. 62 bis. Solicitudes que contienen varias reivindicaciones independientes.

R. 63. Busqueda incompleta.

R. 64. Informe de busqueda europea en caso de falta de unidad de invencion.

R. 65. Traslado del informe de busqueda europea.

R. 66. Contenido definitivo del resumen.

Capitulo lll.  Publicacion de la solicitud de patente europea.

R. 67. Preparativos técnicos para la publicacion.

R.68. Forma de la publicacion de las solicitudes de patente europea y de los informes
de busqueda europea.

R. 69. Informaciones relativas a la publicacion.

R. 70. Peticion de examen.

Capitulo IV. Examen por la Divisién de Examen.

R. 70 bis. Respuesta al informe de busqueda europea ampliado.
R. 70 ter. Solicitud de una copia de los resultados de la bisqueda.

R. 71.

Procedimiento de examen.

R. 71 bis. Conclusién del procedimiento de concesion.

R. 72.

Concesion de la patente europea a distintos solicitantes.

Capitulo V. El folleto de patente europea.

R. 73.
R. 74.

Contenido y forma del folleto.
Certificado de patente europea.

Quinta Parte. Disposiciones de aplicacién de la Quinta Parte del Convenio.

Capitulo I. Procedimiento de oposicion.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83
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84.

Renuncia o caducidad de la patente.

Forma y contenido de la oposicion.

Rechazo de la oposicion por inadmisible.

Procedimiento cuando el titular de la patente no esta legitimado.

Preparacién del examen de la oposicion.

Modificacion de la patente europea.

Examen de la oposicion.

Mantenimiento de la patente europea en forma modificada.

Solicitud de documentos.

Continuacion del procedimiento de oposicién por la Oficina Europea de

Patentes a iniciativa propia.

R. 85.
R. 86.

Transferencia de la patente europea.
Documentos en el procedimiento de oposicion.
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R. 87. Contenido y forma del nuevo folleto de patente europea.
R. 88. Costas.
R. 89. Intervencion de un presunto infractor.

Capitulo Il.  Procedimiento de limitacién o de revocacion.

90. Objeto del procedimiento.

91. Responsabilidad del procedimiento.

92. Requisitos de la peticion.

93. Preferencia del procedimiento de oposicion.

94. Rechazo de la solicitud por inadmisible.

95. Decision sobre la solicitud.

96. Contenido y forma del folleto modificado de patente europea.
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Sexta Parte. Disposiciones de aplicacion de la Sexta Parte del Convenio.
Capitulo I. Procedimiento de recurso.

R. 97. Recurso contra el reparto y la fijacién de las costas.

R. 98. Renuncia o caducidad de la patente.

R. 99. Contenido del escrito de interposiciéon de recurso y exposicion de motivos del
recurso.

R. 100. Examen del recurso.

R. 101. Rechazo del recurso por inadmisibilidad.

R. 102. Forma de las decisiones de la Cadmara de Recursos.

R. 103. Reembolso de la tasa de recurso.

Capitulo Il.  Peticién de revision por la Alta Camara de Recursos.

104. Otros vicios fundamentales de procedimiento.
105. Infracciones penales.

106. Obligacion de formular objeciones.

107. Contenido de la peticion de revision.

108. Examen de la peticién.

109. Procedimiento en caso de peticion de revision.
110. Reembolso de la tasa de peticidon de revision.

AL DDD

Séptima Parte. Disposiciones de aplicacion de la Séptima Parte del Convenio.
Capitulo I. Decisiones y notificaciones de la Oficina Europea de Patentes.

R. 111. Forma de las decisiones.
R. 112. Constatacién de la pérdida de un derecho.
R. 113. Firma, nombre y sello.

Capitulo Il. Observaciones de terceros.

R. 114. Observaciones de terceros.

Capitulo lll.  Procedimiento oral y practica de pruebas.
R. 115. Citacién al procedimiento oral. @
R. 116. Preparacion del procedimiento oral. g
R. 117. Decision sobre la practica de pruebas. - %
R. 118. Citacién para comparecer ante la Oficina Europea de Patentes. 33
R. 119. Practica de pruebas ante la Oficina Europea de Patentes. = g
R. 120. Audiencia ante un tribunal nacional competente. § S
R. 121. Designacién de peritos. uo'J %
R. 122. Costas de la practica de la prueba. ﬁ &
33
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R. 123.
R. 124.

Conservacion de las pruebas.
Acta de los procedimientos orales y de la practica de la prueba.

Capitulo IV. Notificaciones.

125.
126.
127.
128.
129.
130.

AN D

Disposiciones generales.

Notificacion mediante los servicios postales.
Notificaciéon por medios electrénicos.
Notificacion mediante entrega directa.
Notificacion publica.

Notificacion a los representantes.

Capitulo V. Limites temporales.

131.
132.
133.
134.
135.
136.
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Computo de plazos.

Determinacion de plazos por la Oficina Europea de Patentes.
Documentos recibidos con retraso.

Prérroga de los plazos.

Prosecucion del procedimiento.

Restitutio in integrum.

Capitulo VI. Modificaciones y correcciones.

R. 137.
R. 138.
R. 139.
Patentes.
R. 140.

Modificacién de la solicitud de patente europea.

Reivindicaciones, descripciones y dibujos diferentes para Estados diferentes.
Correccion de errores en los documentos sometidos a la Oficina Europea de

Rectificacion de errores en las decisiones.

Capitulo VII. Informacion relativa al estado de la técnica.

R. 141. Informacion relativa al estado de la técnica.
Capitulo VIII. Interrupcién del procedimiento.
R. 142. Interrupcion del procedimiento.

Capitulo IX. Informacion al publico.

R. 143.
R. 144.
R. 145.
R. 146.
R. 147.

Inscripcién en el Registro Europeo de Patentes.

Documentos del expediente excluidos de la inspeccién publica.
Forma de la inspeccion publica.

Comunicacion de la informacion contenida en los expedientes.
Constitucion, mantenimiento y conservacion de los expedientes.

Capitulo X. Cooperacion judicial y administrativa.

R. 148. Comunicaciones entre la Oficina Europea de Patentes y las administraciones
de los Estados Contratantes.
Inspeccion de expedientes por los tribunales o administraciones de los
Estados Contratantes o mediante su intermediacion.

R. 149.

R. 150.

Procedimiento de exhorto.

Capitulo XI. Representacion.

R. 151.
R. 1562.
R. 153.
R. 154.

Designacién de un representante comun.
Poderes.

Secreto de las comunicaciones entre un agente autorizado y su poderdante.

Modificacion de la lista de agentes autorizados.
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Octava Parte. Disposiciones de aplicaciéon de la Octava Parte del Convenio.

R. 155. Presentacion y transmision de la peticién de transformacion.
R. 156. Informacién al publico en caso de transformacion.

Novena Parte. Disposiciones de aplicacion de la Décima Parte del Convenio.

R. 157. La Oficina Europea de Patentes como oficina receptora.

R. 158. La Oficina Europea de Patentes en calidad de administracion encargada de
la busqueda internacional o del examen preliminar internacional.

R. 159. La Oficina Europea de Patentes en calidad de oficina designada o elegida.
Requisitos a cumplir para la entrada en la fase europea.

R. 160. Consecuencias de la inobservancia de determinados requisitos.

R. 161. Modificacién de la solicitud.

R. 162. Reivindicaciones que den lugar al pago de tasas.

R. 163. Examen por la Oficina Europea de Patentes de determinados requisitos
formales.

R. 164. Unidad de invencion y posteriores busquedas.

R. 165. La solicitud de Euro-PCT como solicitud contradictoria con arreglo al parrafo 3
del articulo 54.

PRIMERA PARTE

Disposiciones de aplicacion de la Primera Parte del Convenio

CAPITULO |

Disposiciones generales

Regla 1. Procedimiento escrito.

En los procedimientos escritos que se sigan ante la Oficina Europea de Patentes, se
entendera satisfecho el requisito de presentacion escrita si el contenido de los documentos
puede reproducirse de forma legible en papel.

Regla 2. Presentacion de documentos y requisitos formales.

(1) En los procedimientos que se sigan ante la Oficina Europea de Patentes, los
documentos podran presentarse en persona, por correo postal o por medios de
comunicacion electrénica. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes establecera los
pormenores y condiciones y, en los casos que proceda, los requisitos especiales, formales
o técnicos, para la presentacién de documentos. En particular, podra exigir que se envie
confirmacion. Si ésta no se remite oportunamente, se denegara la solicitud de patente
europea; no se consideraran recibidos los documentos que se presenten con posterioridad.

(2) Cuando el Convenio obligue a firmar un documento, podra confirmarse la
autenticidad del mismo mediante firma manuscrita u otro medio apropiado, cuyo uso haya
autorizado el Presidente de la Oficina Europea de Patentes. Se considerara que los
documentos autenticados por dichos medios reinen los mismos requisitos legales de firma
que si se tratase de un documento que porta la firma manuscrita presentado en papel.

Regla 3." Lenguas admisibles en el procedimiento escrito.

' Véase la decision G 3/99 (Anexo |) de la Alta Camara de Recursos.

(1) Enlos procedimientos escritos que se sigan ante la Oficina Europea de Patentes,
las partes podran utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la misma. La traduccién a
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la que se refiere el parrafo 4 del articulo 14 podra presentarse en cualquiera de las lenguas
oficiales de la Oficina Europea de Patentes.

(2) Las modificaciones de la solicitud de patente europea o de la patente europea
deberan presentarse en la lengua del procedimiento.

(3) Las pruebas documentales, y en particular las publicaciones, podran presentarse
en cualquier lengua. No obstante, la Oficina Europea de Patentes podra exigir la
presentacion de una traduccién en una de sus lenguas oficiales en el plazo que determine.
Si la traduccién requerida no se presenta dentro del plazo establecido, podra no tener en
cuenta el documento de que se trate.

Regla 4. Lenguas admisibles en el procedimiento oral.

(1) Cualquiera de las partes en un procedimiento oral ante la Oficina Europea de
Patentes podra utilizar una lengua oficial de la misma distinta de la del procedimiento,
siempre que lo comunique, al menos, con un mes de antelacién a la fecha fijada para el
procedimiento oral, o bien se encargue de la interpretacion en la lengua del procedimiento.
Las partes podran utilizar una lengua oficial de uno de los Estados Contratantes a
condicion de que se encargue de la interpretacion en la lengua del procedimiento. La
Oficina Europea de Patentes podra autorizar excepciones a la aplicacion de las presentes
disposiciones.

(2) Durante el procedimiento oral, los empleados de la Oficina Europea de Patentes
podran utilizar una de las lenguas oficiales de la misma distinta de la del procedimiento.

(3) Enla practica de pruebas, las partes, testigos o peritos que hayan sido llamados
a prestar declaracién y no puedan expresarse adecuadamente en una de las lenguas
oficiales de la Oficina Europea de Patentes, o en la de un Estado Contratante, podran
utilizar otra lengua. Cuando se tome declaracion a instancia de una de las partes, las
partes, testigos o peritos que se expresen en una lengua que no sea oficial de la Oficina
Europea de Patentes s6lo podran hacerlo si esa parte se encarga de la interpretacion a la
lengua del procedimiento. No obstante, la Oficina Europea de Patentes podra autorizar la
interpretacion a una de sus otras lenguas oficiales.

(4) Podra autorizarse el uso de cualquier lengua siempre que asi lo acuerden las
partes y la Oficina Europea de Patentes.

(5) La Oficina Europea de Patentes se encargara, en caso necesario, de sufragar los
gastos de interpretacion a la lengua del procedimiento o, en su caso, a sus otras lenguas
oficiales, salvo que la responsabilidad de la interpretaciéon corresponda a una de las partes.

(6) Las declaraciones que los empleados de la Oficina Europea de Patentes, y las
partes, testigos y peritos presten en una de las lenguas oficiales de la misma se recogeran
en esa lengua en las actas correspondientes. Las declaraciones en cualquier otra lengua
se recogeran en la lengua oficial a la que se traduzcan. Las modificaciones que se
introduzcan en una solicitud de patente europea o en una patente europea se recogeran
en acta en la lengua del procedimiento.

Regla 5. Cetrtificacion de traducciones.

Cuando se requiera la traduccion de un documento, la Oficina Europea de Patentes
podra exigir que se presente, dentro del plazo que determine, una certificacion de que la
traduccién es conforme al documento original. Si la certificacion no se depositare en plazo,
el documento se tendra por no presentado, salvo que se disponga lo contrario.

Regla 6. Presentacion de traducciones y reduccion de tasas.

(1) La traduccion a la que se refiere el parrafo 2 del articulo 14 se entregara en el
plazo de dos meses a partir de la presentacion de la solicitud de patente europea.

(2) Latraduccion a la que se refiere el parrafo 4 del articulo 14 debera depositarse en
el plazo de un mes a partir de la fecha de presentacion del documento. Lo anterior sera de
aplicacion, asimismo, a las peticiones previstas en el articulo 105 bis. Si el documento es
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un escrito de oposicion o un recurso, de exposicion de los motivos de un recurso, o0 una
peticidn de revision, la traduccidn podra depositarse dentro del plazo para la presentacion
del escrito o peticion, si éste fuese mas largo.

(3) Cuando las personas a las que se refiere el parrafo 4 del articulo 14 presenten
una solicitud de patente europea o presenten una peticion de examen en una lengua
autorizada en esa disposicion, las tasas de depdsito o de examen se reduciran de
conformidad con el Reglamento relativo a las Tasas.

(4) Podran acogerse a la reduccion sefalada en el parrafo 3:

(a) pequefiasy medianas empresas;

(b) personas fisicas; o

(c) organizaciones sin animo de lucro, universidades u organizaciones publicas de
investigacion.

(5) Alos efectos del parrafo 4 a), sera de aplicacion la Recomendacion de la Comision
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definicion de microempresas, pequefas y
medianas empresas, publicada en el Diario Oficial de la Unién Europea L 124, p. 36, de 20
de mayo de 2003.

(6) Los solicitantes que deseen acogerse a la reduccion de tasas prevista en el
parrafo 3 se declararan persona fisica o juridica con el significado que se le atribuye en el
parrafo 4. En caso de duda razonable acerca de la veracidad de dicha declaracion, la
Oficina podra exigir que se acredite.

(7) En caso de pluralidad de solicitantes, cada uno de ellos debera ser una persona
fisica o juridica con el significado previsto en el parrafo 4.

Regla 7. Valor juridico de la traduccién de la solicitud de patente europea.

Salvo prueba en contrario, la Oficina Europea de Patentes presumira, a los efectos de
determinar si el objeto de la solicitud de patente europea o de la patente europea excede
del contenido de la solicitud tal como fue presentada, que la traduccién aportada segun lo
dispuesto en el parrafo 2 del articulo 14, o en el parrafo 3 de la regla 40, es conforme al
texto original de la solicitud.

CAPITULO I

Organizacion de la Oficina Europea de Patentes

Seccion 1. Disposiciones generales

Regla 8. Clasificacién de patentes.

La Oficina Europea de Patentes utilizara la clasificacion de las patentes prevista en el
articulo 1 del Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, relativo a la clasificacion
internacional de patentes (en adelante, la «clasificacion internacionaly).

Regla 9. Estructura administrativa de la Oficina Europea de Patentes.

(1) Desde el punto de vista administrativo, la Oficina Europea de Patentes se
organizara en Direcciones Generales, a las que estaran adscritos las instancias
enumeradas en el articulo 15, asi como los servicios creados para tratar de las cuestiones
juridicas y de la administracién interna de la Oficina.

(2) Cada una de las Direcciones Generales estara dirigida por un Vicepresidente. El
Consejo de Administracién, previa consulta al Presidente de la Oficina Europea de
Patentes, decidira la asignacion de un Vicepresidente a una Direccién General
determinada.
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Regla 10. Competencias de la Seccion de Depdsito y la Division de Examen.

(1) La Seccion de Depdsito serd competente para examinar las solicitudes de patente
europea cuando se depositen y en lo que respecta a los requisitos de forma hasta el
momento en el que la Division de Examen sea competente para examinar las solicitudes
de patente europea en virtud del parrafo 1 del articulo 94.

(2) Sin perjuicio de los parrafos 3 y 4, la Division de Examen sera competente para
examinar las solicitudes de patente europea en virtud del parrafo 1 del articulo 94 desde el
momento en el que se presente la peticién de examen.

(3) Si se presenta una peticion de examen antes de que se haya comunicado al
solicitante el informe de busqueda europea, la Division de Examen, sin perjuicio del parrafo
4, sera competente desde el momento en el que la Oficina Europea de Patentes haya
recibido la indicacion prevista en el parrafo 2 de la regla 70.

(4) Si se presenta una peticion de examen antes de que se haya comunicado al
solicitante el informe de busqueda europea, y si el solicitante no renuncia al derecho
previsto en el parrafo 2 de la regla 70, la Division de Examen sera competente desde el
momento en el que se haya comunicado al solicitante el informe de busqueda.

Regla 11. Distribucién de funciones entre los 6rganos de primera instancia.

(1) Los examinadores técnicos que actuen en calidad de miembros de las Divisiones
de Busqueda, de Examen o de Oposicion seran destinados a las Direcciones. El Presidente
de la Oficina Europea de Patentes distribuira las funciones entre estas Direcciones
teniendo en cuenta la clasificacién internacional.

(2) EI Presidente de la Oficina Europea de Patentes podra encomendar otras
funciones a la Seccion de Depdsito y a las Divisiones de Busqueda, de Examen y de
Oposicion, asi como a la Divisién Juridica, ademas de las competencias que les atribuye
el Convenio.

(3) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes podra encomendar a empleados
que no sean examinadores técnicos o juridicos la realizacidon de tareas propias de las
Divisiones de Busqueda, de Examen o de Oposicién que no revistan dificultades técnicas
o juridicas.

Seccion 2. Organizacion de las Camaras de Recursos y de la Alta Cédmara de Recursos

Regla 12. Presidium de las Cédmaras de Recursos.

(1) EIl érgano auténomo en el marco de la unidad organizativa que engloba las
Camaras de Recursos (en adelante, el «Presidium de las Camaras de Recursos») estara
compuesto por el Vicepresidente encargado de las Camaras de Recursos, que actuara
como presidente, y doce miembros de las mismas, seis de los cuales seran Presidentes y
otros seis, miembros solamente.

(2) Todos los miembros del Presidium seran elegidos por los Presidentes y los
miembros de las Camaras de Recursos por dos afios laborales. En caso de no poder
completarse la composicion del Presidium, las vacantes se cubriran con los Presidentes y
miembros de mayor antigiiedad.

(3) EI Presidium aprobara el Reglamento de Procedimiento de las Camaras de
Recursos y el Reglamento de Procedimiento para la eleccidén y designacién de sus
miembros. El Presidium asesorara, asimismo, al Vicepresidente encargado de las Camaras
de Recursos en relacion con los asuntos relativos al funcionamiento de las mismas en
general.

(4) Antes del comienzo de cada afio laboral, el Presidium, ampliado para incluir a
todos los Presidentes, distribuira las funciones entre las Camaras de Recursos. Con la
misma composicion, resolvera sobre los conflictos de atribucién de competencias entre
dos o mas Camaras de Recursos. El Presidium ampliado designara a los miembros
titulares y suplentes de las distintas Camaras de Recursos. Cualquier miembro de las
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mismas podra ser designado miembro de varias Camaras de Recursos a la vez. En caso
necesario, estas medidas podran modificarse en el curso del afio laboral de que se trate.

(5) EI Presidium solo podra adoptar validamente acuerdos con la presencia de, al
menos, cinco de sus miembros, entre los que deberan figurar el Vicepresidente encargado
de las Camaras de Recursos o su suplente y dos Presidentes de Camaras de Recursos.
En lo relativo a las funciones a las que se refiere el parrafo 4, deberan estar presentes, al
menos, nueve miembros, entre los que deberan figurar el Vicepresidente encargado de las
Camaras de Recursos o su suplente y tres Presidentes de Camaras de Recursos. Las
decisiones se adoptaran por mayoria de los votos; en caso de empate, el voto de calidad
correspondera al Presidente o0 a su suplente. La abstencién no tendra la consideracion de
voto.

(6) EI Consejo de Administracion podra atribuir competencias a las Camaras de
Recursos, de conformidad con lo establecido en el parrafo 1 c) del articulo 134 bis.

Regla 13. Distribucién de funciones en el seno de la Alta Cdmara de Recursos y adopcion
de su Reglamento de Procedimiento.

(1) Antes del comienzo de cada afo laboral, los miembros de la Alta Camara de
Recursos que hayan sido nombrados con arreglo a lo establecido en el parrafo 3 del
articulo 11 designaran a los miembros titulares y suplentes de la Alta Camara de Recursos
en los procedimientos sujetos a los parrafos 1 a) y b) del articulo 22, y a los miembros
titulares y suplentes en aquellos procedimientos sujetos al parrafo 1 c) del referido articulo.

(2) Los miembros de la Alta Camara de Recursos que hayan sido nombrados de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 3 del articulo 11 aprobaran Reglamento de
Procedimiento de la Alta Camara de Recursos.

(3) Las decisiones relativas a los asuntos a los que se refieren los parrafos 1y 2 sélo
podran adoptarse si estan presentes, como minimo, cinco miembros, entre los que debera
figurar el Presidente de la Alta Camara de Recursos o su suplente; en caso de empate, el
voto de calidad correspondera al Presidente o a su suplente. La abstencion no tendra la
consideracion de voto.

SEGUNDA PARTE

Disposiciones de aplicaciéon de la Segunda Parte del Convenio

CAPITULO |

Procedimiento previsto cuando el solicitante no sea persona legitimada

Regla 14. Suspensién del procedimiento.

(1) Si un tercero acredita que ha entablado un procedimiento contra el solicitante
para instar una decisién en el sentido del parrafo 1 del articulo 61, se suspendera el
procedimiento de concesidn, salvo que el tercero comunique por escrito a la Oficina
Europea de Patentes que autoriza su continuaciéon. Dicha autorizacion sera irrevocable.
No obstante, no se suspendera hasta que la solicitud de patente europea haya sido
publicada.

