Capitulo 11

Las Camaras de Recursos
de la Oficina Europea de
Patentes

Autores:
Frédéric Bostedt y Nikolaus Obrovski



11.1 Descripcion general del sistema de patentes
11.1.1 Evolucién del sistema europeo de patentes

El Convenio sobre la Patente Europea (CPE) se firmé en 1973 y fue revisado en 2000.' Se trata de
un arreglo particular en virtud del articulo 19 del Convenio de Paris y de un tratado regional en
materia de patentes en virtud del articulo 45.1 del Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes.” No obstante, el CPE va mucho més alld que dichos tratados. Lo que caracteriza al
Convenio es que no solo armoniza normas sustantivas y de procedimiento del derecho de
patentes, sino que también crea una autoridad publica habilitada para la concesién de patentes
con total independencia respecto de las oficinas nacionales de patentes: la Oficina Europea de
Patentes (OEP). Las patentes que concede la OEP se conocen como patentes europeas.

Antes de que entrara en vigor el CPE, en muchos paises europeos tan solo era posible obtener
proteccién por patente siguiendo los procedimientos nacionales de concesién de patentes. En la
actualidad, en el CPE estd previsto un proceso de concesién Unico en un solo idioma (inglés,
aleman o francés, que son los idiomas de trabajo de la OEP) para obtener proteccién por patente
hasta en 38 Estados contratantes.’

Pese a ello, el procedimiento ante la OEP no sustituye los procedimientos nacionales de
concesion. Al solicitar la proteccién por patente en uno o varios Estados contratantes del CPE, los
solicitantes pueden elegir entre seguir los procedimientos nacionales de concesién ante varias
oficinas nacionales de patentes u optar por la via europea Unica ante la OEP, que confiere
proteccién en todos los Estados contratantes designados por el solicitante.

Tras su concesién por la OEP, la patente europea pasa a ser un conjunto de patentes con efectos
equivalentes a los de las patentes nacionales, que debe validarse en cada uno de los Estados
contratantes seleccionados. La patente europea con efecto unitario prevista suprime la
necesidad de procedimientos nacionales de validacién en los Estados contratantes que toman
parte en este sistema.”

11.1.2 Evolucién de las solicitudes de patente

En 2021 se presentaron 188 610 solicitudes de patente europeas, un 4,5 % mas que en 2020, y se
registré un fuerte crecimiento en las tecnologias digitales, como la comunicacién digital y las
tecnologias médica e informatica.” En el sitio web del Centro de Estadisticas y Tendencias de la
OEP puede consultarse mas informacién sobre las tendencias en materia de solicitud de
patentes.’

En el grafico 11.1 puede verse el total de solicitudes de patente presentadas ante la OEP
entre 2000 y 2021 (es decir, tanto las entradas en la fase nacional del Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes (PCT) como las solicitudes presentadas directamente).

11.2 Instituciones de patentes y procedimientos de oposiciéon

11.2.1 La Organizacion Europea de Patentes

La Organizacién Europea de Patentes, establecida en virtud del CPE, se compone de dos érganos:

la OEP y el Consejo de Administracién.” El Presidente de la OEP y la propia Oficina estan dotados
de poderes ejecutivos, mientras que el Consejo de Administracién asume facultades

1 Convenio sobre concesion de Patentes Europeas (Convenio sobre la Patente Europea) (junto con su correspondiente
Reglamento de Ejecucidn), 5 de octubre de 1973, Coleccién de Tratados de las Naciones Unidas, volumen ndimero 1065
(pag. 199), modificado por el Acta de Revisién del CPE, de 29 de noviembre de 2000 [en adelante, CPE],
www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html

2 Véase el predmbulo del CPE

3 Ademas, la OEP ha suscrito un acuerdo de extensién con Bosnia y Herzegovina y acuerdos de validacién con Camboya,
Marruecos, la Republica de Moldova y Tinez

4 Art. 142 del CPE. Para mas informacion, véase www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html

5  Para obtener una perspectiva general concisa de las tendencias en 2021, véase la infografia para el Indice de 2021 de la
OEP, disponible en www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021/statistics/patent-applications.html

6  Puede accederse a la informacién en el siguiente enlace: https://new.epo.org/en/statistics-centre

7  Art.4.2 del CPE
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598 Figura 11.1 Solicitudes de patente presentadas ante la OEP (2000-2021)
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Fuente: Centro de datos estadisticos de la OMPI sobre propiedad intelectual, disponible en
https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator?tab=patent

fiscalizadoras.® El Consejo de Administracién esta compuesto por representantes de los Estados
contratantes del CPE.? Pese a que las Cdmaras de Recursos no son un érgano independiente de la
Organizacién Europea de Patentes —ya que forman parte de la estructura de la OEP—."° la
funcién judicial que desempefian en este sistema de patentes si tiene caracter independiente."’
En las Camaras se proporciona una revision independiente de las decisiones adoptadas por la
Seccién de Dep6sito de la OEP, las Divisiones de Examen, las Divisiones de Oposicién y la Division
Juridica."?