(2) Si se demostrase que ha recaido decision firme conforme a lo previsto en el
parrafo 1 del articulo 61, la Oficina Europea de Patentes comunicara al solicitante y a
cualquier otro tercero de que el procedimiento de concesion de la patente se reanudara
desde la fecha que figure en la comunicacién, salvo que se haya presentado nueva
solicitud de patente europea con arreglo a lo dispuesto en el parrafo 1 b) del articulo 61
para el conjunto de los Estados Contratantes designados. Si la decision fuese favorable al
tercero, no podra reanudarse el procedimiento hasta transcurrido un plazo de tres meses
desde que la decisién cobre firmeza, salvo que el tercero haya solicitado la reanudacién.
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(3) Cuando suspenda el procedimiento de concesion, o en una fecha posterior, la
Oficina Europea de Patentes podra fijar la fecha en la que tenga la intencién de reanudarlo,
con independencia del estado en el que se encuentre el procedimiento nacional entablado
con arreglo a lo dispuesto en el parrafo 1. Esta fecha se comunicara al tercero, al solicitante
y a cualquier otro interesado. Si antes de dicha fecha no se acredita que se ha dictado
decision firme, la Oficina Europea de Patentes podra reanudar el procedimiento.

(4) La suspension del procedimiento supondra la interrupcion de todos los plazos en
curso desde la suspension, salvo los correspondientes al pago de tasas anuales. La parte
del plazo no agotada todavia computara desde la fecha en la que se reanude el
procedimiento. Sin embargo, el plazo pendiente una vez reanudado el procedimiento no
podra ser inferior a dos meses.

Regla 15. Limitacién de retiradas.

Desde la fecha en que un tercero aporte la prueba de que ha entablado un
procedimiento nacional con arreglo al parrafo 1 de la regla 14 hasta que se reanude el
procedimiento de concesién, no podran retirarse ni la solicitud de patente europea ni la
designacion de ningun Estado Contratante.

Regla 16. Procedimiento previsto en los casos a los que se refiere el parrafo 1 del
articulo 61.

(1) La persona que tenga derecho a obtener una patente europea podra acogerse a
los recursos previstos en el parrafo 1 del articulo 61, si:

(a) lo hace transcurrido un plazo maximo de tres meses desde que la decision que le
reconoce este derecho cobrara firmeza; y
(b) no se ha concedido todavia la patente europea.

(2) Dichos recursos solamente seran de aplicacion respecto de los Estados
Contratantes designados en la solicitud de patente europea en los que la decision haya
sido dictada o reconocida, o deba reconocerse en virtud del Protocolo sobre
Reconocimiento.

Regla 17. Presentacion de una nueva solicitud de patente europea por la persona
legitimada.

(1) Si una persona a la que se le ha reconocido el derecho a la obtencién de una
patente europea en virtud de una decision firme presenta una nueva solicitud de patente
europea con arreglo a lo dispuesto en el parrafo 1 b) del articulo 61, se considerara que la
solicitud inicial ha sido retirada en la fecha de presentacién de la solicitud por lo que
respecta a los Estados Contratantes designados en los que se haya dictado o reconocido
dicha decision, o deba ser reconocida en virtud del Protocolo sobre Reconocimiento.

(2) Las tasas de deposito y de busqueda deberan satisfacerse en el plazo de un mes
desde la fecha de presentacién de la nueva solicitud. Si no se efectuase el pago de estas
tasas en ese plazo, se considerara retirada la solicitud.

(3) Las tasas de designacion deberan satisfacerse en el plazo de seis meses desde
la fecha en la que el Boletin Europeo de Patentes mencione la publicacién del informe
europeo de busqueda respecto de la nueva solicitud. Seran de aplicacion los parrafos 2 y
3 de laregla 39.

Regla 18. Transferencia parcial del derecho a la patente europea.

(1) Si, en virtud de una decision firme, se reconoce a un tercero el derecho a la
obtencién de una patente europea solamente respecto de una parte del objeto de la
solicitud de patente europea inicial, se aplicaran a dicha parte el articulo 61, asi como las
reglas 16 y 17.
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(2) Si procede, la solicitud inicial de patente europea contendra, para los Estados
Contratantes designados en los que se haya adoptado la decisién o ésta se haya
reconocido o deba reconocerse en virtud del Protocolo sobre Reconocimiento, unas
reivindicaciones, una descripcion y unos dibujos diferentes de los que la solicitud contenga
para el resto de Estados Contratantes designados.

CAPITULO Il

Mencion del inventor

Regla 19. Designacién del inventor.

(1) La designacion del inventor debera efectuarse en la solicitud de concesion de
patente europea. Sin embargo, si el solicitante no fuese el inventor o el Unico inventor, la
mencion debera realizarse en un documento presentado por separado, en el que constaran
el apellido, el nombre y la direccion completa del inventor, la declaracién a la que se refiere
el articulo 81 y la firma del solicitante o de su representante.

(2) La Oficina Europea de Patentes no verificara la exactitud de la designacion del
inventor.

(3) Si el solicitante no fuese el inventor o el unico inventor, la Oficina Europea de
Patentes notificara al inventor designado la informacion que consta en el documento que
lo designa, asi como los siguientes datos:

(a) el numero de la solicitud de patente europea;

(b) la fecha de presentaciéon de la solicitud de patente europea, o si se hubiese
reivindicado una prioridad, la fecha, el Estado y el nimero de la solicitud anterior;

(c) el nombre del solicitante;

(d) el titulo de la invencion;

(e) los Estados Contratantes designados.

(4) Ni el solicitante ni el inventor podran alegar la omision de la notificacion prevista
en el parrafo 3 ni los errores que ésta pudiese contener.

Regla 20. Publicacion de la mencién del inventor.

(1) La persona designada como inventor sera mencionado en la solicitud de patente
europea que se publique y en el folleto de patente europea, salvo que aquella declare por
escrito a la Oficina Europea de Patentes que ha renunciado al derecho de ser mencionada
como inventor.

(2) El parrafo 1 sera de aplicacion cuando un tercero presente en la Oficina Europea
de Patentes una decision firme que obligue al solicitante o al titular de una patente europea
a designarle como inventor.

Regla 21. Rectificacion de la designacion de inventor.

(1) La designacion errénea del inventor sélo se rectificara mediante peticidon
acompanada del consentimiento de la persona designada erréneamente vy, si la peticion es
presentada por un tercero, con el consentimiento del solicitante o del titular de la patente.
Sera de aplicacion, mutatis mutandis, lo dispuesto en la regla 19.

(2) Sise hubiese inscrito en el Registro Europeo de Patentes o se hubiese publicado
en el Boletin Europeo de Patentes una designacién erronea de inventor, la rectificacion o
la cancelacién se inscribiran o se publicaran de la misma forma.
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CAPITULO Il

Inscripcién de las transferencias, licencias y otros derechos

Regla 22. Inscripcidén de las transferencias.

(1) La transferencia de una solicitud de patente europea se inscribira en el Registro
Europeo de Patentes a peticion de cualquier interesado, mediante la presentacién de los
documentos acreditativos.

(2) La peticion no se considerara presentada hasta que se haya efectuado el pago de
una tasa de administracién. No podra ser rechazada antes de haberse cumplido lo
dispuesto en el parrafo 1.

(3) La transferencia solo surtira efectos, por lo que respecta a la Oficina Europea de
Patentes, en la medida en que se hayan aportado los documentos a los que se refiere el
parrafo 1y a partir de la fecha de su presentacion.

Regla 23. Inscripcién de licencias y otros derechos.

(1) Los parrafos 1y 2 de la regla 22 se aplicaran, mutatis mutandis, a la inscripcion
de la concesion o de la transferencia de una licencia, asi como de la constitucion o la
transmision de un derecho real sobre una solicitud de patente europea y de la ejecucion
forzosa de la misma.

(2) Las inscripciones a las que se refiere el parrafo 1 se cancelaran previa peticion, a
la que se adjuntaran los documentos que prueben la extincion del derecho, o bien la
declaracion escrita de su titular, en la que se haga constar su consentimiento a la
cancelacion. Se aplicara lo dispuesto, mutatis mutandis, en el parrafo 2 de la regla 22.

Regla 24. Anotaciones especiales para la inscripcion de una licencia.
Las licencias relativas a las solicitudes de patentes europeas se inscribiran:

(a) como licencia exclusiva, si asi lo solicitan el solicitante y el licenciatario;
(b) como sublicencia, cuando se haya concedido por el titular de una licencia inscrita
en el Registro Europeo de Patentes.

CAPITULO IV

Certificado de exposicion

Regla 25. Certificado de exposicion.

El solicitante debera presentar el certificado al que se refiere el parrafo 2 del articulo
55 en el plazo de cuatro meses a contar desde la presentacion de la solicitud de patente
europea. Dicho certificado:

(a) sera expedido durante la exposicién por la autoridad encargada de garantizar la
proteccion de la propiedad industrial en dicha exposicion;

(b) hara constar que la invencion fue expuesta efectivamente en la misma;

(c) indicara la fecha de inauguracion de la exposicién y, cuando la invencién se haya
divulgado en una fecha posterior, la fecha en la que se haya divulgado por primera vez; e

(d) ira acompanado de los documentos que permitan identificar la invencion,
debidamente autenticados por la referida autoridad.
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CAPITULO V

Invenciones biotecnolégicas

Regla 26. Disposiciones generales y definiciones.

(1) Para las solicitudes de patente europea y las patentes europeas que tengan por
objeto invenciones biotecnoldgicas, las disposiciones que correspondan al Convenio se
aplicaran y se interpretaran de conformidad con lo dispuesto en el presente capitulo. La
Directiva 98/44/CE, de 6 de julio de 1998, relativa a la proteccion juridica de las invenciones
biotecnolégicas constituirda un medio complementario de interpretacion.

(2) Las «invenciones biotecnolégicas» son las relativas a un producto que esté
compuesto o que contenga materia biolégica, o a un procedimiento mediante el cual se
produzca, transforme o utilice materia biolégica.

(3) Por «materia biolégica» se entendera toda materia que contenga informacion
genética autorreproducible o reproducible en un sistema bioldgico.

(4) Por «variedad vegetal» se entendera todo conjunto de plantas de un solo taxén
boténico del rango mas bajo conocido que, con independencia de si responde plenamente
0 no a las condiciones para la concesion de un derecho de obtentor, pueda:

(a) definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de
una cierta combinacién de genotipos;

(b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de uno de
dichos caracteres como minimo; y

(c) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin
alteracion.

(5) Los procedimientos de obtencién de vegetales o de animales son esencialmente
bioldgicos si consisten integramente en fendémenos naturales como el cruce o la seleccion.

(6) Por «procedimiento microbiolégico» se entendera cualquier procedimiento que
utilice una materia microbiolégica, que incluya una intervencion sobre la misma o que
produzca una materia microbiolégica.

Regla 27. Invenciones biotecnolégicas patentables.
Las invenciones biotecnoldgicas también seran patentables cuando tengan por objeto:

(a) materia bioldgica aislada de su entorno natural o producida mediante un
procedimiento técnico, aun cuando ya existiera anteriormente en su estado natural;

(b) vegetales o animales, si la viabilidad técnica de la invencién no se limita a una
variedad vegetal o a una raza animal determinada;

(c) un procedimiento microbiolégico, o cualquier otro procedimiento técnico, o un
producto obtenido a través de dichos procedimientos, en la medida en la que no se trate
de una variedad vegetal o de una raza animal.

Regla 28. Excepciones a la patentabilidad.

De conformidad con el articulo 53 a), no se concederan patentes europeas relativas a
invenciones biotecnoldgicas que, en particular, tengan por objeto:

(a) procedimientos de clonacién de seres humanos;

(b) procedimientos de modificacion de la identidad genética germinal del ser humano;

(c) la utilizacién de embriones humanos con fines industriales o comerciales;

(d) los procedimientos de modificacion de la identidad genética de los animales que
puedan causarles sufrimientos sin una utilidad médica sustancial para el hombre o para los
animales, asi como los animales que puedan resultar de dichos procedimientos.
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Regla 29. El cuerpo humano y sus elementos.

(1) El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitucion y de su desarrollo,
asi como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la
secuencia parcial de un gen, no podran ser objeto de invenciones patentables.

(2) Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un
procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podran
considerarse como una invencion patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho
elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

(3) La aplicacién industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de un gen
debera figurar explicitamente en la solicitud de patente.

Regla 30. Requisitos de las solicitudes de patente europea relativos a secuencias de
nucledtidos y de aminoacidos.

(1) Sise divulgan en la solicitud de patente europea secuencias de nucleétidos o de
aminoacidos, la descripcién debera contener una lista de secuencias elaborada de
conformidad con las normas establecidas por el Presidente de la Oficina Europea de
Patentes para la representacion normalizada de secuencias de nucledtidos y de
aminoacidos.

(2) Las listas de secuencias presentadas después de la fecha de presentacion no
formaran parte de la descripcion.

(3) Si, en la fecha de la presentacién, el solicitante no presenta una lista de
secuencias elaborada de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1, la Oficina Europea
de Patentes le requerira para que presente dicha lista y satisfaga la tasa de presentacién
tardia. Si el solicitante no aporta la lista de secuencias exigida y no abona la tasa antedicha
en un plazo de dos meses desde que fuera requerido a hacerlo, se rechazara la solicitud.

Regla 31. Depdsito de materia biolbgica.

(1) Cuando una invencion se refiera a una materia bioldgica o supone la utilizacion
de dicha materia que no esta a disposicidon del publico y no pueda describirse en la solicitud
de patente europea de manera que permita a un experto pueda reproducir la invencién,
s6lo se considerara que ésta ha sido descrita de conformidad con lo establecido en el
articulo 83 si:

(a) se ha depositado una muestra de la materia biolégica ante una autoridad de
depdsito reconocida, de conformidad con el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depdsito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de
Patentes de 28 de abril de 1977, fecha mas tardar el dia de la presentacion de la solicitud;

(b) la solicitud, tal como fue presentada, incluye la informacion pertinente de que
dispone el solicitante sobre las caracteristicas de la materia biolégica;

(c) la solicitud indica la autoridad de depésito y el nimero de acceso de la materia
biolégica depositada; y

(d) en el caso de que la materia biolégica haya sido depositada por una persona
distinta del solicitante, si se han indicado en la solicitud el nombre y la direccién del
depositante y se ha presentado en la Oficina Europea de Patentes un documento que
pruebe que el depositante ha autorizado al solicitante a referirse a la materia biolégica
depositada en la solicitud y ha consentido, sin reservas y de manera irrevocable, en
ponerla disposicion general, de conformidad con lo dispuesto en la regla 33.

(2) Lainformacion a la que se refieren los parrafos 1 ¢) y d) podra comunicarse:

(a) en un plazo de dieciséis meses desde la fecha de presentacion o, si se hubiese
reivindicado una prioridad, desde la fecha de prioridad, considerandose cumplido el plazo
si la informacién se hubiese comunicado antes de finalizar los preparativos técnicos para
la publicacion de la solicitud de patente europea;
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(b) hasta la fecha de presentacion de una peticién segun lo dispuesto en el parrafo 1
b) del articulo 93;

(c) en el plazo de un mes desde la fecha en la que la Oficina Europea de Patentes
haya notificado al solicitante que tiene derecho a consultar la documentacion prevista en
el parrafo 2 del articulo 128.

Se aplicara el plazo que expire en primer lugar. Se considerara que la comunicacion
de esta informacion constituye consentimiento irrevocable y sin reservas del solicitante a
poner la materia bioldgica depositada a disposicion del publico, de conformidad con lo
establecido en la regla 33.

Regla 32. Solucién del experto.

(1) Hasta finalizar los preparativos técnicos para la publicaciéon de la solicitud de
patente europea, el solicitante podra informar a la Oficina Europea de Patentes de que:

(a) hasta la publicacién de la mencién de concesion de la patente europea o, en su
caso,

(b) durante un periodo de veinte afios a partir de la fecha de presentacion, si la
solicitud es denegada o retirada, o se considera retirada,

la accesibilidad prevista en la regla 33 sélo podra efectuarse mediante la entrega de una
muestra a un experto nombrado por el peticionario.
(2) Podra ser designado experto:

(a) toda persona fisica, a condicion de que el peticionario, en el momento de cursar
su peticion, proporcione la prueba de que el solicitante ha aprobado este hombramiento;

(b) toda persona fisica que posea la condicion de experto reconocida por el
Presidente de la Oficina Europea de Patentes.

El nombramiento ird acompafado de una declaracién del experto en la que éste
asuma, respecto del solicitante, el compromiso al que se refiere la regla 33, y ello, bien
hasta la fecha en la que la patente europea caduque en todos los Estados designados, o
bien hasta la fecha a la que se refiere el parrafo 1 b), si la solicitud se deniega, se retira o
se considera retirada, teniendo el peticionario la consideracion de tercero.

Regla 33. Acceso a la materia biologica.

(1) A partir de la fecha de publicacion de la solicitud de patente europea, la materia
biologica depositada conforme a la regla 31 sera accesible a cualquier persona que lo pida
y, antes de esa fecha, a cualquiera que tenga derecho a consultar el expediente en virtud
del parrafo 2 del articulo 128. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 32, esta accesibilidad
se concretara mediante la entrega al peticionario de una muestra de la materia biologica
depositada.

(2) Esta entrega soélo se producira si el peticionario se compromete, frente al
solicitante o al titular de la patente, a no suministrar a terceros la materia bioldgica ni
ninguna materia biolégica derivada de la misma y a no utilizarla mas que con fines
experimentales hasta la fecha en la que la solicitud de patente sea denegada, retirada o
considerada retirada, o antes de que la patente europea caduque en todos los Estados
designados, a menos que el solicitante o el titular de la patente renuncien expresamente a
ese compromiso.

El compromiso de no utilizar la materia biolégica salvo con fines experimentales no
sera aplicable en la medida en que el peticionario la utilice para una explotacioén resultante
de una licencia obligatoria. Por «licencia obligatoria» se entendera las licencias de oficio y
cualquier derecho de utilizacién en interés publico de una invencion patentada.

(3) A efectos del parrafo 2, se entendera por «materia bioldgica derivada» toda
materia que presente aquellas caracteristicas de la materia depositada que sean
esenciales para la realizacion de la invencion. Los compromisos a los que se refiere el
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parrafo 2 no obstaran para el depdsito de una materia bioldgica derivada, necesario a
efectos del procedimiento en materia de patentes.

(4) La peticion a la que se refiere el parrafo 1 se dirigira a la Oficina Europea de
Patentes por medio de un formulario aprobado por la misma, en la que ésta certificara que
se ha presentado una solicitud de patente europea referente al depdsito de la materia
biolégica y que el peticionario, o el experto que éste haya designado conforme a la regla
32, tiene derecho a la entrega de una muestra de la misma. La peticion se dirigira también
a la Oficina Europea de Patentes después de la concesién de la patente europea.

(5) La Oficina Europea de Patentes trasladara a la autoridad de depdsito, asi como
al solicitante o al titular de la patente, una copia de la peticibn acompanada de la
certificacion a la que se refiere el parrafo 4.

(6) La Oficina Europea de Patentes publicara en su Boletin Oficial la lista de las
autoridades de depdsito reconocidas y de los expertos reconocidos a efectos de las reglas
31 a 34.

Regla 34. Nuevo depdsito de materia biologica.

Si la materia bioldgica depositada conforme a la regla 31 deja de estar disponible en la
autoridad de depdsito reconocida, se considerara que no se ha interrumpido la accesibilidad
a condicion de que se haya realizado un nuevo depdsito ante una autoridad de depdsito
reconocida en las mismas condiciones que las previstas en el Tratado de Budapest sobre
el Reconocimiento Internacional del Depdsito de Microorganismos a los fines del
Procedimiento en Materia de Patentes de 28 de abril de 1977 y de que, en un plazo de
cuatro meses a partir de la fecha del nuevo depdsito, se haya comunicado a la Oficina
Europea de Patentes una copia del recibo de ese nuevo depdsito expedido por la autoridad
de depdsito, acompanada de la indicacion del nimero de la solicitud de la patente europea
o de la patente europea.

TERCERA PARTE

Disposiciones de aplicaciéon de la Tercera Parte del Convenio

CAPITULO |

Presentacion de la solicitud de patente europea

Regla 35. Disposiciones generales.

(1) Las solicitudes de patente europea podran presentarse por escrito ante la Oficina
Europea de Patentes en Munich, La Haya o Berlin, o ante las autoridades a las que se
refiere el parrafo 1 b) del articulo 75.

(2) La autoridad ante la que se haya presentado la solicitud de patente europea hara
constar la fecha de su recepcién en cada uno de los documentos presentados y entregara
a la mayor brevedad al solicitante un recibo en el que consten, como minimo, el numero
de la solicitud, la naturaleza y el nimero de los documentos, y la fecha de su recepcion.

(3) Sila solicitud de patente europea se presenta ante una autoridad mencionada en
el parrafo 1 b) del articulo 75, ésta informara a la Oficina Europea de Patentes a la mayor
brevedad de la recepcién de la solicitud, indicando, en particular, la naturaleza de los
documentos presentados, la fecha de su recepcion, el numero asignado a la solicitud y, en
su caso, la fecha de cualquier prioridad que se haya reivindicado.

(4) Cuando la Oficina Europea de Patentes reciba una solicitud de patente europea
a través del Servicio Central de la Propiedad Industrial de un Estado Contratante, informara
de ello al solicitante, indicandole su fecha de recepcion de la solicitud.
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Regla 36. Solicitudes divisionarias europeas.

(1) El solicitante podra presentar una solicitud divisionaria relativa a cualquier
solicitud anterior de patente europea que se encuentre todavia pendiente de concesion.

(2) La solicitud divisionaria debera redactarse en la lengua del procedimiento de la
solicitud anterior. Si esta ultima no estuviera redactada en una lengua oficial de la Oficina
Europea de Patentes, la solicitud divisionaria podra presentarse en el mismo idioma que la
anterior; debera aportarse una traduccién a la lengua del procedimiento de la solicitud
anterior en el plazo de dos meses desde la fecha de presentacién de la solicitud
divisionaria. La solicitud divisionaria se presentara ante la Oficina Europea de Patentes en
Munich, La Haya o Berlin.

(3) Las tasas de depésito y de busqueda deberan abonarse en el plazo de un mes a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud divisionaria. Si dentro de ese plazo no se
hubiese abonado alguna de esas tasas, se considerara retirada la solicitud.

(4) Las tasas de designacién deberan abonarse en el plazo de seis meses a partir de
la fecha en la que el Boletin Europeo de Patentes mencione la publicacion del informe de
busqueda europea relativo a la solicitud divisionaria. Seran de aplicacion los parrafos 2 y
3 de la regla 39.

Regla 37. Transmision de las solicitudes de patente europea.

(1) EI Servicio Central de la Propiedad Industrial de los Estados Contratantes
transmitira las solicitudes de patente europea a la Oficina Europea de Patentes en el plazo
mas breve que sea compatible con su legislacion nacional en materia de secreto de las
invenciones en interés del Estado, y adoptara todas las medidas adecuadas para
garantizar la transmisién de dichas solicitudes:

(a) enun plazo de seis semanas a partir de la fecha de la presentacion, cuando sea
evidente que el objeto de la solicitud no puede acogerse al secreto con arreglo a la
legislacion nacional; o

(b) enun plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su presentacion o, en caso de
haberse reivindicado prioridad, en el plazo de catorce meses a partir de la fecha de
prioridad, cuando sea necesario examinar si el objeto de la solicitud puede acogerse al
secreto.

(2) Toda solicitud de patente europea que no se reciba en la Oficina Europea de
Patentes en un plazo de catorce meses a partir de la fecha de su presentacion o, en caso
de haberse reivindicado prioridad, a partir de la fecha de prioridad, se considerara retirada.
Se reembolsaran las tasas abonadas respecto de dicha solicitud.

Regla 38. Tasa de depdsito y tasa de busqueda.

(1) Las tasas de depésito y de busqueda deberan abonarse en el plazo de un mes a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud de patente europea.

(2) El Reglamento relativo a las Tasas podra prever el pago de un complemento a la
tasa de depdsito si la solicitud consta de mas de 35 paginas.

(3) El complemento sefialado en el parrafo 2 debera abonarse en el plazo de un mes
desde la fecha de presentacioén de la solicitud de patente europea, o de un mes desde de
la presentacion del primer juego de reivindicaciones, o de un mes desde la presentacion
de la copia certificada prevista en el parrafo 3 de la regla 40, aplicandose el plazo que
expire mas tarde.

(4) EI Reglamento relativo a las Tasas podra prever un complemento a la tasa de
deposito si se presenta una solicitud divisionaria respecto de una solicitud anterior que sea
a su vez una solicitud divisionaria.
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Regla 39. Tasas de designacion.

(1) Latasa de designacion debera abonarse en el plazo de seis meses a partir de la
fecha en que se mencione la publicacién del informe de busqueda europea en el Boletin
Europeo de Patentes.

(2) Sino se abonase en los plazos sefalados la tasa de designacion relativa a algin
Estado Contratante o se retirase la designacién de todos los Estados Contratantes, la
solicitud se considerara retirada.

(3) Sin perjuicio de la segunda frase del parrafo 2 de la regla 37, la tasa de
designacion no sera reembolsable.

Regla 40. Fecha de presentacion.

(1) Lafecha de presentacion de una solicitud de patente europea sera la fecha en la
que el solicitante haya presentado los documentos que contengan:

(a) unaindicacion de que se solicita una patente europea;
(b) los datos que permitan identificar al solicitante o ponerse en contacto con él; y
(c) una descripcion o una remisién a una solicitud presentada con anterioridad.

(2) Toda remision a una solicitud presentada con anterioridad, de conformidad con lo
dispuesto en el parrafo 1 c), debera indicar la fecha de presentacion y el nimero de la
solicitud, asi como la Oficina ante la que se haya presentado. La remisién debera indicar
que sustituye a la descripcion y, en su caso, a los dibujos.

(3) Sila solicitud incluye una remision de conformidad con lo dispuesto en el parrafo
2, se aportara una copia certificada de la solicitud depositada con anterioridad en el plazo
de dos meses a partir de la presentacion de la solicitud. Si la solicitud presentada con
anterioridad no estuviese redactada en una lengua oficial de la Oficina Europea de
Patentes, debera aportarse en ese plazo una traduccién de la solicitud a una de dichas
lenguas. Sera de aplicacion, mutatis mutandis, lo dispuesto en el parrafo 2 de la regla 53.

CAPITULO Il

Normas reguladoras de las solicitudes

Regla 41. Solicitud de concesion.

(1) La solicitud de concesion de una patente europea debera presentarse en un
formulario elaborado por la Oficina Europea de Patentes.
(2) La solicitud debera contener:

(a) la peticion de concesién de una patente europea;

(b) el titulo de la invencion, que debera enunciar de forma clara y concisa la
designacion técnica de la invencion, excluyendo denominaciones de fantasia;

(c) el nombre, direccién y nacionalidad del solicitante y Estado en que éste tiene su
domicilio o lugar de establecimiento. Las personas fisicas haran constar sus apellidos,
seguido de sus nombres. Las personas juridicas y las entidades asimiladas a las personas
juridicas en virtud de la legislacion por la que se rigen deberan figurar con su denominacion
oficial. Los domicilios se indicaran segun los requisitos habituales aplicables para una
rapida distribucidon por correo y contendran, en todo caso, todas las indicaciones
administrativas pertinentes, incluido, en su caso, el numero de la vivienda. Es aconsejable
indicar los numeros de fax y de teléfono;

(d) si el solicitante ha designado a un representante, su nombre y su direccion
profesional, en las condiciones previstas en la letra c);

(e) cuando proceda, indicar que la solicitud constituye una solicitud divisionaria,
precisando el nimero de la solicitud anterior de patente europea;
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(f) en los casos previstos en el parrafo 1 b) del articulo 61, el numero de la solicitud
inicial de patente europea;

(g) cuando proceda, una declaracién en la que se reivindique la prioridad de una
solicitud anterior, que mencione la fecha de la solicitud y el Estado en el cual o para el cual
se haya presentado la solicitud;

(h) la firma del solicitante o de su representante;

(i) una relacion de los documentos que se adjuntan a la solicitud. Esta relacion
indicara asimismo el nimero de paginas de la descripcion, de las reivindicaciones, de los
dibujos y del resumen que se adjuntan al escrito de solicitud;

() la designacion del inventor, si éste es el solicitante.

(3) En caso de haber mas de un solicitante, la solicitud incluira, preferentemente, la
designacion de un solicitante o de un representante como representante comun.

Regla 42. Contenido de la descripcion.
(1) La descripcion debera:

(a) especificar el sector de la técnica al que se refiera la invencion;

(b) indicar el estado de la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante lo
conozca, pueda considerarse util para la comprension de la invencion, para la elaboracion
del informe de busqueda europea y para el examen de la solicitud de patente europea, y
debera citar, preferentemente, los documentos que puedan reflejar este estado de la
técnica;

(c) explicar la invencién, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, en
términos que permitan la comprensién del problema técnico, y la solucién a ese problema,
e indicar, en su caso, las ventajas de la invencion en relacion con el estado de la técnica
anterior;

(d) describir brevemente las figuras de los dibujos, en su caso;

(e) indicar detalladamente un modo de realizaciéon, como minimo, de la invencion
reivindicada, utilizando ejemplos cuando sea necesario y referencias a los dibujos, en su
caso;

(f) indicar explicitamente, cuando no resulte evidente de la descripcidon o de la
naturaleza de la invencion, de qué manera ésta es susceptible de aplicacion industrial.

(2) La descripcion debera presentarse de la forma y en el orden que se indican en el
parrafo 1, a no ser que, la naturaleza de la invencién, una presentacion diferente sea mas
concisa o permita una mejor comprension.

Regla 43. Forma y contenido de las reivindicaciones.

(1) Las reivindicaciones deberan definir el objeto de la solicitud para el que se pide
proteccion, en términos de caracteristicas técnicas de la invencion. Cuando sea apropiado,
las reivindicaciones deberan contener:

(a) un preambulo que contenga la designacién del objeto de la invencion y las
caracteristicas técnicas que sean necesarias para definir el objeto reivindicado, pero que,
combinadas entre si, formen parte del estado de la técnica;

(b) una parte caracterizadora, introducida por la expresion «caracterizada en» o
«caracterizada por», que exponga las caracteristicas técnicas para las que, en combinacion
con las caracteristicas indicadas en la letra a), se pide proteccion.

(2) No obstante lo dispuesto en el articulo 82, una solicitud de patente europea
solamente podra contener mas de una reivindicacion independiente de la misma categoria
(producto, procedimiento, dispositivo o utilizacién), siempre que el objeto de la solicitud
consista en:

(a) una pluralidad de productos interrelacionados,
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(b) diferentes utilizaciones de un producto o de un dispositivo,
(c) soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir
estas soluciones alternativas en una misma reivindicacion.

(3) Toda reivindicacién que enuncie las caracteristicas esenciales de la invencion
podra ir seguida de una o varias reivindicaciones relativas a realizaciones particulares de
dicha invencion.

(4) Toda reivindicacion que incluya la totalidad de las caracteristicas de otra
reivindicacion (reivindicacion dependiente) debera contener, preferentemente al comienzo,
una referencia a esa otra reivindicacion, especificando las caracteristicas adicionales. Una
reivindicacion dependiente podra referirse también directamente a otra reivindicacion
dependiente. Todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a una o a varias
reivindicaciones anteriores se agruparan, en la medida de lo posible y de la manera mas
adecuada.

(5) El numero de las reivindicaciones debera ser razonable, teniendo en cuenta la
naturaleza de la invencion reivindicada. Se numeraran consecutivamente en numeracion
arabiga.

(6) Salvo en caso de absoluta necesidad, las reivindicaciones no realizaran
remisiones a la descripcion o a los dibujos para definir las caracteristicas técnicas de la
invenciéon. No deberan contener, en especial, expresiones tales como: «tal como se
describe en la parte... de la descripcion» o «tal como se ilustra en la figura... de los
dibujos».

(7) Si la solicitud de patente europea contiene dibujos que incluyen signos de
referencia, las caracteristicas técnicas mencionadas en las reivindicaciones deberan,
preferiblemente, ir seguidas de los signos correspondientes a esas caracteristicas,
colocados entre paréntesis, si ello facilita la comprension de la reivindicacion. Tales signos
de referencia no podran interpretarse como una limitacion de la reivindicacion.

Regla 44. Unidad de invencion.

(1) Cuando se reivindiguen varios grupos de invenciones en una solicitud de patente
europea, solo se cumplira el requisito de unidad de invencion previsto en el articulo 82
cuando exista una relacion técnica entre estas invenciones que se refiera a una o a varias
caracteristicas técnicas particulares idénticas o correspondientes. Por la expresion
«caracteristicas técnicas particulares» se entenderan las caracteristicas técnicas que
determinen la contribucion que cada una de las invenciones reivindicadas, considerada
como un todo, aporta al estado de la técnica anterior.

(2) Para determinar si un grupo de invenciones se relacionan entre si de tal modo
que integren un unico concepto inventivo general, sera irrelevante que las invenciones
sean objeto de reivindicaciones distintas o que se presenten como variantes de una misma
reivindicacion.

Regla 45. Reivindicaciones que dan lugar al pago de tasas.

(1) Si una solicitud de patente europea incluye mas de quince reivindicaciones, se
abonara una tasa de reivindicacion por cada una de las reivindicaciones a partir de la
decimosexta, de conformidad con el Reglamento relativa a las Tasas.

(2) Las tasas de reivindicacion se abonaran en el plazo de un mes a partir de la fecha
de presentacioén del primer juego de reivindicaciones. Si las tasas de reivindicacion no se
abonan dentro de plazo, podran aun abonarse en el plazo de un mes a partir de la
notificacién en la que se comunique que no se ha observado el plazo.

(3) Si una tasa de reivindicacién no se abona dentro de plazo, la reivindicacion
correspondiente se considerara abandonada.
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Regla 46. Forma de los dibujos.

(1) Enlas hojas que contengan dibujos, la superficie Gtil no excedera de 26,2 cm x 17
cm. Las hojas no contendran marco alrededor de su superficie util ni alrededor de la
superficie utilizada. Los margenes minimos seran los siguientes:

Margen superior: 2,5 cm.
Margen izquierdo: 2,5 cm.
Margen derecho: 1,5 cm.
Margen inferior: 1 cm.

(2) Los dibujos se realizaran en la siguiente forma:

(a) Los dibujos se ejecutaran sin color ni sombreados, con lineas y trazos duraderos,
negros, suficientemente densos y oscuros, de espesor uniforme y bien delimitados.

(b) Los cortes se indicaran mediante rayados que no dificulten la facil lectura de los
signos de referencia y de las lineas directrices.

(c) La escala de los dibujos y su ejecucion grafica seran tales que una reproduccion
electronica o fotografica efectuada con reduccion lineal a dos tercios de su tamafio permita
distinguir sin dificultad todos los detalles. Si, excepcionalmente, la escala figurase en un
dibujo, debera representarse graficamente.

(d) Todas las cifras, letras y signos de referencia que figuren en los dibujos deberan
ser sencillos y claros. No se utilizaran paréntesis, circulos o comillas en combinacién con
cifras y letras.

(e) En principio, todas las lineas de los dibujos deberan trazarse con ayuda de
instrumentos de dibujo técnico.

(f) Los elementos de una misma figura guardaran proporcién unos con otros, salvo si
es indispensable una diferencia de proporcién para la claridad de la figura.

(g) La altura de las cifras y de las letras no debera ser inferior a 0,32 cm. Cuando
figuren letras en los dibujos, debera utilizarse el alfabeto latino y, si es practica habitual, el
alfabeto griego.

(h) Una misma hoja de dibujos podra contener varias figuras. Cuando se considere
que las figuras dibujadas en varias hojas constituyen una sola figura, se presentaran de tal
forma que la figura completa pueda componerse sin que quede oculta ninguna parte de las
figuras. Las distintas figuras deberan disponerse sin espacios perdidos, preferentemente
de modo vertical y claramente separadas unas de otras. Cuando las figuras no estén
dispuestas de modo vertical, en una o varias hojas, se presentaran horizontalmente,
orientandose la parte superior de las mismas del lado izquierdo de la hoja. Las diferentes
figuras deberan numerarse en cifras arabigas por orden consecutivo, independientemente
de la numeracion seguida en las hojas.

(i) No podran utilizarse signos de referencia para los dibujos si no figuran en la
descripcion y en las reivindicaciones, y viceversa. Los signos de referencia de los mismos
elementos deberan ser idénticos en toda la solicitud.

(i) Los dibujos no deberan incluir ningin texto. Cuando sean indispensables para la
comprension de los dibujos, podran incluirse algunas breves palabras clave, como «aguav,
«vapor», «abierto», «cerrado» o «corte segun AB». Estas palabras clave deberan
disponerse de tal forma que, si fuera preciso, puedan ser sustituidas por su traduccion sin
que tape ninguna linea de los dibujos.

(3) Los esquemas de etapas de procesos y los diagramas se consideraran dibujos.

Regla 47. Forma y contenido del resumen.

(1) El resumen debera mencionar el titulo de la invencion.

(2) EI resumen debera comprender una exposicién concisa del contenido de la
descripcion, de las reivindicaciones y de los dibujos. Indicara el sector de la técnica al que
se refiere la invencion y estara redactado de forma que permita una comprension clara del
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problema técnico, de la esencia de la solucion de este problema por medio de la invencién
y del uso o usos principales de la invencion. El resumen incluira, en su caso, la formula
quimica, entre las que figuren en la solicitud de patente, que caracterice mejor la invencion.
No contendra declaraciones relativas a las supuestas ventajas o valor de la invencion ni a
sus supuestas aplicaciones.

(3) Elresumen no debera contener, a ser posible, mas de ciento cincuenta palabras.

(4) Sila solicitud de patente europea contiene dibujos, el solicitante indicara la figura
0, excepcionalmente, las figuras de los dibujos que deberian publicarse con el resumen.
La Oficina Europea de Patentes podra decidir la publicaciéon de una o varias figuras
diferentes si considera que caracterizan mejor la invencion. Cada una de las caracteristicas
esenciales mencionadas en el resumen e ilustradas en el dibujo debera ir seguida de un
signo de referencia entre paréntesis.

(5) EI resumen se redactara de forma que constituya un instrumento eficaz de
busqueda en el sector de la técnica de que se trate. Permitira, en particular, que se pueda
valorar si es necesaria la consulta de la propia solicitud de patente.

Regla 48. Elementos prohibidos.
(1) La solicitud de patente europea no debera contener:

(a) dibujos u otros elementos contrarios al orden publico o a las buenas costumbres;
(b) declaraciones denigrantes sobre productos o procedimientos de terceros, o sobre
el mérito o validez de solicitudes de patente o de patentes de terceros. No se consideraran
denigrantes por si mismas las simples comparaciones con el estado de la técnica anterior;
(c) elementos claramente extrafios a la solicitud o superfluos.

(2) Sila solicitud contiene elementos prohibidos de los previstos en el parrafo 1 a), la
Oficina Europea de Patentes podra omitirlos al publicar la solicitud, indicando el lugar y el
numero de las palabras y dibujos omitidos.

(3) Sila solicitud contiene declaraciones de las previstas en el parrafo 1 b), la Oficina
Europea de Patentes podra omitirlas al publicar la solicitud, indicando el lugar y el nimero
de las palabras omitidas. La Oficina Europea de Patentes facilitara, previa solicitud, una
copia de los pasajes omitidos.

Regla 49. Disposiciones generales relativas a la presentacion de los documentos de la
solicitud.

(1) Las traducciones presentadas conforme a lo dispuesto en el parrafo 2 del articulo
14, o al parrafo 3 de la regla 40, se consideraran documentos de la solicitud de patente
europea.

(2) Los documentos de la solicitud deberan presentarse de manera que permitan su
reproduccioén, tanto electrénica como directa, en particular mediante escaner, fotografia,
procedimientos electrostaticos, offset y microfilm, en un nimero ilimitado de ejemplares.
Las hojas no deberan estar rasgadas, arrugadas ni dobladas y se utilizaran por una sola
cara.

(3) Los documentos de la solicitud se entregaran en papel flexible, fuerte, blanco,
liso, mate y duradero, de formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Sin perjuicio de lo dispuesto en el
parrafo 9 y en el parrafo 2 h) de la regla 46, cada hoja se utilizara de forma que sus lados
mas cortos se encuentren en la parte superior € inferior (sentido vertical).

(4) Cada uno de los documentos de la solicitud (solicitud, descripcion,
reivindicaciones, dibujos, resumen), deberd comenzar en una nueva hoja. Todas las hojas
se agruparan de forma que puedan hojearse, separarse y volver a unirse facilmente.

(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1 de la regla 46, los margenes minimos
seran los siguientes:

Margen superior: 2 cm.
Margen izquierdo: 2,5 cm.

Verificable en http://www.boe.es

cve: BOE-A-2017-1407



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Lunes 13 de febrero de 2017 Sec.l. Pag. 9729

Margen derecho: 2 cm.
Margen inferior: 2 cm.

Los margenes maximos recomendados seran los siguientes:

Margen superior: 4 cm.
Margen izquierdo: 4 cm.
Margen derecho: 3 cm.
Margen inferior: 3 cm.

(6) Todas las paginas de la solicitud deberan ir numeradas en cifras arabigas por
orden consecutivo. La numeracion de las paginas estara situada en el centro de su parte
superior, pero no en el margen superior.

(7) Las lineas de cada pagina de la descripcion y de las reivindicaciones se
numeraran preferiblemente de cinco en cinco, indicAndose los nimeros a la izquierda, al
lado derecho del margen.

(8) La solicitud de concesién de la patente europea, la descripcién, las
reivindicaciones y el resumen se presentaran mecanografiados o impresos. Soélo los
simbolos y caracteres graficos y las férmulas quimicas o matematicas podran dibujarse o
escribirse a mano en caso necesario. En los textos mecanografiados el espacio interlineal
sera de 1 1/2. Todos los textos iran en caracteres cuyas mayusculas tengan una altura
minima de 0,21 cm y estaran escritos en caracteres de color negro e indeleble.

(9) La solicitud de concesion de patente europea, la descripcion, las reivindicaciones
y el resumen no deberan contener dibujos. La descripcién, las reivindicaciones, y el
resumen podran incluir formulas quimicas o matematicas. La descripcion y el resumen
podran incluir tablas. Las reivindicaciones sélo podran incluir tablas si asi lo aconseja el
objeto de las reivindicaciones. Las tablas y las férmulas matematicas o quimicas podran
disponerse en la pagina horizontalmente si no es posible presentarlos satisfactoriamente
de forma vertical. Las tablas o las férmulas matematicas o quimicas que se dispongan
horizontalmente deberan presentarse de forma que las partes superiores de las mismas
estén orientadas al lado izquierdo de la hoja.

(10) Los valores se expresaran en unidades de conformidad con las normas
internacionales y, en su caso, segun el sistema métrico utilizando unidades Sl. Cualquier
indicacién que no cumpla este requisito se expresara ademas en unidades conformes con
las normas internacionales. Sélo se utilizaran los términos, formulas, signos y simbolos
técnicos generalmente admitidos en el sector de que se trate.

(11) La terminologia y los signos utilizados deberan ser uniformes a lo largo de toda
la solicitud de patente europea.

(12) Las hojas no deberan tener borraduras, salvo en una medida razonable, ni
contener correcciones. Podran autorizarse excepciones a esta regla cuando no afecten a
la autenticidad del contenido y no perjudiquen las condiciones necesarias para una buena
reproduccion.

Regla 50. Documentos presentados con posterioridad.

(1) Las reglas 42, 43 y 46 a 49 se aplicaran a los documentos que sustituyan a los
documentos que compongan la solicitud de patente europea. Los parrafos 2 a 12 de la
Regla 49 se aplicaran también a las traducciones de las reivindicaciones a que se refiere
la regla 71.

(2) Como regla general, todos los documentos distintos a los que integran la solicitud
deberan estar mecanografiados o impresos. En la parte lateral izquierda de la pagina
debera reservarse un margen aproximado de 2,5 cm.

(3) Todos los documentos presentados con posterioridad a la presentacion de la
solicitud, excepto los anexos, deberan estar firmados. Si un documento no esta firmado, la
Oficina Europea de Patentes requerira al interesado a subsanar esta irregularidad dentro
del plazo que se especifique. Si el documento se firma dentro de ese plazo, conservara la
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fecha inicial de presentacion; en caso contrario se considerara el documento como no
presentado.

CAPITULO Il

Tasas anuales

Regla 51. Pago de anualidades.

(1) La anualidad de una solicitud de patente europea vencerd, respecto el afio
entrante, el ultimo dia del mes aniversario de la fecha de presentacién de la solicitud de
patente europea. Las anualidades no podran ser validamente pagadas con mas de tres
meses de antelacion de la fecha de vencimiento.

(2) En caso de que no se abone una tasa de renovacién en el plazo previsto en el
apartado 1, ésta aun podra pagarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de
vencimiento, siempre que también en ese plazo se abone una sobretasa. La consecuencia
juridica prevista en el apartado 1 del articulo 86 se producira al término del plazo de seis
meses.