11.2.2 Procedimiento de oposicién

El procedimiento de oposicion ante la OEP tiene caracter contencioso-administrativo y es
posterior al procedimiento de concesion. A diferencia de los supuestos en que se presenta la
oposicion antes de la concesion, la pretension de reparacién del oponente tras la concesién no
consiste en la denegacion de la solicitud de patente, sino en la revocacién de la patente con
efecto retroactivo en todos los Estados contratantes designados.’® Asi pues, en el procedimiento
de oposicion se establece un plazo limitado durante el cual se permite presentar una solicitud de
revocacion de la totalidad de la patente europea (es decir, de todas las partes nacionales) ante la
OEP, y la Oficina decide al respecto en un procedimiento centralizado.

En el plazo de nueve meses a contar de la fecha de publicacién de la nota de concesién de la
patente europea, cualquier persona podra oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la
patente europea concedida.' Los motivos por los que puede presentarse la oposicién son los
siguientes:

8  Arts.4.3y10del CPE

9  Art.26.1del CPE

10 ,Art. 15 del CPE

11 Véanse, por ejemplo, los expedientes acumulados del Tribunal Constitucional Federal de Alemania BvR 2480/10, 2
BVR 421/13, 2 BVR 786/15, 2 BVR 756/16 y 2 BVR 561/18, de 8 de noviembre de 2022; el Tribunal Superior de Justicia del
Reino Unido (Seccién de Patentes) en Lenzing [1997] R.P.C. 245, de 22 de mayo de 1997; la Comisién Europea de Derechos
Humanos, Lenzing AG v. U.K., de 9 de septiembre de 1998 (en relacién con el articulo 6 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos); véanse también las decisiones de la Alta Cdmara de Recursos y de las Camaras de Recursos Técnicos,
resumidas en el cap. VII, sub-s. 1.2, del compendio de jurisprudencia (Case Law of the Boards of Appeal) del Servicio de
Investigacién Juridica de las Camaras de Recursos, titulado “Boards of appeal as judicial authorities” (“Competencias
judiciales de las Camaras de Recursos”) (10a ed., 2022),
http://www.epo.org/law-practice/leqgal-texts/html/caselaw/2022/e/clr vii 1 _2.htm

12 Primera frase del art. 106.1 del CPE

13 Art. 68 del CPE

14 Art.99.1 del CPE
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- que la materia reivindicada no sea susceptible de recibir proteccién por patente (por ejemplo,
debido a que dicha materia no sea nueva, no implique una actividad inventiva o esté excluida
de la patentabilidad);

- que no divulgue la invencién de manera suficientemente clara y completa para que las
personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invencién; o

- que el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud o de la solicitud inicial tal como
fue presentada.’”

En el procedimiento de oposicidn, la Divisién de Oposicién examina si los motivos de oposicién
obstan al mantenimiento de la patente europea.'® Si lo considera necesario, la Divisién de
Oposicién invitard a las partes a presentar observaciones por escrito.'” El propietario de la
patente podrd presentar una modificacion de la descripcién, las reivindicaciones y los dibujos.'®
Las propuestas de modificacién de la patente —que, en la practica, se presentan como solicitudes
de reivindicacion accesorias— podrian no tenerse en cuenta si se presentan fuera del plazo
establecido.'® Habré lugar al procedimiento oral ante la Divisién de Oposicién a instancia de una
de las partes.”’ Por norma general, cuando los procedimientos de oposicién tienen lugar
oralmente se celebran por videoconferencia.’'

Al término del procedimiento de oposicidn, la Divisién de Oposicién podra tomar una de las
siguientes decisiones:

- rechazar la oposicién y mantener la patente sin modificaciones;
- mantener la patente tal como haya quedado modificada; o
- revocar la patente.?

Toda parte perjudicada por la decisién de la Divisiéon de Oposicién podra interponer recurso ante
las Cdmaras de Recursos. El recurso tendrd efecto suspensivo.”