(3) Las anualidades que, respecto de una solicitud anterior, hubieran vencido en la
fecha de presentacién de una solicitud divisional, se abonaran también respecto a esta
solicitud divisional y venceran en la fecha de presentacion. Estas tasas, asi como cualquier
anualidad que venza en los cuatro meses siguientes a la fecha de presentacion de la
solicitud divisional, podran satisfacerse dentro de ese periodo, sin el recargo de una tasa
adicional. Sera aplicable el parrafo 2.

(4) Si una solicitud de patente europea ha sido denegada o se considera retirada
como consecuencia del incumplimiento de un plazo, y si el solicitante es restablecido en
sus derechos con arreglo al articulo 122, la anualidad

(a) que, en virtud del parrafo 1, hubiera vencido en el periodo comprendido entre la
fecha en que se produjo la pérdida de los derechos, y la fecha de la notificacién de la
decision de restablecimiento de derechos, incluida esta, sera exigible en esa fecha
posterior.

Esta tasa, asi como cualquier anualidad que venza en los cuatro meses siguientes a
esa fecha posterior, podra satisfacerse dentro de los cuatro meses siguientes a esa fecha
posterior, sin el recargo de una tasa adicional. Sera aplicable el parrafo 2;

(b) que ya hubiera vencido en la fecha en que se produjo la pérdida de derechos,
pero respecto de la cual no hubiera expirado el plazo previsto en el parrafo 2, podra
abonarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de notificacion de la decision de
restablecimiento de derechos, siempre que dentro de ese periodo se abone también la
tasa adicional prevista en el parrafo 2.

(5) Si, en virtud de la segunda frase del parrafo 5 del articulo 112 bis, la Alta Camara
de Recursos reabre el procedimiento ante la Camara de Recursos, la anualidad

(a) que, en virtud del parrafo 1, hubiera vencido en el periodo comprendido entre la
fecha en que la Camara de Recursos adopt6 la decision sobre la peticion de revisién, y la
fecha de notificacién de la decision de la Alta Camara de Recursos de reabrir el
procedimiento ante la Camara de Recursos, e incluida esta, vencera en esa fecha
posterior.

Esta tasa, asi como cualquier anualidad que venza en los cuatro meses siguientes a
esa fecha posterior, podra satisfacerse en el plazo de cuatro meses siguientes a esa fecha
posterior, sin el recargo de la tasa adicional. Sera aplicable el parrafo 2.

(b) que ya hubiera vencido en la fecha en que la Camara de Recursos adopt6 la
decision, pero respecto de la cual no hubiera expirado el plazo previsto en el parrafo 2,
podra abonarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificacion de la
decisiéon de la Alta Camara de Recursos de reabrir el procedimiento ante la Camara de
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Recursos, siempre que dentro de dicho plazo se pague la tasa adicional prevista en el
parrafo 2.

(6) No debera abonarse una anualidad de una nueva solicitud de patente europea
presentada con arreglo al parrafo 1 b) del articulo 61, respecto del afio en el que la solicitud
fue presentada, ni respecto de ninguin ano precedente.

CAPITULO IV
Prioridad

Regla 52. Declaracién de prioridad.

(1) En la declaracion de prioridad a que se refiere el parrafo 1 del articulo 88 se
indicara la fecha de la presentacion anterior, el Estado parte en el Convenio de Paris o
miembro de la Organizacion Mundial del Comercio en el cual o para el cual se haya
efectuado, asi como el numero de solicitud. La primera frase sera de aplicacion, mutatis
mutandis, en el caso al que se refiere el parrafo 5 del articulo 87.

(2) La declaracion de prioridad debera efectuarse preferiblemente en el momento de
la presentacién de la solicitud de patente europea. Podra efectuarse también en un plazo
de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad mas antigua.

(3) El solicitante podra corregir la declaracién de prioridad en un plazo de dieciséis
meses a partir de la fecha de prioridad mas antigua o, cuando la correccion pudiera
suponer un cambio en la fecha de prioridad mas antigua, en un plazo de dieciséis meses
a partir de la fecha de prioridad mas antigua corregida, aplicandose el plazo de dieciséis
meses que expire antes, siempre que dicha correccidn se presente antes de que
transcurran cuatro meses desde la fecha de presentacion acordada a la solicitud de
patente europea.

(4) No obstante, no podra efectuarse ni corregirse una declaracion de prioridad
después de haberse presentado una peticidn en virtud del parrafo 1 b) del articulo 93.

(5) Las indicaciones que figuren en la declaracién de prioridad se haran constar en la
solicitud de patente europea publicada y en el folleto de la patente europea.

Regla 53. Documentos de prioridad.

(1) El solicitante que reivindique una prioridad debera presentar una copia de la
solicitud anterior en un plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad
reivindicada mas antigua. Esa copia y la fecha de presentacién de la solicitud anterior
deberan ser certificadas por la autoridad ante la cual se hubiera presentado la solicitud.

(2) La copia de la solicitud anterior se considerara debidamente presentada si una
copia de esta solicitud, que esta a disposicion de la Oficina Europea de Patentes, deba
incluirse en el expediente de la solicitud de patente europea en las condiciones
establecidas por el Presidente de dicha Oficina.

(3) Cuando la solicitud anterior no esté redactada en una lengua oficial de la Oficina
Europea de Patentes y la validez de la reivindicacion de prioridad sea pertinente para
determinar si la invencion de que se trata es patentable, la Oficina Europea de Patentes
requerira al solicitante, o al titular de la patente europea, a que presente, en el plazo que
se le fije, una traduccion de esa solicitud a una de las lenguas oficiales. En lugar de esa
traduccion podra presentarse una declaracion en la que conste que la solicitud de patente
europea es una traduccién integra de la solicitud anterior. Se aplicara mutatis mutandis el
parrafo 2. En caso de que no se presente en plazo la traduccion de la solicitud anterior
requerida, el derecho de prioridad derivado de dicha solicitud se perdera respecto de la
solicitud de patente europea o de la patente europea.. El solicitante o el titular de la patente
europea sera informado oportunamente.
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Regla 54. Expedicién de documentos de prioridad.

Previa peticién, la Oficina Europea de Patentes expedira al solicitante una copia
certificada conforme de la solicitud de patente europea (el documento de prioridad) en las
condiciones determinadas por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes, entre ellas,
en particular, la forma del documento de prioridad y las circunstancias en que procedera
satisfacer una tasa de administracion.

CUARTA PARTE

Disposiciones de aplicacion de la Cuarta Parte del convenio

CAPITULO |

Examen por la Seccion de Depésito

Regla 55. Examen en el momento de la presentacion.

Si del examen a que se refiere el parrafo 1 del articulo 90 resultase que la solicitud no
se ajusta a los requisitos del parrafo 1 a) o c), del parrafo 2 o de la primera frase del
parrafo 3, de la regla 40, la Oficina Europea de Patentes notificara al solicitante las
irregularidades observadas y le informara de que, si no las subsana en un plazo de dos
meses, la solicitud no sera tratada como solicitud de patente europea. Si en ese plazo el
solicitante subsana las irregularidades observadas, se le notificara la fecha de presentacion
acordada por la Oficina.

Regla 56. Partes omitidas de la descripcién o de dibujos omitidos.

(1) Si del examen previsto en el parrafo 1 del articulo 90 resulta que en la solicitud
parecen haberse omitido partes de la descripcion o dibujos a los que se hace referencia en
la descripcién o en las reivindicaciones, la Oficina Europea de Patentes requerira al
solicitante a presentar las partes omitidas en un plazo de dos meses. El solicitante no
podra alegar la omision de dicha comunicacion.

(2) Si las partes omitidas de la descripcidn o los dibujos omitidos se presentan
después de la fecha de presentacion, pero dentro de un plazo de dos meses a contar
desde dicha fecha, o si se emite una notificacién de conformidad con el parrafo 1 en el
plazo de dos meses a partir de la comunicacion, se cambiara la fecha de presentacion a
aquella en la que fueron presentadas las partes omitidas de la descripcién o los dibujos
omitidos. La Oficina Europea de Patentes informara al solicitante en consecuencia.

(3) Silas partes omitidas de la descripcion o los dibujos omitidos se presentan en el
plazo previsto en el parrafo 2, y si la solicitud reivindica la prioridad de una solicitud
anterior, la fecha de presentacion seguira siendo aquella en que se haya cumplido lo
requerido en el parrafo 1 de la regla 40, siempre que las partes omitidas de la descripcion
o los dibujos omitidos figurasen integramente en la solicitud anterior, y que, en el plazo
previsto en el parrafo 2, el solicitante asi lo pide y aporta:

(a) una copia de la solicitud anterior, salvo que se disponga de dicha copia en la
Oficina Europea de Patentes, de conformidad con el parrafo 2 de la regla 53;

(b) cuando la solicitud anterior no se encuentre redactada en un lengua oficial de la
Oficina Europea de Patentes, una traduccion de dicha solicitud anterior a una de esas
lenguas, salvo que se disponga de dicha copia en la Oficina Europea de Patentes, de
conformidad con el parrafo 3 de la regla 53; y

(c) wuna indicacion sobre el lugar en que se encuentran las partes omitidas de la
descripcion o los dibujos omitidos en la solicitud anterior y, cuando proceda, en su
traduccion;
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(a) no presente en los plazos establecidos en los parrafos 1 y 2 las partes omitidas
de la descripcion o los dibujos omitidos, o

(b) retire, de conformidad con el parrafo 6, la parte omitida de la descripcion o los
dibujos omitidos presentados con arreglo al parrafo 2,

cualquier referencia mencionada en el parrafo 1 se considerara suprimida, y no se tendran
por presentadas las partes omitidas de la descripcion o los dibujos omitidos. La Oficina
Europea de Patentes informara al solicitante en consecuencia.

(5) En caso de que el solicitante no cumpla los requisitos contenidos en el apartado
3 a) a c) en el plazo mencionado en el parrafo 2, se dara una nueva fecha de presentacion
a la solicitud, que sera aquella en la que se presentaron las partes omitidas de la
descripcion o los dibujos omitidos. La Oficina Europea de Patentes informara al solicitante
en consecuencia.

(6) En el plazo de un mes a partir de la notificacién mencionada en la ultima frase del
parrafo 2 o el parrafo 5, el solicitante podra retirar las partes omitidas de la descripcién o
los dibujos omitidos presentados, en cuyo caso se considerara que no se ha acordado la
nueva fecha de presentacion. La Oficina Europea de Patentes informara al solicitante en
consecuencia.

Regla 57. Examen de los requisitos de forma.

Si a una solicitud de patente europea se le ha acordado una fecha de presentacion, la
Oficina Europea de Patentes examinara, de conformidad con el parrafo 3 del articulo 90:

(a) siseha presentado en los plazos establecidos la traduccion de la solicitud exigida
en virtud del parrafo 2 del articulo 14, la segunda frase del parrafo 2 de la regla 36 o la
segunda frase del parrafo 3 de la regla 40;

(b) sila solicitud de patente europea reune los requisitos de la regla 41;

(c) si la solicitud contiene una o varias reivindicaciones de conformidad con el
parrafo 1 c) del articulo 78, o una remision a una solicitud presentada previamente de
conformidad con los parrafos 1 c), 2 o 3 de la regla 40, indicando que sustituye también las
reivindicaciones;

(d) si la solicitud contiene un resumen de conformidad con el parrafo 1 e) del
articulo 78;

(e) sise han satisfecho la tasa de presentacion y la tasa de busqueda de conformidad
con el parrafo 2 de la regla 17, con el parrafo 3 de la regla 36 o con la regla 38;

(f) sise ha efectuado la designacion del inventor de conformidad con el parrafo 1 de
la regla 19;

(g) si, en su caso, se reunen los requisitos de las reglas 52 y 53 relativos a la
reivindicacion de prioridad;

(h) si, en su caso, se reunen los requisitos del parrafo 2 del articulo 133;

(i) sila solicitud reune los requisitos de la regla 46 y de los parrafos 1 a 9y 12 de la
regla 49;

() sila solicitud reune los requisitos de la regla 30.

Regla 58. Correccion de irregularidades en los documentos de la solicitud.

Si la solicitud de patente europea no se ajusta a los requisitos de las letras a) a d), h)
e i) de la regla 57, la Oficina Europea de Patentes lo notificara al solicitante y le requerira
a subsanar, en un plazo de dos meses, las irregularidades observadas. La descripcion, las
reivindicaciones y los dibujos unicamente podran modificarse en la medida necesaria para
subsanar esas irregularidades.
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Regla 59. Irregularidades en la reivindicacion de prioridad.

Si en los plazos establecidos no se hubiera aportado el nimero de solicitud de la
solicitud anterior a que se refiere el parrafo 1 de la regla 52, o la copia de dicha solicitud a
que se refiere el parrafo 1 de la regla 53, la Oficina Europea de Patentes lo notificara al
solicitante y le requerira a aportarlos en el plazo que le sefale.

Regla 60. Designacién posterior del inventor.

(1) Si la designacioén del inventor no se hubiera efectuado de conformidad con la
regla 19, la Oficina Europea de Patentes notificara al solicitante que se denegara la
solicitud de patente europea si esa designacion no se efectia en un plazo de dieciséis
meses a partir de la fecha de presentacioén o, si se ha reivindicado prioridad, de la fecha de
prioridad, y se considerara que se ha observado este plazo si la informacién se comunica
antes de que se completen los preparativos técnicos para la publicacién de la solicitud de
patente europea.

(2) Si no se hubiera efectuado la designacion del inventor de conformidad con la
regla 19 en una solicitud divisionaria o una nueva solicitud presentada conforme al parrafo
1 b) del articulo 61, la Oficina Europea de Patentes requerira al solicitante para que efectue
esa designacion en el plazo que le senale.

CAPITULO I

Informe de busqueda europea

Regla 61. Contenido del informe de busqueda europea.

(1) Enelinforme de busqueda europea se citaran los documentos de que dispone la
Oficina Europea de Patentes en la fecha de realizacién del informe y que puedan tenerse
en cuenta para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invencion objeto de la
solicitud de patente europea.

(2) Se citara cada documento en relacién con las reivindicaciones a que se refiere.
En su caso, se identificaran las partes pertinentes del documento citado.

(3) En el informe de busqueda europea debera distinguirse entre los documentos
citados que se hayan publicado antes de la fecha de prioridad reivindicada, entre la fecha
de prioridad y la fecha de presentacion y en la fecha de presentacién o con posterioridad
a ésta.

(4) Cualquier documento que se refiera a una divulgacion oral, a un uso o cualquier
otra divulgacion que haya tenido lugar antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente europea debera ser citado en el informe de busqueda europea, con indicacién de
la fecha de publicacion del documento, si existiera, y la fecha de la divulgacién no escrita.

(5) Elinforme de busqueda europea se redactara en la lengua del procedimiento.

(6) El informe de busqueda europea debera indicar la clasificacion del objeto de la
solicitud de patente europea segun la clasificacién internacional.

Regla 62. Informe de busqueda europea ampliado.

(1) El informe de busqueda europea debera ir acompafiado de una opinién sobre si
la solicitud y el objeto de la invencion a la que se refiere parecen cumplir los requisitos del
presente Convenio, salvo que pueda emitirse una comunicacion en virtud de los parrafos
103 delaregla71.

(2) La opinion con arreglo al parrafo 1 no se publicara junto con el informe de
busqueda.
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Regla 62 bis. Solicitudes que contienen varias reivindicaciones independientes.

(1) En caso de que la Oficina Europea de Patentes considere que las reivindicaciones
tal como fueron presentadas no se ajustan al parrafo 2 de la regla 43, requerira al
solicitante a que indique, en un plazo de dos meses, las reivindicaciones que se ajusten al
parrafo 2 de la regla 43, en las que debe basarse la realizacién de la busqueda. Si el
solicitante no aporta dicha indicacién en el plazo fijado, la busqueda se realizara basandose
en la primera reivindicacion en cada categoria.

(2) La Divisién de Examen requerira al solicitante a limitar las reivindicaciones al
objeto en relacién con el cual se ha realizado la busqueda, salvo que considere que la
objecion conforme al parrafo 1 no estaba justificada.

Regla 63. Busqueda incompleta.

(1) Cuando la Oficina Europea de Patentes considere que la solicitud de patente
europea no se ajusta a las disposiciones del Convenio, hasta el punto de que no pueda
efectuarse una busqueda significativa sobre el estado de la técnica respecto de todo o
parte del objeto reivindicado, requerira al solicitante a presentar, en un plazo de dos
meses, una declaracién en la que se indique el objeto de dicha busqueda.

(2) En caso de que la declaracion mencionada en el parrafo 1 no se presente dentro
de plazo, o si ésta resulta insuficiente para subsanar la irregularidad detectada en virtud
del parrafo 1, la Oficina Europea de Patentes emitira, bien una declaraciéon motivada en el
sentido de que la solicitud de patente europea no cumple las disposiciones del Convenio
hasta el punto de que no puede efectuarse una busqueda significativa sobre el estado de
la técnica respecto de todo o parte del objeto reivindicado, o bien, en la medida de lo
posible, un informe parcial de busqueda. A efectos del procedimiento posterior, la
declaracion motivada o el informe parcial se considerara como el informe de busqueda
europea.

(3) Cuando se haya emitido un informe parcial, la Division de Examen requerira al
solicitante a limitar las reivindicaciones al objeto en relacion con el cual se ha realizado la
busqueda, salvo que considere que la objecién conforme al parrafo 1 no estaba justificada.

Regla 64. Informe de busqueda europea en caso de falta de unidad de invencién.

(1) Cuando la Oficina Europea de Patentes considere que la solicitud de patente
europea no cumple el requisito de unidad de invencién, emitira un informe parcial de
busqueda respecto de las partes de la solicitud que se refieran a la invencion, o a un grupo
de invenciones en el sentido del articulo 82, mencionadas en primer lugar en las
reivindicaciones. Notificara al solicitante que, para que el informe de busqueda abarque las
demas invenciones, debera satisfacerse, en un plazo de dos meses, una nueva tasa de
busqueda por cada invencion afectada. Se redactara el informe de busqueda europea para
las partes de la solicitud que se refieran a las invenciones respecto de las cuales se hayan
satisfecho las tasas de busqueda.

(2) Cualquier tasa satisfecha conforme al parrafo 1 se reembolsara si, durante el
examen de la solicitud de patente europea, el solicitante lo pide y si la Division de Examen
comprueba que la notificacion a la que se refiere el parrafo 1 no estaba justificada.

Regla 65. Traslado del informe de busqueda europea.

Inmediatamente después de su redaccion, el informe de busqueda europea sera
notificado al solicitante con las copias de todos los documentos citados.

Regla 66. Contenido definitivo del resumen.

Cuando redacte el informe de busqueda europea, la Oficina Europea de Patentes
determinara el contenido definitivo del resumen y lo notificara al solicitante junto con el
informe de busqueda.
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CAPITULO Il

Publicacion de la solicitud de patente europea

Regla 67. Preparativos técnicos para la publicacion.

(1) EIl Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinara cuando se
consideraran terminados los preparativos técnicos para la publicacién de la solicitud de
patente europea.

(2) Lasolicitud no se publicara cuando haya sido denegada definitivamente, o cuando
haya sido retirada o se haya considerado retirada antes de la terminacion de los
preparativos técnicos para su publicacion.

Regla 68. Forma de la publicacién de las solicitudes de patente europea y de los informes
de busqueda europea.

(1) La publicacion de la solicitud de patente europea contendra la descripcion, las
reivindicaciones y, en su caso, los dibujos tal como se hayan presentado, asi como el
resumen o, si los documentos que conforman la solicitud no se presentaron en una lengua
oficial de la Oficina Europea de Patentes, la traduccion a la lengua del procedimiento y, en
anexo, el informe de busqueda europea si éste esta disponible antes de la terminacion de
los preparativos técnicos para la publicacién. Si el informe de busqueda o el resumen no
se publica en la misma fecha que la solicitud, se publicara por separado.

(2) EI Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinara la forma de
publicaciéon de la solicitud, asi como los datos que deberan figurar en ella. Asi se hara
también cuando se publiquen por separado el informe de busqueda europea y el resumen.

(3) En la solicitud publicada deberan figurar los Estados Contratantes designados.

(4) Silas reivindicaciones no se aportaron en la fecha de presentacion de la solicitud,
ello debera indicarse cuando se publique la solicitud. Si antes de la terminacion de los
preparativos técnicos para la publicacion de la solicitud se hubieran modificado las
reivindicaciones en virtud del parrafo 2 de la regla 137, las reivindicaciones nuevas o
modificadas figuraran en la publicacién junto con las reivindicaciones tal como fueron
presentadas.

Regla 69. Informaciones relativas a la publicacion.

(1) La Oficina Europea de Patentes notificara al solicitante la fecha en que el Boletin
Europeo de Patentes mencione la publicacion del informe de busqueda europea y le
llamara su atencion sobre las disposiciones del parrafo 1 de la regla 70, del parrafo 2 del
articulo 94 y del parrafo 1 de la regla 70 bis.

(2) Si la notificacion a la que se refiere el parrafo 1 indica una fecha de publicacion
posterior a la fecha efectiva de la publicacion la fecha posterior se considerara determinante
para los plazos mencionados en el parrafo 1 de laregla 70 y el parrafo 1 de la regla 70 bis,
a menos que el error sea evidente.

Regla 70. Peticiéon de examen.

(1) El solicitante podra presentar una peticién de examen de la solicitud de patente
europea hasta la expiracion de un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el
Boletin Europeo de Patentes haya mencionado la publicacion del informe de busqueda
europea. La peticion no podra retirarse.

(2) Sise presenta la peticion de examen antes de que se haya notificado al solicitante
el informe de busqueda europea, la Oficina Europea de Patentes requerira al solicitante a
declarar, en el plazo que le sefale, si desea mantener su solicitud, y le dara la posibilidad
de hacer comentarios sobre el informe de busqueda europea y de modificar, en su caso,
la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos.
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(3) Si el solicitante no responde en el plazo establecido al requerimiento emitido de
conformidad con el parrafo 2, la solicitud se considerara retirada.

CAPITULO IV

Examen por la Divisién de Examen

Regla 70 bis. Respuesta al informe de busqueda europea ampliado.

(1) Enla opiniéon que acompafia al informe de busqueda europea la Oficina Europea
de Patentes dara al solicitante la oportunidad de hacer comentarios al informe de busqueda
europea ampliado vy, si procede, le requerira a subsanar las irregularidades detectadas en
la opiniéon que acompania a dicho informe y a modificar la descripcién, reivindicaciones y
dibujos en el plazo mencionado en el parrafo 1 de la regla 70.

(2) En el caso mencionado en el parrafo 2 de la regla 70, o si se redacta un informe
de busqueda europea complementario en relaciéon con una solicitud Euro-PCT, la Oficina
Europea de Patentes dara al solicitante la oportunidad de hacer comentarios al informe de
busqueda europea ampliado vy, si procede, le requerira a subsanar las irregularidades
detectadas en la opinién que acompana a dicho informe y a modificar la descripcién,
reivindicaciones y dibujos en el periodo que se le sefale para que indique si desea
continuar con la solicitud.

(3) En caso de que el solicitante no cumpla o no haga comentarios segun lo indicado
de conformidad con los parrafos 1y 2, la solicitud se considerara retirada.

Regla 70 ter. Peticién de una copia de los resultados de la busqueda.

(1) Cuando, en el momento en que sea competente la Division de Examen, la Oficina
Europea de Patentes observe que el solicitante no ha presentado la copia prevista en el
parrafo 1 de la regla 141 y no se considera debidamente presentada de conformidad con
el parrafo 2 de la regla 141, requerira al solicitante a presentar, en un plazo de dos meses,
dicha copia o una declaracion en el sentido de que no dispone de los resultados de la
busqueda mencionada en el parrafo 1 de la regla 141.

(2) Si el solicitante no responde dentro del plazo a lo indicado de conformidad con el
parrafo 1, la solicitud de patente europea se considerara retirada.

Regla 71. Procedimiento de examen.

(1) Entoda notificacidon con arreglo al parrafo 3 del articulo 94, la Division de Examen
requerira, cuando proceda, al solicitante a que subsane las deficiencias observadas y a
que modifique la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos en el plazo que se le
sefiale.

(2) Toda notificacidon con arreglo al parrafo 3 del articulo 94 contendra una declaracion
motivada que comprendera, cuando proceda, todos los motivos contra la concesion de la
patente europea.

(3) Antes de que la Division de Examen decida conceder la patente europea,
informara al solicitante del texto en el que se propone concederla y de los datos
bibliograficos relacionados. En esta notificacion la Division de Examen requerira al
solicitante a abonar la tasa por la concesién y publicacion y a presentar una traduccion de
las reivindicaciones en las dos lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes distintas
a la lengua del procedimiento, en un plazo de cuatro meses.

(4) Sila solicitud de patente europea en el texto previsto para la concesion contiene
mas de quince reivindicaciones, la Divisién de Examen requerira al solicitante a abonar
las tasas respecto de la decimosexta reivindicacion y siguientes, dentro del plazo del
parrafo 3, a menos que ya se hayan abonado las tasas mencionadas con arreglo a la
regla 45 o0 ala 162.

(5) Si el solicitante, dentro del plazo establecido en el parrafo 3, abona las tasas
mencionadas en ese parrafo 3 y, en su caso, en el parrafo 4, y presenta las traducciones
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con arreglo al parrafo 3, se considerara que ha aprobado el texto que se le ha comunicado
con arreglo al parrafo 3 y ha verificado los datos bibliograficos.

(6) Si el solicitante, dentro del plazo establecido en el parrafo 3, solicita de forma
motivada modificaciones o correcciones al texto propuesto o mantiene el ultimo texto que
él haya presentado, la Divisidn de Examen emitira una nueva notificacion con arreglo al
parrafo 3 si da su consentimiento a dichas modificaciones o correcciones; en caso
contrario, reanudara el procedimiento de examen.

(7) S latasa por la concesion y publicacion o las tasas por las reivindicaciones no se
han pagado en el plazo debido, o las traducciones no se presentan en plazo, la solicitud
de patente europea se considerara retirada.

Regla 71 bis. Conclusion del procedimiento de concesion.

(1) La decision de concesion de la patente europea se emitira si se han pagado todas
las tasas, se ha presentado una traduccién de las reivindicaciones en las dos lenguas
oficiales de la Oficina Europea de Patentes distintas a la lengua del procedimiento y existe
acuerdo en cuanto al texto en el que se pretende conceder. Se declarara cual es el texto
de la solicitud de patente europea que constituye la base de la decision.

(2) Hasta la decision de concesion de la patente europea, la Division de Examen
podra retomar en cualquier momento el procedimiento de examen.

(3) Sila tasa de designacion se devenga con posterioridad a la notificacidén con
arreglo al parrafo 3 de la regla 71, el anuncio de concesion de la patente europea no se
publicara hasta que se haya abonado la tasa de designacion. Se informara de ello al
solicitante.

(4) Si una tasa anual se devenga con posterioridad a la notificacion a la que se
refiere el parrafo 3 de la regla 71, y antes de la siguiente fecha en que sea posible la
publicacién del anuncio de la concesion de la patente europea, el anuncio no se publicara
hasta que se haya abonado la tasa anual. Se informara de ello al solicitante.

(5) Si, en respuesta a un requerimiento con arreglo al parrafo 3 de la regla 71, el
solicitante ha abonado ya la tasa por la concesion y publicacion, o las tasas por las
reivindicaciones, el importe ya pagado se tendra en cuenta en caso de que se emita un
nuevo requerimiento posterior.

(6) Si la solicitud de patente europea se rechaza, se retira o se tiene por retirada
antes de la notificacion de la decisidn sobre concesion de patente europea,, se reembolsara
la tasa por la concesion y publicacion.

Regla 72. Concesion de la patente europea a distintos solicitantes.

Cuando distintas personas estén inscritas en el Registro Europeo de Patentes como
solicitantes en relacién con distintos Estados contratantes, la Oficina Europea de Patentes
concedera la patente europea para cada Estado contratante de acuerdo con ello.

CAPITULO V

El folleto de patente europea

Regla 73. Contenido y forma del folleto.

(1) El folleto de la patente europea incluira la descripcion, las reivindicaciones y, en
su caso, los dibujos. También indicara el plazo de oposicion a la patente europea.

(2) EIl Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinara la forma de
publicacién del folleto y los datos que deben incluirse.

(3) Los Estados contratantes designados se indicaran en el folleto.
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Regla 74. Certificado de patente europea.

Tan pronto como se haya publicado el folleto de la patente europea, la Oficina Europea
de Patentes expedira al titular de la patente un certificado de patente europea. El
Presidente de la Oficina Europea de Patentes fijara el contenido, forma y medios de
notificacion del certificado y determinara las circunstancias en que debera abonarse una
tasa administrativa.

QUINTA PARTE

Disposiciones de aplicacion de la Quinta Parte del Convenio

CAPITULO |

Procedimiento de oposicion

Regla 75. Renuncia o caducidad de la patente.

Podra presentarse oposicion incluso si se ha renunciado a la patente europea en todos
los Estados contratantes designados o si ha caducado en todos ellos.

Regla 76. Forma y contenido de la oposicion.

(1) El escrito de oposicion se presentara por escrito, suficientemente motivado.
(2) El escrito de oposicion contendra:

(a) lasindicaciones del oponente segun lo dispuesto en el parrafo 2 c) de la regla 41;

(b) el numero de la patente europea contra que se presenta la oposicién, el nombre
del titular de la patente y el titulo de la invencioén;

(c) una declaracion en cuanto al alcance de la oposicidn a la patente europea y de
los motivos en que aquella se basa, asi como una indicacién de los hechos y pruebas
presentados en apoyo de los mismos;

(d) si el oponente ha designado un representante, las indicaciones que dispone el
parrafo 2 d) de la regla 41.

(3) La Parte Tercera del Reglamento de Ejecucion se aplicara mutatis mutandis al
escrito de oposicion.

Regla 77. Rechazo de la oposicién por inadmisible.

(1) Si la Divisiéon de Oposicion considera que el escrito de oposicidon no cumple con
lo dispuesto en el parrafo 1 del articulo 99, o el parrafo 2 c) de la regla 76, o no identifica
la patente contra la que se presenta la oposicion, rechazara la oposicién por inadmisible,
a menos que tales deficiencias hayan sido subsanadas antes de la expiracion del plazo de
oposicion.

(2) Si la Divisiéon de Oposicion considera que el escrito de oposicion no cumple con
disposiciones distintas de las mencionadas en el parrafo 1, lo comunicara al oponente y le
requerira a subsanar las deficiencias en el plazo que se le sefiale. Si las deficiencias no se
subsanan en el plazo debido, la Division de Oposicidén rechazara la oposicidon por
inadmisible.

(3) Ladecision de rechazar la oposicion por inadmisible se comunicara al titular de la
patente, junto con una copia del escrito de oposicion.

Regla 78. Procedimiento cuando el titular de la patente no esta legitimado.

(1) Siun tercero prueba, durante el procedimiento de oposicion o durante el plazo de
oposicién, que ha iniciado un procedimiento contra el titular de la patente europea,
solicitando una decisién en el sentido del parrafo 1 del articulo 61, el procedimiento de
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oposicién se suspendera, a menos que el tercero comunique por escrito a la Oficina
Europea de Patentes su consentimiento a la continuacién del procedimiento. Dicho
consentimiento sera irrevocable. No obstante, el procedimiento no se suspendera hasta
que la Divisién de Oposicion considere la oposicién admisible. Los parrafos 2 a 4 de
regla 14 se aplicaran mutatis mutandis.

(2) Cuando un tercero, de conformidad con el parrafo 4 del articulo 99, haya sustituido
al anterior titular para uno o varios de los Estados contratantes designados, la patente, tal
como se mantenga en el procedimiento de oposicién, podra, para esos Estados, contener
reivindicaciones, una descripcion y dibujos diferentes de aquellos para los otros Estados
designados.

Regla 79. Preparacion del examen de la oposicion.

(1) La Division de Oposicion comunicara el escrito de oposicion al titular de la patente
y le dara la oportunidad de presentar sus observaciones y de modificar, en su caso, la
descripcion, las reivindicaciones y los dibujos en el plazo que se le sefiale.

(2) Si se han presentado varios escritos de oposicién, la Divisién de Oposicion lo
comunicara a todos los demas opositores en el mismo momento que la notificacion
prevista en el parrafo 1.

(3) La Divisién de Oposicion comunicara todas las observaciones y modificaciones
presentadas por el titular de la patente a las otras partes, y les requerira, si lo considera
oportuno, a contestar en el plazo que se le sefiale.

(4) En el caso de una intervencién con arreglo al articulo 105, la Division de Oposicion
podra abstenerse de aplicar los parrafos 1a 3.

Regla 80. Modificacién de la patente europea.

Sin perjuicio de la regla 138, la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos podran
ser modificados, siempre que las modificaciones traen causa de un motivo de oposicion
con arreglo al articulo 100, incluso si ese motivo no ha sido invocado por el oponente.

Regla 81. Examen de la oposicion.

(1) La Division de Oposicion examinara los motivos de oposicion que se aleguen en
la declaracion del oponente con arreglo al parrafo 2 c) de la regla 76. Los motivos de
oposicion no alegados por el oponente podran ser examinados por la Division de Oposicion
a iniciativa propia, si afectaran al mantenimiento de la patente europea.

(2) Las notificaciones con arreglo a la segunda frase del parrafo 1 del articulo 101, y
todas las respuestas a las mismas, deberan enviarse a todas las partes. Si la Division de
Oposicién lo considera oportuno requerira a las partes a responder, dentro del plazo que
se le senale.

(3) En toda notificacion con arreglo a la segunda frase del parrafo 1 del articulo 101
se dara el titular de la patente europea, cuando sea necesario, la oportunidad de modificar,
en su caso, la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos. Cuando sea necesario, la
notificacion contendra una declaracion razonada que contenga los motivos contra el
mantenimiento de la patente europea.

Regla 82. Mantenimiento de la patente europea en forma modificada.

(1) Antes de que la Division de Oposicion decida mantener la patente europea de
forma modificada comunicara a las partes el texto en el que se propone mantenerla, y las
requerira a presentar sus observaciones en el plazo de dos meses si estan en desacuerdo
con el texto.

(2) Si una parte no esta de acuerdo con el texto comunicado por la Division de
Oposicion, se continuara examinando la oposicién. En caso contrario, la Division de
Oposicion, al expirar el plazo con arreglo al parrafo 1, requerira al titular de la patente a
abonar la tasa establecida y presentar una traduccion de toda reivindicaciéon modificada en
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las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes distintas de la lengua del
procedimiento, en un plazo de tres meses.

(3) Si las acciones exigidas con arreglo al parrafo 2 no se realizan oportunamente,
podran llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes a la notificacion del
incumplimiento del plazo fijado, siempre que se abone un recargo dentro del tltimo plazo.
En otro caso, la patente se revocara.

(4) Ladecision de mantener la patente europea de forma modificada indicara el texto
de la patente en el que se basa la decision.

Regla 83. Solicitud de documentos.

Los documentos a los que se refiera una parte en el procedimiento de oposicion
deberan presentarse con el escrito de oposicion o los escritos presentados. Si dichos
documentos no se adjuntan ni se presentan en el plazo establecido, tras el requerimiento
de la Oficina Europea de Patentes, ésta podra decidir no tener en cuenta ningun argumento
basado en los mismos.

Regla 84. Continuacion del procedimiento de oposiciéon por la Oficina Europea de
Patentes a iniciativa propia.

(1) Si se ha renunciado a la patente europea en todos los Estados contratantes
designados, o si ha caducado en todos ellos, el procedimiento de oposicién podra continuar
si lo solicita el oponente, en el plazo de dos meses desde la notificacién de la Oficina
Europea de Patentes en la que se le informe de la renuncia o la caducidad.

(2) En el supuesto de muerte o incapacidad juridica de un oponente, el procedimiento
de oposicién podra continuar por propia iniciativa de la Oficina Europea de Patentes,
incluso sin la participaciéon de los herederos o representantes legales. Lo anterior también
sera aplicable cuando se retire la oposicion.

Regla 85. Transferencia de la patente europea.

La regla 22 se aplicara a toda transferencia de la patente europea efectuada durante
el plazo de oposicion o durante el procedimiento de oposicién.

Regla 86. Documentos en el procedimiento de oposicion.

La Parte Tercera del Reglamento de Ejecucion se aplicara mutatis mutandis a los
documentos presentados en el procedimiento de oposicion.

Regla 87. Contenido y forma del nuevo folleto de patente europea.

El nuevo folleto de la patente europea incluira la descripcion, las reivindicaciones y los
dibujos, tal como hayan sido modificados. Se aplicaran los parrafos 2y 3 de laregla 73 y
la regla 74.

Regla 88. Costas.

(1) En la decisién que se dicte sobre la oposicion se ordenara el reparto de las
costas. Unicamente se tendran en cuenta las costas necesarias para asegurar una
adecuada defensa de los derechos correspondientes. Las costas incluiran la remuneracion
de los representantes de las partes.

(2) La Division de Oposicion fijara, previa peticion, el importe de las costas que deban
abonarse en virtud de una decision firme de reparto de las costas. A esa peticion deberan
acompafarse la nota de las costas y los documentos justificativos. Para la fijacion de las
costas debera acreditarse su caracter fehaciente.

(3) Podra pedirse una decision de la Division de Oposicion en un plazo de un mes a
partir de la notificacion relativa a la fijacion de las costas a que se refiere el parrafo 2. La
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peticién debera presentarse por escrito y estar motivada. Unicamente se considerara
presentada después del pago de la tasa prescrita.

(4) La Division de Oposicion resolvera sobre la peticion a que se refiere el parrafo 3
sin necesidad de procedimiento oral.

Regla 89. Intervencién de un presunto infractor.

(1) Ladeclaracion de intervencion se presentara en un plazo de tres meses desde la
fecha en que se inicie el procedimiento mencionado en el articulo 105.

(2) La declaracion de intervencion se presentara por escrito y estara motivada; las
reglas 76 y 77 se aplicaran mutatis mutandis. La declaracién de intervenciéon no se
considerara presentada hasta que se haya pagado la tasa de oposicion.

CAPITULO Il

Procedimiento de limitacion o de revocacion

Regla 90. Objeto del procedimiento.

El objeto del procedimiento de limitacién o de revocacion con arreglo al articulo 105 bis
sera la patente europea tal como se haya concedido o modificado en procedimientos de
oposicién o de limitacién ante la Oficina Europea de Patentes.

Regla 91. Competencia del procedimiento.

La Division de Examen tomara las decisiones sobre las peticiones de limitacién o de
revocacion de la patente europea con arreglo al articulo 105 bis. El parrafo 2 del articulo 18
se aplicara mutatis mutandis.

Regla 92. Requisitos de la peticion.

(1) La peticién de limitacién o de revocacion de una patente europea se presentara
por escrito en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes. Podra
también presentarse en una lengua oficial de un Estado contratante, siempre que se
presente una traduccién en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes,
dentro del plazo especificado en el parrafo 2 de la regla 6. La Parte Tercera del Reglamento
de Ejecucion se aplicara mutatis mutandis a los documentos presentados en el
procedimiento de limitacion o de revocacion.

(2) La peticion contendra:

(a) las indicaciones del titular de la patente europea que hace la peticion (el
peticionario), tal como dispone el parrafo 2 c) de la regla 41, y una indicacion de los
Estados contratantes para los que el solicitante es titular de la patente;

(b) el numero de la patente de la que se solicita la limitaciéon o revocacion, y una lista
de los Estados contratantes en que la patente ha producido efectos;

(c) ensu caso, los nombres y direcciones de los titulares de la patente para aquellos
Estados contratantes en los que el peticionario no es el titular, y las pruebas de que esta
legitimado para actuar en su nombre en el procedimiento;

(d) cuando se pide la limitacién de la patente, la version completa de las
reivindicaciones modificadas y, en su caso, de la descripcion y los dibujos modificados;

(e) cuando el peticionario ha designado un representante, indicaciones tal como
dispone el parrafo 2 d) de la norma 41.

Regla 93. Preferencia del procedimiento de oposicion.

(1) La peticién de limitacién o de revocacion se considerara no presentada si en el
momento de presentarla esta pendiente un procedimiento de oposicion en relacion con la
patente.
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(2) Si, en el momento de presentar una oposiciéon a una patente europea, esta
pendiente un procedimiento de limitacidén en relacién con la misma, la Division de Examen
dara por finalizado el procedimiento de limitacion y ordenara la devolucion de la tasa de
limitacién. También se ordenara la devolucién en cuanto a la tasa mencionada en la
primera frase del parrafo 3 de la regla 95, si el peticionario ya la hubiera pagado.

Regla 94. Rechazo de la solicitud por inadmisible.

Si la Division de Examen considera que la peticion de limitacion o de revocacion no
cumple la los requisitos de la regla 92, requerira al solicitante a que subsane las
deficiencias apreciadas, en el plazo que se sefiale. Si las deficiencias no se subsanan en
el plazo debido, la Divisién de Examen rechazara la solicitud por inadmisible.

Regla 95. Decisién sobre la peticion.

(1) Si la peticién de revocacion es admisible, la Division de Examen revocara la
patente y lo comunicara al peticionario.

(2) Si la peticion de limitacion es admisible, la Division de Examen examinara si las
reivindicaciones modificadas constituyen una limitacién respecto a las reivindicaciones tal
como se concedieron o se modificaron en procedimientos de oposicion o de limitacion y si
cumplen con el articulo 84 y los parrafos 2 y 3 del 123. Si la peticién no cumple estos
requisitos, la Divisién de Examen dara al solicitante la oportunidad de subsanar las
deficiencias advertidas y de modificar las reivindicaciones y, en su caso, la descripcion y
dibujos, dentro del plazo que se senale.

(3) Si la peticion de limitacion es admisible con arreglo al parrafo 2, la Divisiéon de
Examen lo comunicara al peticionario y le requerira a abonar la tasa establecida y a
presentar una traduccion de las reivindicaciones modificadas en las lenguas oficiales de la
Oficina Europea de Patentes distintas de la lengua del procedimiento, en un plazo de tres
meses; la primera frase del parrafo 3 de la regla 82 se aplicara mutatis mutandis. Si el
peticionario lleva a cabo estas acciones en el plazo debido, la Division de Examen limitara
la patente.

(4) Si el peticionario no responde en el plazo debido a la notificacién expedida con
arreglo al parrafo 2, o la solicitud de limitacion no es admisible, o el solicitante no lleva a
cabo las acciones requeridas con arreglo al parrafo 3 en el plazo debido, la Division de
Examen rechazara la solicitud.

Regla 96. Contenido y forma del folleto modificado de patente europea.

El folleto de la patente europea modificada incluira la descripcion, las reivindicaciones
y los dibujos tal como hayan sido modificados. Se aplicaran los parrafos 2 y 3 de la regla 73
y laregla 74.

SEXTA PARTE

Disposiciones de aplicacion de la Sexta Parte del Convenio

CAPITULO |

Procedimiento de recurso

Regla 97. Recurso contra el reparto y la fijacién de las costas.

(1) Ningun recurso podra tener como unico objeto el reparto de las costas del
procedimiento de oposicion.

(2) La decisién en la que se fije el importe de las costas del procedimiento de
oposicién no podra ser objeto de recurso a no ser que el importe sea superior al de la tasa
de recurso.
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Regla 98. Renuncia o caducidad de la patente.

Podra formularse recurso contra la decision de una division de oposicion aun cuando
se haya renunciado a la patente europea en todos los Estados Contratantes designados o
aunque la patente haya caducado en todos esos Estados.

Regla 99. Contenido del escrito de interposicion de recurso y exposicion de motivos del
recurso.

1) El escrito de interposicion del recurso debera contener:

(
(a) el nombre y la direccion del recurrente con arreglo al parrafo 2 ¢) de la regla 41;
(b) la referencia a la decisién impugnada; y

(c) una peticién en la que se defina el objeto del recurso.

(2) En la exposiciéon de los motivos del recurso, el recurrente debera exponer los
motivos por los que proceda anular la decisién impugnada o la medida en que ésta deba
ser modificada, asi como los hechos y las pruebas en que se funde el recurso.

(3) La tercera parte del Reglamento de Ejecucion se aplicara mutatis mutandis al
escrito de interposicion, la exposicion de motivos y los documentos presentados en el
procedimiento de recurso.

Regla 100. Examen del recurso.

(1) Salvo disposicion en contrario, los preceptos relativos a un procedimiento ante el
Departamento que ha tomado la decisién impugnada se aplicaran al procedimiento de
recurso.