11.3 Instituciones judiciales
11.3.1 Administracién judicial

Las Cadmaras de Recursos y la Alta Cdmara de Recursos, incluidos sus registros y servicios de
apoyo, estan organizadas como una unidad independiente dentro de la OEP. Su maximo
responsable es el presidente de las Cdmaras de Recursos, cuya designacién compete al Consejo
de Administracion de la Organizacién Europea de Patentes. El presidente de las Camaras de
Recursos solo rinde cuentas ante el Consejo de Administracion, y ejerce las funciones 'y
competencias que el presidente de la OEP delega en é1.**

El presidente de las Cdmaras de Recursos es asesorado por el Presidium de dichas Camaras. El
Presidium esta formado por el presidente y 12 miembros de las Cdmaras de Recursos elegidos
por los demdas miembros. Ademas, se rige por un cédigo de conducta que deben observar todos
los miembros de las Cadmaras de Recursos® y, en su forma ampliada, sigue el plan de reparto de
los asuntos.?®

15 Art. 100 del CPE

16 Primera frase del art. 101.1 del CPE

17 Segqunda frase del art. 101.1 del CPE

18 Art. 123.1 y regla 81.3 del CPE

19 Arts. 114.2y 123.1, y regla 116, del CPE

20 Art. 116.1 del CPE

21 Véase la decision del presidente de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 22 de noviembre de 2022, relativa al
formato de los procedimientos orales ante las Divisiones de Examen y la Divisién de Oposicién, la Division Juridica y la
Seccién de Depésito

22 Art. 101, apartados 2), 3.a) y 3.b) del CPE

23 Arts. 106.1y 107 del CPE

24 Reglas 12.a)1) y 12.a)2) del CPE

25 El Cédigo de Conducta con comentarios explicativos esta disponible en inglés como Approval of the Code of Conduct for
Members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal, documento CA/68/21 de la OEP de 26 de noviembre
de 2021 www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/530/en/CA-68-21_en.pdf

26 Regla 12.b)1) a 12.b)4) del CPE
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11.3.2 El poder judicial especializado en propiedad intelectual

11.3.2.1 Las Camaras de Recursos como primeray ultima instancia

Las Cadmaras de Recursos son la primera y Ultima instancia en los procedimientos de que conoce
la OEP. Su funcién consiste en revisar las decisiones de los departamentos de primera instancia
que han sido impugnadas. Las Cadmaras no estan sujetas al cumplimiento de instruccién algunay
deben limitarse a actuar conforme a lo dispuesto en el CPE.?” Ademaés, son consideradas
tribunales independientes que se rigen por el estado de derecho.?®

11.3.2.2 Especializaciéon

Las Cadmaras de Recursos conocen exclusivamente de los asuntos relativos a las patentes y, por lo
tanto, se trata de una judicatura muy especializada en materia de propiedad intelectual. Por lo
general se componen de dos miembros técnicos y un jurista.”® A finales de 2021, las Cdmaras
contaban con un total de 196 miembros, y existian 28 Camaras Técnicas de Recursos, cada una de
ellas con una especializacién técnica distinta. En 2021, las CAmaras de Recursos dictaron
decisiones acerca de 3 395 asuntos en materia de patentes.*

Como tribunales expertos en derecho de patentes, las Camaras de Recursos cumplen una
funcion esencial en la elaboracién de leyes europeas en materia de patentes. Sus decisiones son
firmes e inapelables. Su jurisprudencia y sus interpretaciones del CPE no solo constituyen la base
de las practicas establecidas por la OEP para los procedimientos de examen y oposicién sino que
también se consideran muy persuasivas en los procedimientos ante los tribunales nacionales.”’

Las decisiones mas importantes de las 42 000 dictadas por las Camaras de Recursos entre 1978
y 2021 estan resumidas en la 10.” edicién, publicada en 2022, del repertorio de jurisprudencia de
las Camaras (Case Law of the Boards of Appeal), que constituye todo un compendio de
jurispericia.*

11.3.2.3 La Alta Camara de Recursos

La Alta Camara de Recursos se encarga principalmente de garantizar la aplicacion uniforme del
CPE y decide sobre cuestiones juridicas de importancia fundamental remitidas por las Camaras
de Recursos o el presidente de la OEP.