(2) Durante la tramitacion del recurso, la Camara de Recursos requerira a las partes,
con la frecuencia que sea necesario, para que presenten, en el plazo que les sefale, sus
observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones
que emanen de las otras partes.

(3) Si el solicitante no responde en los plazos fijados en el requerimiento a que se
refiere el parrafo 2, la solicitud de patente europea se considerara retirada, a menos que
la decisidon impugnada haya sido dictada por la Division Juridica.

Regla 101. Rechazo del recurso por inadmisibilidad.

(1) Si el recurso no se ajusta a los articulos 106 a 108, a la regla 97 o al parrafo 1 b)
o c) o al parrafo 2 de la regla 99, la Camara de Recursos lo rechazara por inadmisibilidad,
a menos que sean subsanadas las irregularidades antes de la expiracion del plazo
aplicable en virtud del articulo 108.

(2) Sila Camara de Recursos comprueba que el recurso no se ajusta al parrafo 1 a)
de la regla 99, lo notificara al recurrente y le instard a subsanar las irregularidades
observadas en el plazo de tiempo que le sefiale. Si no se subsanan esas irregularidades
en los plazos previstos, la Camara de Recursos rechazara el recurso por inadmisible.

Regla 102. Forma de las decisiones de la Camara de Recursos.

La decision sera autenticada por el presidente de la Camara de Recursos y por el
encargado de la secretaria de dicha Camara habilitado a tal efecto, bien mediante su firma,
bien por cualquier otro medio apropiado. La decision contendra:

(a) laindicacién de que ha sido dictada por la Camara de Recursos;

(b) la fecha en que se ha dictado;

(c) los nombres del presidente y de los demas miembros de la Camara de Recursos
que hayan formado parte;

(d) la designacion de las partes y sus representantes;

(e) las conclusiones de las partes;
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(f) la exposicion sumaria de los hechos;

(g) los motivos;

(h) la parte dispositiva, incluida, en su caso, la decision relativa a las costas del
procedimiento.

Regla 103. Reembolso de la tasa de recurso.
(1) Latasa de recurso se reembolsara en su totalidad:

(a) en caso de revision preliminar o cuando la Camara de Recursos considere
admisible el recurso, si el reembolso es equitativo debido a un vicio sustancial de
procedimiento, o

(b) cuando se retire el recurso antes de la presentacion de la exposicion de motivos
del mismo y antes de la expiracion del plazo para la presentacién de dicha exposicién de
motivos.

(2) La tasa de recurso se reembolsara al 50% si el recurso se retira antes de la
expiracion del plazo con arreglo al parrafo 1 b), siempre que la retirada se produzca:

(a) al menos cuatro semanas antes de la fecha que se haya fijado para el
procedimiento oral, en su caso;

(b) sino se ha fijado fecha para el procedimiento oral, y la Camara de Recursos ha
enviado una notificacion invitando al recurrente a presentar observaciones, antes de la
expiracion del plazo fijado por la Camara para presentar observaciones;

(c) entodos los demas casos, antes de que se dicte la decision.

(2) EI Departamento cuya decisién se recurre ordenara el reembolso si, al revisar su
decision, considera que el reembolso es equitativo en razén de una vulneracién sustancial
del procedimiento. En todos los demds casos, la Camara de Recursos resolvera la cuestion
del reembolso.

CAPITULO I

Peticion de revision por la Alta Camara de Recursos

Regla 104. Otros vicios fundamentales de procedimiento.

Puede existir un defecto fundamental de procedimiento, de acuerdo con el parrafo 2 d)
del articulo 112 bis cuando la Camara de Recursos:

(a) no haya celebrado, con infraccion del articulo 116, el procedimiento oral exigido
por el peticionario, o

(b) se haya pronunciado sobre el recurso sin resolver una peticion pertinente para
esa decision.

Regla 105. Infracciones penales.

La peticion de revision podra fundarse en el parrafo 2 e) del articulo 112a si un tribunal
0 un o6rgano administrativo competente ha hecho constar en una decisién firme que ha
ocurrido un delito; no sera necesario que se haya dictado condena.

Regla 106. Obligacion de formular objeciones.

La peticion presentada en virtud del parrafo 2 a) a d) del articulo 112a dunicamente sera
admisible cuando se haya formulado una objecién contra el defecto de procedimiento
durante el procedimiento de recurso y la misma haya sido desestimada por la Camara de
Recursos, salvo que dicha objeciéon no se haya podido formular durante el procedimiento
de recurso.
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Regla 107. Contenido de la peticion de revision.
(1) La peticion debera contener:

(a) el nombre y la direccién del peticionario, tal como se prevé en el parrafo 2 c) de
la regla 41;
(b) la mencion de la decisiéon que haya de revisarse.

(2) En la peticidon deberan exponerse los motivos por los que proceda anular la
decision de la Camara de Recursos, asi como los hechos y las pruebas en los que se
funde la misma.

(3) La parte tercera del Reglamento de Ejecucion se aplicara mutatis mutandis a la
peticion de revision y a los documentos presentados en el procedimiento.

Regla 108. Examen de la peticion.

(1) Si la peticién no se ajusta a lo establecido en los parrafos 1, 2 o 4 del articulo
112a, en la regla 106 o en los parrafos 1 b) o 2 de la regla 107, la Alta Camara de Recursos
la rechazara por inadmisible, a menos que se hayan subsanado las irregularidades antes
de la expiracion del plazo aplicable en virtud del parrafo 4 del articulo 112a.

(2) SilaAlta Camara de Recursos considera que la peticion no se ajusta al parrafo 1
a) de la regla 107, lo comunicara al peticionario y le requerira para que subsane las
deficiencias apreciadas en el plazo de tiempo que le sefiale. Si las deficiencias no se
subsanan en el plazo debido, la Alta Camara de Recursos rechazara la peticion por
inadmisible.

(3) Sila peticién tiene fundamento, la Alta Camara de Recursos anulara la decision
de la Camara de Recursos y ordenara la reapertura del procedimiento ante la Camara de
Recursos competente con arreglo al parrafo 4 de la regla 12. La Alta Camara de Recursos
podra ordenar que los miembros de la Camara de Recursos que hubieran tomado parte en
la decisién anulada sean sustituidos.

Regla 109. Procedimiento en caso de peticioén de revision.

(1) En los procedimientos sometidos al articulo 112a se aplicaran las disposiciones
en relacion a un procedimiento ante las Camaras de Recursos, salvo disposicion en
contrario. No se aplicaran las disposiciones contenidas en la segunda frase del parrafo 1
de la regla 115, la primera frase del parrafo 2 de la regla 118 ni el parrafo 2 de la regla 132.
La Alta Camara de Recursos podra especificar un plazo distinto del de la primera frase del
parrafo 1 de la regla 4.

(2) LaAlta Camara de Recursos:

(a) estara formada por dos miembros juristas y un miembro técnico para resolver las
peticiones de revision y rechazar las que sean manifiestamente inadmisibles o infundadas;
esa decisién exigird unanimidad;

(b) estara formada por cuatro miembros juristas y un miembro técnico para resolver
sobre la peticién que no haya sido rechazada de conformidad con la letra a).

(3) Cuando la Alta Camara de Recursos esté formada segun lo previsto en el parrafo
2 a), resolvera sin la participacion de las demas partes y sobre la base de la peticion
presentada.

Regla 110. Reembolso de la tasa de peticion de revision.

La Alta Camara de Recursos ordenara el reembolso de la tasa de peticién de revision
cuando se reabra el procedimiento ante las Camaras de Recursos.
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SEPTIMA PARTE

Disposiciones de aplicacion de la Séptima Parte del Convenio

CAPITULO |

Decisiones y notificaciones de la Oficina Europea de Patentes

Regla 111. Forma de las decisiones.

(1) Las decisiones adoptadas en el marco de un procedimiento oral ante la Oficina
Europea de Patentes podran ser pronunciadas oralmente. A continuacion se formalizaran
por escrito y se notificaran a las partes.

(2) Las decisiones de la Oficina Europea de Patentes susceptibles de recurso
deberan motivarse e ir acompafiadas de una comunicacion que indique que la decision de
que se trate podra recurrirse y en la que se sefialen a las partes las disposiciones de los
articulos 106 a 108, cuyo texto debera acompanarse. Las partes no podran alegar la
omisién de esta comunicacion.

Regla 112. Constatacion de la pérdida de un derecho.

(1) Si la Oficina Europea de Patentes observa que se ha producido una pérdida de
derecho sin que se haya tomado una decisiéon desestimatoria de la solicitud de patente
europea, de concesion, de revocacion o de mantenimiento de la patente europea, 0 una
decision relativa a la practica de pruebas, debera notificarlo a la parte interesada.

(2) Si la parte interesada considera que las conclusiones de la Oficina Europea de
Patentes no son fundadas, podra, en un plazo de dos meses a contar desde la notificacion
a que se refiere el parrafo 1, pedir una decisidon al respecto. La Oficina Europea de
Patentes Unicamente tomara esa decisién en caso de que no comparta el punto de vista
de la parte interesada; en caso contrario, informara a esta ultima.

Regla 113. Firma, nombre y sello.

(1) Toda decision, citacion, comunicacion y notificacion de la Oficina Europea de
Patentes debera ir provista de la firma y del nombre del empleado responsable.

(2) Si uno de los documentos mencionados en el parrafo 1 es elaborado por el
empleado responsable por medio de un ordenador, se podra reemplazar la firma por un
sello. Si ese documento se elabora automaticamente por ordenador, no sera necesario
tampoco indicar el nombre del empleado responsable. Lo anterior es valido asimismo para
las notificaciones y comunicaciones preimpresas.

CAPITULO Il

Observaciones de terceros

Regla 114. Observaciones de terceros.

(1) Las observaciones de terceros deberan presentarse por escrito en una de las
lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes y estar motivadas. Se aplicara el
parrafo 3 de la regla 3.

(2) Estas observaciones se notificaran al solicitante o al titular de la patente, que
podra formular alegaciones.
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CAPITULO Il

Procedimiento oral y practica de pruebas

Regla 115. Citacién al procedimiento oral.

(1) La citacién de las partes a procedimiento oral de conformidad con el articulo 116
contendra una referencia al parrafo 2 de la presente regla. Fijara un plazo minimo de dos
meses, a menos que las partes convengan en un plazo mas breve.

(2) Si una parte debidamente citada ante la Oficina Europea de Patentes a un
procedimiento oral no comparece, podra seguirse el procedimiento en su ausencia.

Regla 116. Preparacion del procedimiento oral.

(1) En la citaciéon, la Oficina Europea de Patentes sefalara las cuestiones que
considere necesario examinar a efectos de la decisiéon que vaya a tomarse. Al mismo
tiempo, fijara una fecha hasta la cual podran aportarse documentos escritos para la
preparacion del procedimiento oral. No se aplicara la regla 132. Los nuevos hechos o
pruebas presentados después de esta fecha podran no tenerse en cuenta, a menos que
proceda admitirlos por haberse producido un cambio en el objeto del procedimiento.

(2) Si al solicitante o al titular de la patente se le han notificado motivos que se
opongan a la concesién o al mantenimiento de la patente, se le podra requerir que aporte,
hasta la fecha prevista en la segunda frase del parrafo 1, los documentos que reunan los
requisitos del Convenio. Las frases tercera y cuarta del parrafo 1 se aplicaran mutatis
mutandis.

Regla 117. Decisién sobre la practica de pruebas.

Cuando la Oficina Europea de Patentes considere necesario oir a una parte, un testigo
0 un perito, o proceder a una inspeccion, dictara al respecto una decision en la que se hara
constar la prueba que se va a practicar, los hechos pertinentes que se van a verificar, asi
como el dia, hora y lugar en que se procedera a la practica de dicha prueba. Si una parte
ha pedido la audiencia de un testigo o de un perito, la decision fijara el plazo en el que esta
parte debera comunicar el nombre y la direccion del testigo o del perito.

Regla 118. Citacién para comparecer ante la Oficina Europea de Patentes.

(1) Las partes, los testigos o los peritos que deban ser oidos en el procedimiento
seran citados ante la Oficia Europea de Patentes.

(2) La citacion de las partes, testigos o peritos debera enviarse con una antelacion
minima de dos meses, a menos que los interesados convengan en un plazo mas breve. La
citacién deberéa contener:

(a) un extracto de la decision a que se refiere la regla 117, indicando la fecha, hora y
lugar en que se procedera a la practica de la prueba ordenada, asi como los hechos sobre
los que las partes, testigos o peritos seran oidos;

(b) los nombres de las partes y la indicacion de los derechos que los testigos y peritos
podran alegar en virtud de los parrafos 2 a 4 de la regla 122;

(c) unaindicacion segun la cual cualquier parte, testigo o perito podra pedir ser oido
por las autoridades judiciales competentes del Estado en el que tenga su domicilio, de
conformidad con la regla 120, y un requerimiento para que informe a la Oficina Europea de
Patentes, en el plazo que se le sefale, si esta dispuesto a comparecer ante la Oficina
Europea de Patentes.

Regla 119. Practica de pruebas ante la Oficina Europea de Patentes.

(1) La Divisién de Examen, la Divisién de Oposicion y la Camara de Recursos podran
encargar a uno de sus miembros que proceda a la practica de las pruebas.
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(2) Antes de oirlos, se informara a las partes, testigos o peritos de que la Oficina
Europea de Patentes podra solicitar a las autoridades judiciales competentes del Estado
en el que tengan su domicilio que los oigan de nuevo bajo juramento o de cualquier otra
forma igualmente vinculante.

(3) Las partes podran asistir a la practica de la prueba y hacer cualquier pregunta
pertinente a la parte, al testigo o al perito que esté declarando.

Regla 120. Audiencia ante un tribunal nacional competente.

(1) Una parte, un testigo o un perito citado ante la Oficina Europea de Patentes podra
pedir autorizacion para ser oido por un tribunal competente del Estado en que tenga su
domicilio. Si se formula esta peticion, o si no se recibe respuesta dentro del plazo sefalado
en la citacion, la Oficina Europea de Patentes, de conformidad con el parrafo 2 del articulo
131, podra pedir al tribunal competente que oiga a la persona de que se trate.

(2) Si una parte, un testigo o un perito ha sido oido por la Oficina Europea de
Patentes, esta ultima, si considera deseable que el testimonio se preste bajo juramento o
de otra forma igualmente vinculante, podra pedir al tribunal competente del Estado en que
la persona de que se trate tenga su domicilio que le oiga de nuevo en esas condiciones,
de conformidad con el parrafo 2 del articulo 131.

(3) Cuando la Oficina Europea de Patentes solicite de un tribunal competente que
tome una declaracién, podra pedir que el testimonio se tome bajo juramento o de otra
forma igualmente vinculante y autorizar a uno de los miembros del Departamento
interesado en asistir a la audiencia de la parte, del testigo o del perito y a interrogarle, bien
a través del tribunal o bien directamente.

Regla 121. Designacion de peritos.

(1) La Oficina Europea de Patentes decidira la forma en que deberan presentarse los
informes de los peritos que designe.
(2) El mandato del perito debera contener:

(a) una descripcion precisa de su cometido;

(b) el plazo dentro del cual debera presentarse el informe pericial;

(c) los nombres de las partes en el procedimiento;

(d) Ila indicacion de los derechos que puede alegar, de acuerdo con lo dispuesto en
los parrafos 2 al 4 de la regla 122.

(3) Se remitira a las partes una copia del dictamen escrito.
(4) Las partes podran recusar a los peritos. El Departamento competente de la
Oficina Europea de Patentes resolvera acerca de la recusacion.

Regla 122. Costas de la practica de la prueba.

(1) La Oficina Europea de Patentes podra supeditar la practica de la prueba al
depdsito en la Oficina, por la parte que lo haya solicitado, de una provisién de fondos cuyo
importe se calculara por referencia a una estimacioén de las costas.

(2) Los testigos o peritos que, habiendo sido citados por la Oficina Europea de
Patentes, comparezcan ante ella, tendran derecho a un reembolso adecuado de sus
gastos de desplazamiento y de alojamiento. Podra concedérseles un anticipo sobre estos
gastos. Lo anteriormente expresado sera valido también para las personas que
comparezcan ante la Oficina Europea de Patentes sin que hayan sido citados y que
declaren como testigos o peritos.

(3) Los testigos que tengan derecho a un reembolso en aplicacion de lo dispuesto en
el parrafo 2 tendran derecho ademas a una indemnizacion apropiada por lucro cesante; los
peritos tendran derecho a honorarios correspondientes a la remuneracion de su trabajo.
Estas indemnizaciones u honorarios seran pagados a los testigos o peritos después del
cumplimiento de sus deberes o de su funcion.
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(4) EI Consejo de Administraciéon determinara el procedimiento de aplicaciéon de los
parrafos 2 y 3. Los importes debidos en virtud de esas disposiciones seran satisfechos por
la Oficina Europea de Patentes.

Regla 123. Conservacion de las pruebas.

(1) Previa solicitud, la Oficina Europea de Patentes podra proceder sin dilacion a
tomar medidas con el fin de conservar las pruebas de hechos que pudieran afectar a una
decisidon que podria tener que adoptarse en relacion con una solicitud de patente europea
0 con una patente europea, cuando existan fundados temores de que su comprobacién
seria luego mas dificil, cuando no imposible. La fecha de la adopcion de medidas debera
notificarse al solicitante o al titular de la patente con tiempo suficiente para que pueda
participar en la misma. Podra formular cualquier pregunta que sea pertinente.

(2) La peticion debera contener:

(a) indicaciones relativas al peticionario previstas en el parrafo 2 c) de la regla 41;

(b) indicaciones suficientes para permitir la identificacion de la solicitud de patente
europea o de la patente europea de que se trate;

(c) una mencion de los hechos respecto de los cuales tenga que practicarse la
prueba;

(d) pormenores de los medios utilizados para la aportacion o la obtencién de pruebas;

(e) una exposicion de los motivos en que se base la presuncion de que comprobar
los hechos posteriormente seria mas dificil o incluso imposible.

(3) La peticion sélo se considerara presentada después de haber pagado la tasa
prescrita.

(4) La decisidn sobre la peticion, asi como cualquier practica de pruebas que resulte
de ella, seran adoptadas por el érgano de la Oficina Europea de Patentes al que
corresponderia tomar la decisidon que pueda verse afectada por los hechos cuya prueba
debe aportarse. Se aplicaran las disposiciones relativas a la practica de la prueba en los
procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes.

Regla 124. Acta de los procedimientos orales y de la practica de la prueba.

(1) Los procedimientos orales y las practicas de la prueba daran lugar a la redaccion
de un acta que contenga lo esencial del procedimiento oral o de la practica de la prueba,
las declaraciones pertinentes de las partes y las alegaciones de éstas, de los testigos o de
los peritos, asi como el resultado de cualquier inspeccion.

(2) El acta de la declaracion de un testigo, de un perito o de una parte le sera leida o
le sera sometida para su conocimiento o, cuando esté registrada por medios técnicos, se
le reproducira, a menos que renuncie a este derecho. En el acta debera hacerse constar
el cumplimiento de esta formalidad, asi como la aprobacién del acta por el autor de la
declaracion. Cuando el acta no sea aprobada, habran de indicarse las objeciones
formuladas. No sera necesario reproducir el acta ni obtener la aprobacién de la misma si
la declaracion del testigo ha sido registrada literal y directamente, utilizando medios
técnicos.

(3) El acta sera autenticada por el empleado que la haya extendido y por el empleado
que haya dirigido el procedimiento oral o la practica de la prueba, bien mediante su firma,
0 bien por cualquier otro medio apropiado.

(4) Se entregara copia del acta a las partes.
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CAPITULO IV

Notificaciones

Regla 125. Disposiciones generales.

(1) La Oficina Europea de Patentes notificara de oficio a los interesados las
decisiones y citaciones, y toda notificacién u otra comunicacién que dé lugar a un plazo, o
de las que los interesados deban ser notificados con arreglo al Convenio, o cuya
notificacion haya sido dispuesta por el presidente de la Oficina Europea de Patentes. Las
notificaciones deberan hacerse como documento original, en una copia del mismo
certificada conforme o que lleve el sello de la Oficina Europea de Patentes, o en una
impresién de ordenador provista de dicho sello o en un documento electrénico que
contenga el sello mencionado o tenga otro tipo de certificacion. Las copias de los
documentos aportados por las partes no requeriran dicha certificacion.

(2) La notificacion se hara de una de estas formas:

(a) por correo postal, de conformidad con la regla 126;

(b) mediante medios de comunicacién electrénica de conformidad con la regla 127;

(c) por entrega en los locales de la Oficina Europea de Patentes de conformidad con
la regla 128; o

(d) por publicacién, de conformidad con la regla 129.

(3) La notificacion por el conducto del servicio central de la propiedad industrial de un
Estado Contratante se hara de conformidad con la normativa aplicable a ese servicio en
los procedimientos nacionales.

(4) Cuando un documento haya llegado a su destinatario, si la Oficina Europea de
Patentes no puede probar que ha sido notificado debidamente, o si no se han observado
las disposiciones relativas a la notificacion, se considerara que el documento ha sido
notificado en la fecha determinada por la Oficina Europea de Patentes como fecha de
recepcion.

Regla 126. Notificacion mediante los servicios postales.

(1) Las decisiones que abran un plazo para la interposicion del recurso o para la
presentacion de una peticion de revision, las citaciones y todos los demas documentos en
los que el Presidente de la Oficina Europea de Patentes asi lo acuerde seran notificados
mediante correo certificado con acuse de recibo. Las demas certificaciones por correo se
haran mediante correo certificado.

(2) Cuando la notificacion se haga de conformidad con el parrafo 1, se considerara
entregada a su destinatario en el décimo dia después de su entrega al servicio postal
contratado, a menos que el documento a notificar no haya llegado al destinatario, o le haya
llegado en una fecha posterior; en caso de controversia incumbira a la Oficina Europea de
Patentes demostrar que la carta ha llegado a su destino o demostrar, en su caso, la fecha
de su entrega al destinatario.

(3) La notificacion de conformidad con el parrafo 1 se considerara efectuada aunque
no se haya aceptado la entrega de la carta.

(4) En la medida en que la notificacion mediante los servicios postales no esté
enteramente regulada por los parrafos 1 a 3, la normativa aplicable sera la del Estado en
el que se efectue la notificacion.

Regla 127. Notificacién por medios electrénicos.

(1) La notificacion se podra efectuar por medios electrénicos, segun determine el
Presidente de la Oficina Europea de Patentes y en las condiciones que éste establezca.

(2) Sila notificacion se efectua por medios electronicos, el documento electronico se
considerara entregado al destinatario una vez transcurridos diez dias desde su transmision,

Verificable en http://www.boe.es

cve: BOE-A-2017-1407



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

) ®
g\u

Lunes 13 de febrero de 2017 Sec. I.

Pag. 9752

salvo que no haya podido llegar a destino o haya llegado a destino en una fecha posterior;
en caso de controversia, correspondera a la Oficina Europea de Patentes probar que el
documento electronico ha llegado a su destino o la fecha de entrega, segun el caso.

Regla 128. Notificacion mediante entrega directa.

La notificacion podra efectuarse en los locales de la Oficina Europea de Patentes
mediante entrega directa del documento al destinatario, que debera acusar recibo en el
momento de dicha entrega. La notificacion se considerara efectuada aun cuando el
destinatario se niegue a aceptar el documento o a acusar recibo del mismo.

Regla 129. Notificacién publica.

(1) Cuando no sea posible conocer la direccion del destinatario, o cuando resulte
imposible la notificacién prevista en el parrafo 1 de la regla 126, incluso después de una
segunda tentativa, la notificacion se efectuara mediante su publicacién.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinara la forma de la
publicacién, asi como el momento en que empezara a computarse el plazo de un mes a
cuya expiracion se considerara notificado el documento.

Regla 130. Notificacion a los representantes.

(1) Cuando se haya designado a un representante, las notificaciones se dirigiran al
mismo.

(2) Cuando una de las partes haya designado varios representantes, bastara con que
la notificacion se haga a cualquiera de ellos.

(3) Sivarias partes tienen un representante comun, bastara con que la notificacion se
haga a éste.

CAPITULO V

Limites temporales

Regla 131. Computo de plazos.

(1) Los plazos se fijaran en afios, meses, semanas o dias completos.

(2) EI computo comenzara al dia siguiente del hecho de referencia, ya sea éste un
acto de procedimiento o la expiracion de un plazo anterior. Salvo disposicién en contrario,
cuando el acto consista en una notificacion, el hecho de referencia considerado sera la
recepcion del documento notificado.

(3) Cuando el plazo se exprese en afios, expirara en el afo que corresponda, el
mismo mes y el mismo dia en que se produjo el hecho; si en el mes de vencimiento no
hubiera dia equivalente, el plazo expirara el ultimo dia del mes.

(4) Cuando el plazo se exprese en meses, expirara en el mes que corresponda, el
mismo dia en que se produjo el hecho; si en el mes de vencimiento no hubiera dia
equivalente, el plazo expirara el ultimo dia del mes.

(5) Cuando el plazo se exprese en semanas, expirara en la semana que corresponda,
el mismo dia de la semana en que se produjo el hecho.

Regla 132. Determinacién de plazos por la Oficina Europea de Patentes.

(1) Cuando el Convenio o el presente Reglamento de Ejecucion remita a la
«determinacion de un plazo», ésta incumbira a la Oficina Europea de Patentes.

(2) Salvo disposicion en contrario, un plazo senalado por la Oficina Europea de
Patentes no podra ser inferior a dos meses ni superior a cuatro; en determinadas
circunstancias, podra ampliarse hasta seis meses. En determinados casos, el plazo podra
prorrogarse mediante solicitud presentada antes de su expiracion.
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Regla 133. Documentos recibidos con retraso.

(1)  Un documento recibido con retraso por la Oficina Europea de Patentes se
considerara recibido en plazo cuando, antes de la expiracion del mismo, y de conformidad
con las condiciones fijadas por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes, dicho
documento haya sido entregado en un servicio postal reconocido dentro del plazo, a
menos que el documento sea recibido mas de tres meses después de la expiracion del
plazo.

(2) El parrafo 1 sera aplicable mutatis mutandis cuando se trate de actos realizados
ante la autoridad competente a que se refieren los parrafos 1 b) o 2 b) del articulo 75.

Regla 134. Prorroga de los plazos.

(1) Si un plazo expira en un dia en que las oficinas de recepcion de la Oficina
Europea de Patentes previstas en el parrafo 1 de la regla 35 no estén abiertas para recibir
la entrega de documentos, o en un dia en que el correo normal no se reparta a aquéllas
por razones distintas de las indicadas en el parrafo 2, el plazo se prorrogara hasta el
primer dia siguiente en que todas las oficinas de recepcién estén abiertas para recibir esos
documentos y en que se reparta el correo. Lo dispuesto en esta primera frase se aplicara,
mutatis mutandis, si no se reciben los documentos presentados por alguno de los medios
electrénicos permitidos por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes con arreglo a
la regla 2.

(2) Si un plazo expira en un dia en que se haya producido una alteracion general
en la distribucion del correo en un Estado Contratante, el plazo se prorrogara hasta el
primer dia siguiente al final del periodo de alteracion para las partes que tengan su
domicilio en ese Estado, o que hayan designado representantes con domicilio profesional
en dicho Estado. Cuando el Estado afectado sea aquel en que la Oficina Europea de
Patentes tiene su sede, la presente disposicion sera aplicable a todas las partes y a sus
representantes. La primera frase se aplicara, mutatis mutandis, al plazo previsto en el
parrafo 2 de la regla 37.

(3) Los parrafos 1y 2 seran aplicables cuando se trate de actos llevados a cabo ante
la autoridad competente conforme a lo dispuesto en los parrafos 1 b) o 2 b) del articulo 75.

(4) La Oficina Europea de Patentes publicara la fecha de inicio y de finalizacion de
las alteraciones a que hace referencia el parrafo 2.

(5) Sin prejuicio de lo dispuesto en los parrafos 1 a 4, la parte interesada podra
aportar pruebas de que, en los diez dias precedentes a la fecha de expiracién de un plazo,
el servicio postal ha sufrido alteraciones por razén de un hecho excepcional, como
desastres naturales, guerras, desérdenes publicos, fallos generalizados de los medios
electrénicos permitidos por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes con arreglo al
apartado 1 de la regla 2, o por otras razones similares que afecten a la localidad en que la
parte o su representante tenga su domicilio o su centro de actividad. Si, a la vista de las
pruebas aportadas, la Oficina Europea de Patentes queda convencida de que han
concurrido dichas circunstancias, el documento recibido con retraso se considerara
recibido dentro de plazo, siempre que el envio postal o la transmision se haya efectuado
en los cinco dias siguientes a la finalizacion de la alteracion.

Regla 135. Prosecucién del procedimiento.

(1) La prosecucion del procedimiento conforme a lo dispuesto en el parrafo 1 del
articulo 121 se solicitara, previo pago de la tasa establecida, dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de notificacion del incumplimiento del plazo o de la pérdida de
derechos. Los actos no realizados deberan cumplimentarse dentro del plazo establecido
para formular la solicitud.

(2) Se excluira la prosecucion del procedimiento respecto de los plazos establecidos
en el articulo 121, parrafo 4, y de los previstos en la regla 6, parrafo 1, regla 16, parrafo 1
a), regla 31, parrafo 2, regla 36, parrafo 2, regla 40, parrafo 3, regla 51, parrafos 2 a 5,
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regla 52, parrafos 2 y 3, regla 16, parrafo 1 a), en las reglas 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, en
la regla 112, parrafo 2 y en la regla 164, parrafos 1y 2.

(3) La instancia competente para pronunciarse sobre el acto no realizado resolvera
la solicitud de prosecucién.

Regla 136. Restitutio in integrum.

(1) Las solicitudes de restitutio in integrum conforme al articulo 122, parrafo 1,
deberan presentarse por escrito en un plazo de dos meses a partir de la desaparicion de
las causas que dieron lugar a la inobservancia del plazo, pero en todo caso dentro del afio
siguiente a la expiracion del plazo no observado. Sin embargo, las solicitudes relativas a
los plazos establecidos en el articulo 87, parrafo 1, y en el articulo 112a, parrafo 4, deberan
presentarse en el plazo de dos meses desde la expiracion de dichos plazos. No se
considerara presentada la solicitud salvo que se haya abonado la tasa establecida.

(2) La solicitud debera estar motivada e indicar los hechos en los que se fundamenta.
Los actos no realizados deberan cumplimentarse dentro del plazo que el parrafo 1
establece para la presentacion de la solicitud.

(3) Se excluira la restitutio in integrum respecto de los plazos para los que esté
prevista la prosecucion del procedimiento conforme a lo dispuesto en el articulo 121 y
respecto del propio plazo para solicitarla.

(4) Lainstancia competente para conocer del acto no realizado resolvera la solicitud
de restitutio in integrum.

CAPITULO VI

Modificaciones y correcciones

Regla 137. Modificacién de la solicitud de patente europea.

(1) Salvo disposicién en contrario, el solicitante no podra modificar la descripcién, las
reivindicaciones o los dibujos de una solicitud de patente europea antes de haber recibido
el informe de busqueda europea.

(2) Al formular comentarios, correcciones o modificaciones en respuesta a las
notificaciones de la Oficina Europea de Patentes conforme a lo dispuesto en la regla 70a,
parrafos 1 0 2, o en la regla 161, parrafo 1, el solicitante podra, por propia iniciativa,
modificar la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos.

(3) No se podra realizar ninguna modificacién posterior sin el consentimiento de la
Division de Examen.

(4) Al presentar las solicitudes de modificacion indicadas en los parrafos 1 a 3, el
solicitante debera describir dichas modificaciones y sefialar sus fundamentos. Si la Division
de Examen observa el incumplimiento de algun requisito, podra instar la subsanacion de
dicha deficiencia en el plazo de un mes.

(5) Las reivindicaciones modificadas no podran referirse a elementos que no hayan
sido objeto de busqueda y que no estén relacionados con la invencion o con la pluralidad
de invenciones inicialmente reivindicadas de tal modo que formen un Unico concepto
inventivo general. Tampoco podran referirse a elementos que no hayan sido objeto de
busqueda conforme a lo dispuesto en las regla 62a o 63.

Regla 138. Reivindicaciones, descripciones y dibujos diferentes para Estados diferentes.

Si se informa a la Oficina Europea de Patentes de la existencia de un derecho anterior
en el sentido del parrafo 2 del articulo 139, la solicitud de patente europea o la patente
europea podra constar, para ese o esos Estados, de reivindicaciones y, en su caso, de una
descripcion y de dibujos diferentes de aquellos de los que consta la solicitud o la patente
para otros Estados designados.
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Regla 139. Correccion de errores en los documentos sometidos a la Oficina Europea de
Patentes.

Las faltas de expresién o de transcripcion y los errores contenidos en cualquier
documento sometido a la Oficina Europea de Patentes podran ser rectificados previa
solicitud. No obstante, si la solicitud de rectificacién se refiere a la descripcién, las
reivindicaciones o los dibujos, la rectificacion debera resultar evidente en el sentido de que
se deduzca inmediatamente que la intencion del solicitante sélo podia corresponderse con
el sentido de la rectificacion propuesta.

Regla 140. Rectificacion de errores en las decisiones.

En las decisiones adoptadas por la Oficina Europea de Patentes sélo podran
rectificarse las faltas de expresion, de transcripcion y los errores manifiestos.

CAPITULO VII

Informacion relativa al estado de la técnica

Regla 141. Informacién relativa al estado de la técnica.

(1) El solicitante que alegue prioridad conforme a lo dispuesto en el articulo 87
debera presentar una copia de los resultados de las blusquedas llevadas a cabo por la
autoridad ante la cual se presentd la anterior solicitud junto con la solicitud de patente
europea, en el momento de la entrada en la fase europea si se trata de una solicitud PCT,
o tan pronto como dichos resultados le hayan sido facilitados.

(2) La copia de la solicitud indicada en el parrafo 1 se considerara debidamente
presentada si esta a disposicion de la Oficina Europea de Patentes y se incluye en el
expediente de la solicitud de patente europea en las condiciones establecidas por su
Presidente.

(3) Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos 1 y 2, la Oficina Europea de
Patentes podra requerir al solicitante a que, en el plazo de dos meses, le facilite informacion
sobre el estado de la técnica, en el sentido del parrafo 1 del articulo 124.

CAPITULO VIII

Interrupcién del procedimiento

Regla 142. Interrupcién del procedimiento.
(1) El procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes se interrumpira:

(a) en caso de fallecimiento o de declaracion de incapacidad del solicitante o del
titular de la patente europea o de la persona autorizada por la legislacion nacional a actuar
en su nombre. Sin embargo, si estos hechos no afectan al poder del representante
designado con arreglo a lo dispuesto en el articulo 134, el procedimiento sélo se
interrumpira a solicitud de dicho representante;

(b) si el solicitante o el titular de la patente se encuentran en la imposibilidad juridica
de continuar el procedimiento como consecuencia de una accién entablada contra sus
bienes y derechos;

(c) en caso de fallecimiento o de incapacidad del representante del solicitante o del
representante del titular de la patente, o cuando el representante se encuentre en la
imposibilidad juridica de continuar el procedimiento como consecuencia de una accién
entablada contra sus bienes.

(2) Cuando la Oficina Europea de Patentes tenga conocimiento de la identidad de la
persona autorizada para continuar el procedimiento en los casos a que se refiere el parrafo
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1 a) o b), notificara a esa persona y, en su caso, a cualquier tercero, que el procedimiento
se reanudara en la fecha que sefale.

(3) En el caso contemplado en el parrafo 1 c), el procedimiento se reanudara cuando
se comunique a la Oficina Europea de Patentes la designacion de un nuevo representante
del solicitante, o cuando la Oficina haya notificado a las otras partes que se ha designado
a un nuevo representante del titular. Si, en un plazo de tres meses a contar desde el
comienzo de la interrupcion del procedimiento, a la Oficina Europea de Patentes no se le
ha comunicado el nombramiento de un nuevo representante, notificara al solicitante o al
titular de la patente que:

(a) en el caso previsto en el parrafo 2 del articulo 133, que la solicitud de patente
europea se considerara retirada o que se revocara la patente europea, si la comunicacién
no se ha realizado en el plazo de dos meses a partir de la fecha de dicha notificacion; o
que

(b) en los demas casos, el procedimiento se reanudara con el solicitante o con el
titular de la patente europea a partir de la fecha de esa notificacion.

(4) El cémputo de los plazos en curso en la fecha de interrupcion del procedimiento,
con excepcion de los plazos de presentacion de la solicitud de examen y de pago de las
tasas de renovacion, se reiniciara el dia en que se reanude el procedimiento. Si en esa
fecha faltasen menos de dos meses para la expiracion del plazo previsto para la
presentacion de la solicitud de examen, ésta podra presentarse hasta transcurridos dos
meses desde dicha fecha.

CAPITULO IX

Informacioén al publico

Regla 143. Inscripcién en el Registro Europeo de Patentes.
1) En el Registro Europeo de Patentes constaran los siguientes datos:

(

(a) el numero de la solicitud de patente europea;

(b) la fecha de presentacion de la solicitud;

(c) eltitulo de la invencién;

(d) los simbolos de clasificacion atribuidos a la solicitud;

(e) los Estados Contratantes designados;

(f) los datos relativos al solicitante o al titular de la patente segun lo previsto en el
parrafo 2 c) de la regla 41;

(g) el nombre, apellidos y direccidn del inventor designado por el solicitante o por el
titular de la patente, a menos que el inventor haya renunciado al derecho de ser
mencionado como tal en virtud del parrafo 1 de la regla 20;

(h) los datos relativos al representante del solicitante o del titular de la patente
europea a que se refiere el parrafo 2 d) de la regla 41; en caso de pluralidad de
representantes, solamente se inscribiran en el registro los datos del representante citado
en primer lugar, seguido de la indicacidén «y otros»; en el caso de las asociaciones
contempladas en el parrafo 11 de la regla 152, sé6lo se inscribiran en el registro su
denominacion y direccion;

(i) los datos referentes a la prioridad (fecha, Estado y nimero de expediente de la
solicitud anterior);

(i) en caso de division de la solicitud, el nimero de todas las solicitudes divisionarias;

(k) cuando se trate de una solicitud divisionaria o de una nueva solicitud presentada
conforme al parrafo 1 b) del articulo 61, los datos mencionados en las letras a), b) e i)
respecto de la solicitud anterior;

(I) la fecha de publicacion de la solicitud y, en su caso, la fecha de la publicacion
separada del informe de busqueda europea;

(m) la fecha de la presentacion de la solicitud de examen;
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(n) lafecha en que se haya denegado, retirado o considerado retirada la solicitud;

(o) la fecha de publicacion de la mencién de concesion de la patente europea;

(p) lafecha de caducidad de la patente europea en un Estado Contratante durante el
plazo de oposicidn y, en su caso, mientras no recaiga resolucion firme sobre la oposicion;

(q) lafecha de presentacion del escrito de oposicion;

(r) lafechay el sentido de la resolucion relativa a la oposicion;

(s) las fechas de la suspension y de la reanudacion del procedimiento en los casos
previstos en las reglas 14y 78;

(t) las fechas de interrupcion y reanudacion del procedimiento en el caso previsto en
la regla 142;

(u) la fecha de restitutio in integrum cuando se haya realizado una inscripciéon en
virtud de las letras n) o r);

(v) la presentacion de una solicitud de transformacion de conformidad con el parrafo 3
del articulo 135;

(w) la constitucion de derechos sobre la solicitud o sobre la patente europea y la
transmision de esos derechos, cuando el presente Reglamento de Ejecucion exija su
inscripcion.

(x) la fecha y el sentido de las resoluciones sobre solicitudes de limitacion o
revocacion de la patente europea;

(y) la fecha y el sentido de las resoluciones de la Alta Camara de Recursos sobre
solicitudes de revision.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes podra ordenar que se inscriban
en el Registro Europeo de Patentes otros datos distintos de los previstos en el parrafo 1.

Regla 144. Documentos del expediente excluidos de la inspeccion publica.

En virtud del parrafo 4 del articulo 128, los documentos del expediente excluidos de la
inspeccion publica seran:

(a) los documentos relativos a la abstencion o a la recusacién de miembros de las
Camaras de Recursos o de la Alta Camara de Recursos;

(b) los proyectos de decisiones y de notificaciones, asi como cualquier otro
documento que sirva de base para la preparacion de decisiones y notificaciones y que no
haya de ser comunicado a las partes;

(c) ladesignacion del inventor cuando éste haya renunciado a ser mencionado como
tal, en virtud de lo previsto en el parrafo 1 de la regla 20;

(d) cualquier otro documento excluido de la inspeccién publica por el Presidente de
la Oficina Europea de Patentes si se considera que su consulta no responderia a los fines
de informar al publico sobre la solicitud de patente europea o la patente europea.

Regla 145. Forma de la inspeccién publica.

(1) La inspeccion publica de los expedientes de solicitudes de patentes europeas y
de patentes europeas se hara sobre los documentos originales o sobre copias de los
mismos, o bien sobre los medios técnicos de almacenamiento de datos si los expedientes
se conservan de esta forma.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinara la forma de la
inspeccion publica, incluidos los casos en que haya que pagar una tasa de administracion.

Regla 146. Comunicacion de la informacién contenida en los expedientes.

Sin perjuicio de las restricciones previstas en los parrafos 1 a 4 del articulo 128 y en la
regla 144, la Oficina Europea de Patentes podra comunicar, previa solicitud, informacion
relativa a los expedientes de solicitudes de patentes europeas o de patentes europeas,
con sujecion al pago de una tasa administrativa. No obstante, la Oficina Europea de
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Patentes podra optar por la inspeccion publica del expediente si lo considera oportuno,
teniendo en cuenta la cantidad de datos que tengan que suministrarse.

Regla 147. Constitucién, mantenimiento y conservacion de los expedientes.

(1) La Oficina Europea de Patentes constituira, mantendra y conservara expedientes
relativos a todas las solicitudes de patente europea y a todas las patentes europeas.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinara la forma en que se
constituiran, mantendran y conservaran esos expedientes.

(3) Los documentos incorporados a un expediente electrénico se consideraran
originales.

(4) Los expedientes se conservaran como minimo durante los cinco afios posteriores
a la finalizacion del afio en el que, segun el caso:

(a) se haya rechazado, retirado o considerado retirada la solicitud;

(b) la Oficina Europea de Patentes haya revocado la patente; o

(c) haya expirado en el ultimo de los Estados designados la patente o la proteccion
correspondiente contemplada en el parrafo 2 del articulo 63.

(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4, los expedientes relativos a las
solicitudes que hayan dado lugar a la presentacién de solicitudes divisionarias conforme a
lo dispuesto en el articulo 76, o a nuevas solicitudes conforme a lo dispuesto en el parrafo
1 b) del articulo 61, se conservaran durante al menos el mismo plazo que el expediente
correspondiente a cualquiera de estas ultimas. Esta disposicidn sera igualmente aplicable
a los expedientes de patentes europeas a las que hayan podido dar lugar las solicitudes.

CAPITULO X
Cooperacion judicial y administrativa

Regla 148. Comunicaciones entre la Oficina Europea de Patentes y las administraciones
de los Estados Contratantes.

(1) Las comunicaciones entre la Oficina Europea de Patentes y los servicios centrales
de la propiedad industrial de los Estados Contratantes que deriven de la aplicacion del
presente Convenio tendran lugar de forma directa. La Oficina Europea de Patentes y los
organos jurisdiccionales o administrativos de los Estados Contratantes podran ponerse en
contacto a través de esos servicios centrales.

(2) Los gastos resultantes de cualquier comunicacion prevista en el parrafo 1 correran
a cargo de la administracion que haya realizado la comunicacion; estas comunicaciones
estaran exentas de tasas.

Regla 149. Inspeccién de expedientes por los tribunales o administraciones de los
Estados Contratantes o mediante su intermediacion.

(1) Lainspeccion de los expedientes de solicitudes de patente europea o de patentes
europeas por parte de los tribunales o administraciones de los Estados Contratantes se
efectuara sobre los originales o copias de los mismos; no se aplicara la regla 145.

(2) Las autoridades judiciales y el ministerio fiscal de los Estados Contratantes, en el
curso de los procesos que ante ellos se sustancien, podran comunicar a terceros los
expedientes o copias de los mismos que les hayan sido remitidos por la Oficina Europea
de Patentes. Estas comunicaciones se efectuaran conforme a lo previsto en el articulo 128
y estaran exentas de tasas.

(3) Al remitir expedientes, la Oficina Europea de Patentes sefalara las restricciones
que puedan resultar aplicables a la inspeccidn del expediente por parte de terceros, de
conformidad con los parrafos 1y 4 del articulo 128.
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Regla 150. Procedimiento de exhorto.