Cuando una Camara de Recursos remite una cuestiéon de derecho especifica a la Alta Cdmara de
Recursos, esta se pronuncia especificamente sobre dicha cuestién. La decisién sobre el recurso
propiamente dicho es aprobada por la Camara remitente, que queda vinculada por el
pronunciamiento de la Alta CAmara de Recursos en lo que respecta a la cuestién de derecho que
remitio.

El presidente de la OEP también puede remitir un asunto a la Alta Camara de Recursos, siempre
que dos Camaras de Recursos hayan dictado decisiones diferentes sobre una cuestion de
derecho de importancia fundamental.®® La Alta Cdmara de Recursos emitird entonces un
dictamen sobre dicha cuestién de derecho.

Cuando una Cadmara de Recursos considere necesario apartarse de una interpretacién o de una
explicacion del CPE contenida en un dictamen o en una decisién anterior de la Alta Cadmara de
Recursos, debera remitir nuevamente la cuestion a esta dltima.**

Incumbe también a la Alta Cdmara de Recursos la revisién judicial limitada de las decisiones de
las Camaras de Recursos en relacién con posibles defectos fundamentales de procedimiento.®

27 Art.23.3 del CPE

28 Véase laseccion 11.2.1

29 Art. 21 del CPE

30 Pueden consultarse las estadisticas de las Cdmaras de Recursos y obtenerse mayor informacion al respecto en los
informes anuales, disponibles en inglés en www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/annual-report.html

31 Véanse, por ejemplo, Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. v. HN Norton & Co. Ltd [1996] R.P.C. 76 (HL), parr. 12 (Reino Unido);
Human Genome Sciences v. Eli Lilly [2011] UKSC 51, parr. 84 (Reino Unido); Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de
Justicia), 15 de abril de 2010, Xa ZB 10/09 (Walzenformgebungsmaschine), parr. 14 (Alemania)

32 Elrepertorio (Case Law of the Boards of Appeal) puede consultarse gratuitamente en inglés, francés o aleman en
www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

33 Art. 112 del CPE

34 Reglamento de procedimiento de las Cdmaras de Recursos, art. 21 (3 de julio de 2019), [en adelante, RPCR de 2020]

35 Art. 112.a del CPE. Véase también la decision R 1/08, de 15 de julio de 2008, de la Alta CAmara de Recursos, primer
asunto sobre una peticion de revisién, donde se especifica que dicha peticién no debe interpretarse en ningtin caso



https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/annual-report.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226

Cuando la solicitud de revisidn prospera, la decisién queda anulada y se reabre el procedimiento
ante las Cdmaras de Recursos.*®

11.3.3 Relacién entre los procedimientos de nulidad y de infraccién

En el CPE se establecié un sistema de solucién de litigios en materia de patentes en virtud del
cual un tribunal internacional (es decir, las CAmaras de Recursos de la OEP), los tribunales
nacionales de los Estados contratantes del CPE y el Tribunal Unificado de Patentes tienen
jurisdiccidn coexistente acerca de la validez de una patente europea. La patente europea en su
conjunto, es decir, todo el conjunto de patentes con efectos equivalentes a las patentes
nacionales, esta sujeta al procedimiento centralizado ante la OEP y sus Cdmaras de Recursos. A
su vez, las distintas partes nacionales de una patente europea estan sujetas a procedimientos
nacionales de revocacion (por ejemplo, un tribunal de Alemania puede revocar la parte alemana
de una patente europea, y un tribunal de Francia, la parte francesa) y a procedimientos de
revocacion ante el Tribunal Unificado de Patentes.®’

Oficialmente, los procedimientos de recurso interpuestos ante las Camaras de Recursos de la
OEP y los procedimientos ante los tribunales nacionales o el Tribunal Unificado de Patentes son
independientes entre si. No obstante, cuando una patente europea ha sido revocada por las
Camaras de Recursos, no puede ser restablecida por los tribunales nacionales o por el Tribunal
Unificado de Patentes, como tampoco una parte nacional de una patente europea revocada por
un tribunal nacional o por el Tribunal Unificado de Patentes puede ser restablecida por las
Camaras de Recursos.