(1) Cada Estado Contratante designara una autoridad central encargada de recibir
los exhortos procedentes de la Oficina Europea de Patentes y de transmitirlos a la
autoridad competente para su ejecucion.

(2) La Oficina Europea de Patentes redactara los exhortos en la lengua de la
autoridad competente o acompafiara a los mismos una traduccion en la lengua de dicha
autoridad.

(3) Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 5 y 6, la autoridad competente
aplicara la legislaciéon de su pais en lo relativo al procedimiento a seguir para la ejecucién
de los mencionados exhortos, y en particular, en lo relativo a los medios de ejecucién
forzosa apropiados.

(4) Cuando la autoridad requerida no sea la competente, los exhortos seran devueltos
de oficio y sin dilacién a la autoridad central mencionada en el parrafo 1. Esta ultima
remitira el exhorto a la autoridad judicial o administrativa competente de ese Estado o lo
devolvera a la Oficina Europea de Patentes si en dicho Estado ninguna autoridad posee
competencia en el asunto.

(5) La Oficina Europea de Patentes sera informada de la fecha y lugar en que se
vaya a proceder a una practica de pruebas o a cualquier otra medida judicial e informara
de ello a las partes, testigos y peritos interesados.

(6) Asolicitud de la Oficina Europea de Patentes, la autoridad judicial o administrativa
competente facultara a los miembros del organismo interesado a asistir a la ejecucion y a
interrogar a cualquier persona que preste declaracion, bien directamente, o bien por
conducto de dicha autoridad.

(7) La ejecucion de exhortos no podra dar lugar al reembolso de tasas o costas,
cualquiera que sea su naturaleza. Sin embargo, el Estado en que se ejecuten los exhortos
tendra derecho a exigir de la Organizacién el reembolso de los honorarios de peritos o
intérpretes y las costas que resulten de la aplicacién del procedimiento previsto en el
parrafo 6.

(8) Silaley aplicada por la autoridad judicial o administrativa competente obliga a las
partes a recabar las pruebas y dicha autoridad no esta en condiciones de ejecutar por si
misma el exhorto, podrd encomendar esta funcién, previo consentimiento de la Oficina
Europea de Patentes, a una persona adecuada para tal fin. Al solicitar el consentimiento
de la Oficina Europea de Patentes, la autoridad competente indicara el importe aproximado
de las costas que puedan resultar de esta intervencion. El consentimiento de la Oficina
Europea de Patentes implica para la Organizacion la obligacion de reembolsar estas
costas; si no presta su consentimiento, la Organizacion no estara obligada a pagar dichas
costas.

CAPITULO XI

Representacion

Regla 151. Designaciéon de un representante comun.

(1) Si varias personas presentan una solicitud y si la peticion de concesion de la
patente europea no designa a un representante comun, el solicitante nombrado en primer
lugar en la peticion sera considerado el representante comun. No obstante, si uno de los
solicitantes esta sometido a la obligacion de designar un agente autorizado, este agente
sera considerado el representante comun, a menos que el solicitante citado en primer
lugar haya designado por su parte a un agente autorizado. Estas disposiciones seran
aplicables a los terceros que intervengan conjuntamente para formular una oposicion o
una declaracion de intervencion, asi como a los cotitulares de una patente europea.

(2) Si se transfiere a varias personas la solicitud de patente europea y si estas
personas no han designado representante comun, sera aplicable mutatis mutandis lo
dispuesto en el parrafo 1. Si dicha solicitud no fuera posible, la Oficina Europea de
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Patentes requerira a los derechohabientes a designar a ese representante comun en el
plazo que le sefiale. Si no se cursa este requerimiento, la Oficina Europea de Patentes
designara por si misma al representante comun.

Regla 152. Poderes.

(1) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinara los casos en que los
representantes que actien ante la Oficina Europea de Patentes deban presentar un poder
firmado.

(2) Cuando un representante no presente ese poder, la Oficina Europea de Patentes
le requerira para que subsane ese defecto en el plazo que le sefale. El poder podra
otorgarse para varias solicitudes de patente europea o para varias patentes europeas, y
en ese caso debera presentarse el numero correspondiente de ejemplares.

(3) Si no se reunen los requisitos establecidos en el parrafo 2 del articulo 133, se
sefialara el mismo plazo para el nombramiento de un representante y para la presentacion
del poder.

(4) Cualquier parte podra otorgar un poder general en que autorice a un representante
para representarla en todos los asuntos de patentes que la afecten. Este poder podra
presentarse solamente en un ejemplar.

(5) EI Presidente de la Oficina Europea de Patentes podra establecer la forma y
contenido:

(a) de los poderes para representar a una de las personas a que se refiere el parrafo
2 del articulo 133,
(b) de los poderes generales.

(6) Si el poder exigido no se presenta dentro de plazo, los actos realizados por el
representante, a excepcion de la presentacién de una solicitud de patente europea, se
consideraran no realizados, sin perjuicio de las demas consecuencias juridicas previstas
en el presente Convenio.

(7) Los parrafos 2 y 4 seran aplicables a la revocacion del poder.

(8) Se considerara que un representante sigue ostentando la representacion hasta el
momento en que se haya comunicado a la Oficina Europea de Patentes la cesacion del
mandato.

(9) Salvo disposicion expresa en contrario, los poderes no se extinguiran respecto de
la Oficina Europea de Patentes por fallecimiento del poderdante.

(10) Si una parte nombra a varios representantes, éstos podran actuar conjunta o
separadamente, sin perjuicio de cualquier disposicion en contrario en la comunicacion de
su nombramiento o en el poder.

(11) La designacién de una asociacion de representantes se considerara que otorga
poder para actuar a cualquiera de los representantes que pueda justificar su ejercicio en el
seno de la asociacion.

Regla 153. Secreto de las comunicaciones entre un agente autorizado y su poderdante.

(1) Cuando se recurra a los servicios profesionales de un agente autorizado en
calidad de tal, éste no podra ser obligado en ningun caso, en los procedimientos ante la
Oficina Europea de Patentes, a divulgar las comunicaciones intercambiadas al respecto
con su poderdante o cualquier otra persona y que se encuentren comprendidas dentro del
ambito del articulo 2 del reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados, a
menos que el poderdante haya renunciado expresamente a ese derecho.

(2) Ese derecho a la no divulgacion afectara en particular a cualquier comunicacion
o documento relativo a:

(a) la apreciacioén de la patentabilidad de una invencion;
(b) la preparacién de la solicitud de patente europea o el procedimiento relativo a la
misma;
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(c) cualquier dictamen relativo a la validez, el alcance de la proteccion o la imitacion
del objeto de una patente europea o de una solicitud de patente europea.

Regla 154. Modificacion de la lista de agentes autorizados.

(1) Cualquier agente autorizado quedara excluido de la lista de agentes autorizados
a peticion propia o si, a pesar de requerimientos reiterados, no hubiera satisfecho la cuota
anual al instituto antes del fin del mes de septiembre del afio respecto del cual se deba
dicha cuota.

(2) Sin perjuicio de las medidas disciplinarias adoptadas de conformidad con el
parrafo 1 c) del articulo 134 a), un agente autorizado sélo podra ser excluido de oficio:

(a) en caso de fallecimiento o de incapacidad;

(b) si ha dejado de poseer la nacionalidad de un Estado Contratante, a menos que
haya obtenido una exencion en virtud del parrafo 7 a) del articulo 134;

(c) sideja de tener su domicilio profesional o el lugar de trabajo en uno de los Estados
Contratantes.

(3) Cualquier persona que haya estado inscrita en la mencionada lista en virtud de
los parrafos 2 o 3 del articulo 134 y que haya sido excluida de la misma podra ser inscrita
de nuevo, previa solicitud, si han desaparecido los motivos causantes de la exclusion.

OCTAVA PARTE

Disposiciones de aplicacion de la Octava Parte del Convenio

Regla 155. Presentacion y transmision de la peticion de transformacion.

(1) La peticién de transformacion a que se refieren los parrafos 1 a) y b) del articulo
135 debera presentarse en un plazo de tres meses a contar desde la retirada de la solicitud
de patente europea, desde la notificacidon en la que se sefiale que se considera retirada la
solicitud, o desde la decision de rechazo de la solicitud o de revocacion de la patente
europea. La solicitud de patente europea dejara de producir los efectos a que se refiere el
articulo 66 si la peticién no se presenta dentro del plazo establecido.

(2) Cuando transmita la peticion de transformacion a los servicios centrales de
propiedad industrial de los Estados Contratantes mencionados en ella, el servicio central
interesado o la Oficina Europea de Patentes unira a la peticién una copia del expediente
de la solicitud de patente europea o de la patente europea.

(3) Se aplicara el parrafo 4 del articulo 135 si la peticion de transformacion a que se
refieren los parrafos 1 a) y 2) del articulo 135 no se transmite antes de la expiracion de un
plazo de veinte meses a partir de la fecha de presentacion o, si se reivindica una prioridad,
a partir de la fecha de la prioridad.

Regla 156. Informacion al publico en caso de transformacion.

(1) Los documentos que acomparfien a la peticién de transformacion, de conformidad
con el parrafo 2 de la regla 155, seran puestos a disposiciéon del publico por el servicio
central nacional de propiedad industrial en las mismas condiciones y con los mismos
limites que los documentos relativos al procedimiento nacional.

(2) El folleto impreso de la patente nacional resultante de la transformacion de una
solicitud de patente europea debera hacer referencia a esa solicitud.
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NOVENA PARTE

Disposiciones de aplicacion de la Décima Parte del Convenio

Regla 157. La Oficina Europea de Patentes como oficina receptora.

(1) La Oficina Europea de Patentes sera competente para actuar en calidad de
oficina receptora en el sentido del PCT cuando el solicitante tenga la nacionalidad de un
Estado Contratante en el presente Convenio y en el PCT. Si el solicitante elige la Oficina
Europea de Patentes en calidad de oficina receptora, la solicitud internacional debera, sin
perjuicio del parrafo 3, ser presentada directamente ante la Oficina Europea de Patentes.
Sera aplicable mutatis mutandis el parrafo 2 del articulo 75.

(2) Cuando la Oficina Europea de Patentes actie en calidad de oficina receptora en
el sentido del PCT, la solicitud internacional debera presentarse en aleman, inglés o
francés. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes podra decidir que la solicitud
internacional y cualquier documento relativo a la misma deban presentarse en mas de un
ejemplar.

(3) Si se presenta una solicitud internacional ante la administracion de un Estado
Contratante para su transmisién a la Oficina Europea de Patentes que actle en calidad de
oficina receptora, el Estado Contratante tomara todas las medidas oportunas para que la
solicitud llegue a la Oficina Europea de Patentes lo mas tarde dos semanas antes de la
expiraciéon del decimotercer mes a partir de su presentacién o, si se reivindica prioridad, de
la fecha de prioridad.

(4) La tasa de transmision relativa a la solicitud internacional debera satisfacerse en
un plazo de un mes a partir de la presentacién de la solicitud.

Regla 158. La Oficina Europea de Patentes en calidad de administracion encargada de
la busqueda internacional o del examen preliminar internacional.

(1) En el caso previsto en el parrafo 3 a) del articulo 17 del PCT, debera satisfacerse
una tasa adicional de busqueda internacional por cada una de las demas invenciones que
deban ser objeto de una busqueda internacional.

(2) En el caso previsto en el parrafo 3 a) del articulo 34 del PCT, debera satisfacerse
una tasa adicional de examen preliminar internacional por cada una de las demas
invenciones que deban ser objeto de examen preliminar internacional.

(3) Cuando se haya satisfecho una tasa adicional bajo reserva, la Oficina Europea de
Patentes procedera al examen de la reserva conforme a las reglas 40.2 (c) a (e) o a las
reglas 68.3 (c) a (e) del PCT, a condiciéon de que se haya satisfecho la tasa de reserva
prescrita. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinara las demas
modalidades de este procedimiento.

Regla 159. La Oficina Europea de Patentes en calidad de oficina designada o elegida.
Requisitos a cumplir para la entrada en la fase europea.

(1) En el caso de una solicitud internacional prevista en el articulo 153, el solicitante
debera efectuar los actos enumerados a continuacién en un plazo de treinta y un meses a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la fecha
de prioridad:

(a) entregar, en su caso, la traduccion de la solicitud internacional, exigida en virtud
del parrafo 4 del articulo 153;

(b) especificar los documentos de la solicitud presentados originariamente o
posteriormente modificados, sobre los que debera fundarse el procedimiento de concesién
europea;

(c) pagar la tasa de presentacion prevista en el parrafo 2 del articulo 78;

(d) pagar las tasas de designacion si hubiera expirado antes el plazo previsto en la
regla 39;
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(e) pagar la tasa de busqueda cuando deba redactarse un informe complementario
de busqueda europea;

(f) presentar la peticion de examen prevista en el articulo 94 si ha expirado antes el
plazo previsto en el parrafo 1 de la regla 70;

(g) pagar la tasa anual debida por el tercer afio prevista en el parrafo 1 del articulo
86, si esa tasa es exigible antes de conformidad con el parrafo 1 de la regla 51;

(h) aportar, en su caso, la certificacion de exposicion a que se refieren el parrafo 2 del
articulo 55 y la regla 25.

(2) La Division de Examen sera competente para tomar las decisiones previstas en
el parrafo 2 a) del articulo 25 del PCT.

Regla 160. Consecuencias de la inobservancia de determinados requisitos.

(1) Si no se aporta la traduccion de la solicitud internacional dentro del plazo
establecido, si no se presenta la peticiéon de examen en el plazo establecido, si la tasa de
presentacion o la tasa de busqueda no se satisfacen en el plazo establecido, o si no se
satisface la tasa de designacion en el plazo establecido, la solicitud de patente europea se
considerara retirada.

(2) Sila Oficina Europea de Patentes constata que la solicitud se considera retirada
en virtud del parrafo 1 o 2, lo notificara al solicitante. Sera aplicable mutatis mutandis el
parrafo 2 de la regla 112.

Regla 161. Modificacién de la solicitud.

(1) Si la Oficina Europea de Patentes ha actuado en calidad de administracion
encargada de la busqueda internacional y, en caso de que se haya presentado una peticiéon
con arreglo al articulo 31, también como encargada del examen preliminar internacional de
una solicitud de Euro-PCT, dara al solicitante la oportunidad de realizar comentarios al
dictamen escrito de la administracion encargada de la busqueda internacional o del
informe del examen preliminar internacional y, en su caso, le requerira a subsanar las
deficiencias apreciadas en el dictamen escrito o en el informe del examen preliminar
internacional y a modificar, en el plazo de seis meses desde la respectiva comunicacion,
la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos. Si la Oficina Europea de Patentes ha
preparado un informe de busqueda internacional complementario, se emitira un
requerimiento, con arreglo a la primera frase, en cuanto a las explicaciones aportadas de
conformidad con la regla 45 bis.7 €) del PCT. Si el solicitante no atiende ni formula
observaciones respecto a un requerimiento, de conformidad con la primera o segunda
frase, se considerara retirada la peticion.

(2) Cuando la Oficina Europea de Patentes prepare un informe de busqueda europea
complementario en relacién con una solicitud de Euro-PCT, la solicitud podra ser
modificada una sola vez en el plazo de seis meses a partir de la notificacion por la que se
informe al solicitante. La solicitud modificada servira de base a cualquier busqueda
europea complementaria.

Regla 162. Reivindicaciones que den lugar al pago de tasas.

(1) Silos documentos de la solicitud en los que deba fundarse el procedimiento de
concesién europea constan de mas de quince reivindicaciones, debera satisfacerse una
tasa de reivindicacion por la reivindicacion decimosexta y cada una de las siguientes,
como se establece en las Reglas referentes a las tasas, en el plazo previsto en el parrafo
1 de la regla 159.

(2) Si no se satisfacen las tasas de reivindicacion en los plazos establecidos, aun
podran abonarse en el plazo previsto en el apartado 1 o en el apartado 2 de la regla 161,
segun sea el caso. Si dentro de este plazo se presentaran reivindicaciones modificadas,
las tasas de reivindicacion exigibles se calcularan sobre la base de esas reivindicaciones
modificadas y deberan abonarse dentro de ese plazo.
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(3) Se reembolsaran las tasas de reivindicacion satisfechas en el plazo previsto en
el parrafo 1 y que excedan de las exigibles, de conformidad con la segunda frase del
parrafo 2.

(4) Si en los plazos establecidos no se satisface una tasa de reivindicacion, se
considerara abandonada la reivindicacion correspondiente.

Regla 163. Examen por la Oficina Europea de Patentes de determinados requisitos
formales.

(1) Si en el plazo previsto en el parrafo 1 de la regla 159 no se ha efectuado la
designacion del inventor prevista en el parrafo 1 de la regla 159, la Oficina Europea de
Patentes requerira al solicitante a efectuar esa designacion en el plazo de dos meses.

(2) Sise reivindica la prioridad de una solicitud anterior y, dentro del plazo previsto en
el parrafo 1 de la regla 159, no se hubieran presentado el nimero de presentacién y la
copia de la solicitud anterior previstos en el parrafo 1 de la regla 52 y en la regla 53, la
Oficina Europea de Patentes requerira al solicitante a aportar ese numero o esa copia en
el plazo de dos meses. Se aplicara el parrafo 2 de la regla 53.

(3) Si, a la expiracion del plazo previsto en el parrafo 1 de la regla 159, no hubiera
llegado a la Oficina Europea de Patentes una lista de secuencias segun lo previsto en las
Instrucciones Administrativas del PCT, se requerira al solicitante a presentar, en el plazo
de dos meses, una lista de secuencias elaborada de conformidad con las normas
establecidas por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes. Se aplicaran, mutatis
mutandis, los parrafos 2 y 3 de la regla 30.

(4) Cuando, a la expiracioén del plazo establecido en el parrafo 1 de la regla 159, no
se conozca la direccidn, la nacionalidad o el Estado de residencia o en el que se encuentre
el centro de actividad principal de algun solicitante, la Oficina Europea de Patentes le
requerira a que facilite esa informacioén en el plazo de dos meses.

(5) Cuando, a la expiraciéon del establecido en el parrafo 1 de la regla 159, no se
hayan satisfecho los requisitos del parrafo 2 del articulo 133, la Oficina Europea de
Patentes requerira al solicitante a designar, en el plazo de dos meses, a un agente
autorizado profesional.

(6) Si las deficiencias indicadas en los parrafos 1, 4 y 5 no se subsanan en el plazo
debido, se rechazara la solicitud de patente europea. Si la deficiencia indicada en el
parrafo 2 no se subsana en el plazo debido, la solicitud perdera el derecho de prioridad.

Regla 164. Unidad de invencion y posteriores busquedas.

(1) Si la Oficina Europea de Patentes considera que los documentos de la solicitud
sobre los que debe basarse una busqueda europea complementaria no satisfacen el
requisito de unidad de invencion:

(a) preparara un informe de busqueda complementario parcial en relacién con
aquellas partes de la solicitud que se refieran a la invencién, o el grupo de invenciones, en
el sentido del articulo 82, primero mencionadas en las reivindicaciones;

(b) informara al solicitante de que, para que el informe de busqueda europea
complementario cubra las otras invenciones, debe abonarse, en un plazo de dos meses,
otra tasa de busqueda por lo que respecta a cada invencion de que se trate; y

(c) preparara el informe de busqueda europea complementario en relaciéon con
aquellas partes de la solicitud por lo que respecta a las invenciones por las que se hayan
abonado las tasas de busqueda.

(2) Si se prescinde del informe de busqueda europea complementario y la Division
de Examen considera que en los documentos de la solicitud en los que debe basarse el
examen de una invencién, o de un conjunto de invenciones en el sentido del articulo 82,
se alega que no se efectud la busqueda por la Oficina Europea de Patentes en su calidad
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de administracién encargada de la busqueda internacional o de administracién encargada
de la busqueda internacional complementaria, la Division de Examen:

(a) informara al solicitante de que se realizara una busqueda en cuanto a la invencion
de que se trate, siempre que se abone una tasa de busqueda en relacién con aquella en
un plazo de dos meses;

(b) emitira los resultados de toda busqueda realizada de conformidad con el parrafo a)
junto con:

— una comunicacion con arreglo al parrafo 3 del articulo 94 y los parrafos 1y 2 de la
regla 71, en la cual dara al solicitante la oportunidad de realizar comentarios sobre los
resultados y de modificar la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos, o

— una comunicacion con arreglo al parrafo 3 de laregla 71, y

(c) cuando sea oportuno, en la comunicacién emitida con arreglo al parrafo b),
requerira al solicitante a limitar la solicitud a una invencién, o conjunto de invenciones en
el sentido del articulo 82, para la que se haya preparado un informe de busqueda por la
Oficina Europea de Patentes en su calidad, bien de administracién encargada de la
blusqueda internacional, o bien de administracién encargada de la busqueda internacional
complementaria, o por la cual se realizé una busqueda de conformidad con el procedimiento
previsto en el parrafo a).

(3) Las reglas 62 bis y 63 se aplicaran, mutatis mutandis, al procedimiento previsto
en el parrafo 2 a).

(4) Laregla 62y el parrafo 2 de la regla 70 no se aplicaran a los resultados de las
busqueda realizadas de conformidad con el parrafo 2.

(5) Toda tasa abonada con arreglo a los parrafos 1 o0 2 se reembolsara si el solicitante
pide la devolucién y la Divisién de Examen resuelve que no estaba justificada la
comunicacioén con arreglo a los parrafos 1 b) o 2 a).

Regla 165. La solicitud de Euro-PCT como solicitud contradictoria con arreglo al parrafo 3
del articulo 54.

Una solicitud de Euro-PCT se considerara comprendida en el estado de la técnica con
arreglo al parrafo 3 del articulo 54, si, ademas de cumplir las condiciones establecidas en
el parrafo 3 o el 4 del articulo 153, se ha abonado la tasa de busqueda prevista en el
parrafo 1 c) de la regla 159.

* % % %

De conformidad con el articulo segundo de la Decision del Consejo de Administracion
de la Oficina Europea de Patentes de 12 de diciembre de 2002, el presente Reglamento
entrd en vigor, con caracter general y para Espafia, el 13 de diciembre de 2007, fecha de
la entrada en vigor del texto revisado del Convenio sobre la Patente Europea, aprobado
por Decision del Consejo de Administracion de la Oficina Europea de Patentes de 28 de
junio de 2001.

Madrid, 6 de febrero de 2017.—La Secretaria General Técnica, Beatriz Larrotcha
Palma.
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