Los procedimientos por infraccidn de patentes europeas son competencia de los tribunales
nacionales de los Estados contratantes del CPE*® y del Tribunal Unificado de Patentes.*

11.3.4 Formacion judicial en materia de propiedad intelectual

Las Cadmaras de Recursos cuentan con un Comité de Desarrollo Profesional especifico, que
organiza programas de formacién exhaustivos para todos los miembros —con conferencias y
debates interactivos sobre diversos temas relacionados con las patentes—, en los que participan
jueces de otros tribunales de patentes. Los servicios de apoyo de las Cdmaras de Recursos
también incluyen el Servicio de Investigacién Juridica, que proporciona resimenes de decisiones
recientes y estudios comparativos en materia de patentes y derecho procesal. Ello garantiza que
los miembros de las Cdmaras estén al tanto de los Ultimos avances en materia de derecho
europeo de patentes. Ademas, los presidentes y los miembros recién nombrados reciben una
amplia formacién introductoria, y se ofrecen continuamente cursos de redaccion de textos
juridicos y de idiomas a todos los miembros de las Camaras.

11.4 Procedimiento para la nulidad de la patente y motivos
Como ya se ha sefialado en la seccién 11.2.2, el CPE ofrece una lista exhaustiva de motivos de

oposicidn, es decir, aquellos por los que puede revocarse una patente europea. Dichos motivos
son los siguientes:

- que la materia reivindicada no sea susceptible de recibir proteccién por patente (por ejemplo,
debido a que dicha materia no sea nueva, no implique una actividad inventiva o esté excluida
de la patentabilidad);

- que no divulgue la invencién de manera suficientemente clara y completa para que las
personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invencién; o

como un medio para revisar la aplicacién del derecho sustantivol....] Por lo tanto, la CAmara estima que el articulo 112.a
del CPE constituye un medio de reparacién de caracter excepcional, cuyas disposiciones deben aplicarse de manera
estricta. Asi pues, la finalidad del articulo 112.a del CPE no es la de instar la decisién de los asuntos en tercera instancia,
sino que dicho articulo tiene por objeto establecer el derecho a una revisién judicial sustentada en unos pocos motivos
que han sido definidos exhaustivamente por el legislador. fd. en 10

36 Art. 112.A)5) del CPE

37 Arts. 99, 100y 138 del CPE. Véase también el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, 2013 OJ (C 175) 1 [en
adelante, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes], art. 65.2

38 Art. 64.3 del CPE

39 Véase el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, art. 32
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- que el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud o de la solicitud inicial tal como
fue presentada.*

En los procedimientos de oposicién y de recurso de oposicién, el titular puede presentar
modificaciones de la patente. A continuacidn, la Divisién de Oposicién o la Camara de Recursos
evaluaran si la patente modificada y la invencién a la que corresponde cumplen con los requisitos
establecidos en el CPE.*' Uno de los requisitos mas importantes es que una modificacién no
puede ampliar la proteccién conferida por la patente europea.*? En caso contrario, la patente
europea no podra mantenerse sobre la base de la modificacién y, en definitiva, podra ser
revocada.

El CPE también establece una lista exhaustiva de motivos de revocacién de la parte nacional de
una patente europea en los procedimientos nacionales de nulidad. Esos posibles motivos de
revocacion se corresponden con los motivos de oposicién mencionados anteriormente® y a ellos
se afiaden, ademas:

- que se haya ampliado la proteccién conferida por la patente europea (lo que también debe
valorar la OEP ante posibles modificaciones durante los procedimientos de oposicion o de
recurso de oposicién); y

- que el titular no tenga derecho a obtener la patente europea.**

11.5 Infraccion de patentes
Como se indica en la seccién 11.3.3, los procedimientos por infraccion de patentes europeas son

competencia de los tribunales nacionales de los Estados contratantes del CPE y del Tribunal
Unificado de Patentes.

11.6 Procedimientos judiciales en materia de patentesy
administracion de justicia

11.6.1 Caracteristicas fundamentales de los procedimientos de patentes

El objetivo principal de los procedimientos sometidos ante las Camaras de Recursos es revisar
judicialmente la decisién recurrida.*® Como ya se ha mencionado en la seccién 11.3.2.1, Las
Camaras de Recursos son la primera y ultima instancia judicial en los procedimientos de que
conoce la OEP. En cuanto tales, revisan las cuestiones de hecho y de derecho de las decisiones
recurridas.

Las partes pueden modificar sus argumentaciones juridicas durante los procedimientos de
recurso, incluida la posibilidad de que el solicitante o el titular de la patente puedan modificar su
solicitud de patente o su patente. No obstante, a medida que avanzan los procedimientos de
recurso, las posibilidades de que las partes modifiquen sus argumentos son cada vez mas
limitadas. Esto ha sido denominado “enfoque convergente” y se describe mas adelante, en la
seccion 11.6.4.

11.6.2 Competencia territorial, jurisdiccién y normas de asignacion de causas

11.6.2.1 Sede y autoridad jurisdiccional

La sede de las Cdmaras de Recursos se encuentra en Haar, cerca de Munich (Alemania). Cuando
los procedimientos orales tienen lugar de manera presencial se celebran en la sede de Haar o en
la sede de la OEP en Munich, aunque también pueden celebrarse por videoconferencia (véase la
seccidon 11.6.8.4).

Las Camaras de Recursos son competentes respecto de las decisiones adoptadas por la Divisién
de Depésito, las Divisiones de Examen y la Division Juridica de la OEP.*® Las Cdmaras de Recursos

40 Art. 100 del CPE

41 Art. 101.3)a) del CPE

42 Art. 123.3 del CPE

43 Art. 138.1, apartados a) a ), del CPE
44  Art. 138.1, apartados d) y e), del CPE
45 Art. 12.2 del RPCR de 2020

46 Art. 21.1 del CPE
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conocen exclusivamente de la validez de las patentes, no de cuestiones relativas a la infraccién de
patentes (véase la seccién 11.3.3).

11.6.2.2 Asignacién de asuntos

Los asuntos de caracter técnico se asignan a cada Camara Técnica de Recursos de acuerdo con el
plan de reparto de los asuntos antes del comienzo de cada afio laboral.*’ La responsabilidad de la
asignacion de los asuntos técnicos incumbe al Presidium de las Cdmaras de Recursos, ampliado
con el fin de incluir a todos los presidentes de las Cdmaras.*® Los recursos relativos a los asuntos
técnicos se asignan a cada Cdmara en funcién de la Clasificacién Internacional de Patentes
principal atribuida a la solicitud o patente en cuestién en el momento de la interposicién del
recurso.

A las Camaras Técnicas de Recursos también puede corresponderles una misma clase de la
Clasificacién Internacional de Patentes. En el caso de las Camaras a las que corresponde una
misma clase, los asuntos se dividen por afio de presentacién del recurso (por ejemplo, los
recursos relativos a una clase especifica presentados en 2019 se asignan a una Cadmara, y los
recursos de la misma clase pero presentados en 2020 se asignan a otra Cadmara).*’ Si resulta mas
apropiado asignar un asunto a una Camara diferente debido a su contenido técnico, los
presidentes de las dos Cadmaras pueden acordar cambiar la asignacién del asunto.”

Cada Camara Técnica de Recursos suele estar compuesta por entre cuatro y ocho miembros
técnicamente cualificados y entre dos y cuatro miembros juridicamente cualificados. Los
miembros técnicamente cualificados se asignan a una Unica Camara Técnica de Recursos; los
miembros juridicamente cualificados suelen asignarse a tres Camaras Técnicas de Recursos
diferentes.”’

La composicién concreta de la CAmara que conoce de cada recurso la determina de manera
especifica el presidente de la Cdmara con arreglo a los criterios establecidos en el plan de reparto
de los asuntos. Los presidentes tienen especialmente en cuenta los requisitos técnicos y
lingiisticos del asunto y la carga de trabajo de cada miembro de su Cémara.>

11.6.2.3 Representacion de las partes

Por regla general, las partes en los procedimientos ante las CAmaras de Recursos (o en cualquier
procedimiento ante la OEP) no estan obligadas a contar con representacién profesional.>®> No
obstante, si las partes no tienen su residencia o su domicilio profesional en un Estado
contratante, deberan contar con representacion autorizada y actuar a través de ella.”* En ese
supuesto, si no se nombra a un representante, las diligencias efectuadas por la parte que no
cuenta con representacion no se tomaran en consideracién.>

La OEP mantiene una lista de profesionales autorizados que pueden representar a las partes en
los procedimientos ante la Oficina. Los representantes autorizados deben ser nacionales de un
Estado contratante, tener su domicilio profesional o su lugar de empleo en un Estado contratante
y haber aprobado el examen europeo de cualificacién.® La organizacién del examen europeo de
cualificacién incumbe a la OEP, y en él se evaltian los conocimientos y las aptitudes de los
candidatos para representar a los solicitantes en los procedimientos celebrados ante la Oficina.

Los profesionales del derecho que estén cualificados para ejercer en un Estado contratante
también pueden representar a las partes en los procedimientos celebrados ante la OEP en la

47 La Camara de Recursos Juridicos sigue un plan de reparto de los asuntos, que también adopta el Presidium. La Alta
Camara de Recursos sigue su propio plan de reparto de los asuntos. Los planes de reparto también pueden modificarse
durante el afio laboral. Véanse la cuarta frase del enunciado de la regla 12.b)4) del CPE; y la sequnda frase del art. 1.1 del
RPCR de 2020

48 Primera frase de la regla 12.b)4) del CPE

49 Presidium de las Camaras de Recursos, Business Distribution Scheme of the Technical Boards of Appeal for 2022 (plan de
reparto de los asuntos de las CAmaras de Recursos Técnicos, 1 de enero de 2022) [en adelante, plan de reparto de los
asuntos]; véase, por ejemplo, la asignacién de asuntos entre las Cdmaras 3.2.02 y 3.2.08, que figura en el art. 1.1

50 Plan de reparto de los asuntos, art. 1.2

51 Plan de reparto de los asuntos, art. 2

52 Plan de reparto de los asuntos, art. 3.2

53 Art. 133.1 del CPE

54 Art. 133.2 del CPE

55 Regla 152.6 del CPE

56 Art. 134, apartados 1)y 2), del CPE
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medida en que estén facultados para actuar como representantes profesionales en materia de
patentes en dicho Estado contratante.’’

11.6.3 Escritos de argumentacién de las partes

11.6.3.1 Escrito de declaracién formal de la parte recurrente en el que se exponen los
motivos del recurso y escrito de réplica de la parte recurrida

El recurrente cuya pretension sea impugnar la decisién de los departamentos de primera

instancia de la OEP debera interponer un escrito de recurso en el plazo de dos meses a partir de

la notificacion de la decisién y, ademas, un escrito en la que se expongan los motivos del recurso

en el plazo de cuatro meses desde la fecha de la notificacién de la decisién.>®

El escrito de recurso deberd contener el nombre y la direccién del recurrente, la indicacién de la
decisién impugnada y una peticién en la que se defina el objeto del recurso, por ejemplo, la
revocacién o la modificacién de la patente.>

El escrito de exposicidn de los motivos debera contener las razones por las que se solicita que se
desestime la decisién impugnada, o indicar en qué medida debe modificarse dicha decision (por
ejemplo, en qué version debe mantenerse la patente, en particular con qué conjunto de
reivindicaciones), asi como los hechos y las pruebas en que se fundamenta el recurso.®®

La parte recurrida (es decir, la parte no recurrente en un procedimiento de interposicién de
recurso de oposicidn) puede presentar un escrito de respuesta a los motivos de recurso de la
parte recurrente. El plazo para la presentacion de ese escrito sera de cuatro meses a partir de la
notificacion a la parte recurrida de los motivos del recurso.®’

11.6.3.2 Expedientes completos de las partes en el recurso

El escrito de exposicidn de los motivos del recurrente y la respuesta del recurrido a dicho escrito
deberan contener los argumentos completos de cada una de las partes.®? Con ello se asegura que
todo el expediente relativo a cada procedimiento de recurso esté disponible desde el inicio para
que los miembros de la Camara —en particular el ponente responsable del asunto— dispongan
de la informacién relativa a todos los hechos y solicitudes cuando empiezan a examinar los
asuntos.

Dado que en el primer intercambio de escritos ya debe figurar el escrito de recurso completo de
la parte recurrente, la posibilidad de modificar el contenido de dicho escrito en fases posteriores
del procedimiento de recurso es limitada. Durante las etapas ulteriores del procedimiento, los
oponentes podrian intentar impugnar la patente presentando nuevos hechos o nuevas pruebas,
y el titular podria tratar de defender la patente en forma modificada presentando nuevas
peticiones accesorias (es decir, nuevos conjuntos de reivindicaciones). No obstante, la admisién
de las modificaciones introducidas por las partes en sus respectivos escritos iniciales quedara a
discrecién exclusiva de la Cdmara (véase la seccién que figura a continuacién).®®

11.6.4 Modificaciones de las argumentaciones de las partes en el recurso: el enfoque
convergente que adoptan las Camaras de Recursos

La funcion de las Cdmaras de Recursos es revisar la decisién recurrida, no limitarse a continuar el
procedimiento de examen u oposicién reexaminando la solicitud o los motivos por los que se
pide la revocacién de la patente. Una de las consecuencias de este objetivo primordial es que, a
medida que avanza el procedimiento de recurso, las posibilidades de que las partes modifiquen
sus argumentos son cada vez mas limitadas. Este procedimiento se ha denominado “enfoque
convergente”, se compone de tres niveles y se rige por el Reglamento de procedimiento de las
Camaras de Recursos [en adelante, RPCR de 2020].%

57 Art.134.8 del CPE

58 Primeray tercera frase del art. 108 del CPE

59 Regla99.1 del CPE

60 Regla 99.2 del CPE

61 Art. 12.1)c) del RPCR de 2020. El plazo de respuesta podra ampliarse de manera excepcional, a discrecién de la CAmara,
en un maximo de dos meses adicionales, hasta un total, como maximo, de seis meses. Art. 12.7 del RPCR de 2020

62 Art. 12.3 del RPCR de 2020

63 Art. 13.1 del RPCR de 2020

64 Arts. 12.4y 13, apartados 1) y 2), del RPCR de 2020. Véanse las observaciones explicativas RPCR de 2020 que figuran en el
documento original del Reglamento en inglés, Rules of Procedure of the Boards of Appeal, EPO Doc. CA/3/19, 2020 O) EPO
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La aplicacién de cada una de estas disposiciones depende del momento en que alguna de las
partes modifique su argumentacion:

- Elarticulo 12.4 se aplica cuando una parte modifica su argumentacién juridica al inicio del
procedimiento de recurso (es decir, en su escrito de argumentacién) con respecto a lo que
habia presentado ante la Divisién de Examen o la Divisién de Oposicién, o con respecto a la
decisién de la Division correspondiente.

- Elarticulo 13.1 se aplica cuando una parte modifica su argumentacién en el recurso después
de la fase inicial del procedimiento de recurso, pero antes de que se haya notificado la citacién
para asistir al procedimiento oral.®®

- Elarticulo 13.2 se aplica cuando la parte modifica su argumentacién en el recurso una vez
notificada la citacién para el procedimiento oral.®

Los tres niveles de convergencia se detallan en las secciones que figuran a continuacion.

11.6.4.1 Primer nivel del enfoque convergente

Tanto en el escrito de exposicion de los motivos como en la réplica de la contraparte, la
argumentacion juridica debe centrarse en las peticiones, los hechos, las objeciones, los
argumentos y las pruebas en que se basé la decisién recurrida.®’ Ello esta en consonancia con el
objetivo principal del procedimiento de recurso, a saber, la revision de la decision recurrida.

El contenido de la argumentacién juridica de alguna de las partes en el recurso que no se centre
en las solicitudes, los hechos, las objeciones, los argumentos y las pruebas en los que se basé la
decisién recurrida sera considerado “modificacion”.?® En ese sentido, cabe diferenciar entre dos
supuestos. En el primero de ellos, la parte presenta en su recurso una argumentacién modificada
con respecto a la que habia presentado ante el departamento de primera instancia. Por ejemplo,
puede suceder que el titular de una patente presente una nueva peticién de reivindicacion (es
decir, un nuevo conjunto de reivindicaciones) al recurrir, 0 que la parte oponente presente un
nuevo documento sobre el estado de la técnica, que anteriormente no se habia presentado ante
la Divisién de Oposicidn. En ese supuesto, la presentacién de la nueva solicitud o del nuevo
documento constituye una modificacién de la argumentacién de la parte y su admisién queda a
discrecién de la Cdmara.® Los criterios que la CAmara puede utilizar en el ejercicio de su facultad
discrecional son, entre otros, la complejidad de la modificacién, la idoneidad de la modificacién
para atender las cuestiones que dieron lugar a la decisién recurrida y la necesidad de propender
a la economia procesal.”

En el sequndo supuesto, aunque la argumentacién expuesta por el recurrente en su escrito de
recurso no varié respecto de la argumentacién presentada durante el procedimiento en primera
instancia, el departamento competente en primera instancia no tomé su decisién basandose en
lo alegado por la parte en el procedimiento de primera instancia. La formulacién de peticiones
durante el procedimiento de recurso también se considera una modificacién con arreglo al
articulo 12.4 del RPCR de 2020. Por ejemplo, si la Divisién de Oposicién consideré que la solicitud
de reivindicacion principal del titular de la patente cumplia los criterios de patentabilidad
establecidos en el CPE, no tenia motivos para abordar las peticiones accesorias del titular de la
patente en su decisiéon. También es posible que la Divisién de Oposicién considerase que la
divulgacién de un documento del estado de la técnica destruia la novedad, de modo que no tenia
motivos para examinar un segundo documento relativo al estado de la técnica en el que el
oponente se basé ante la Divisién de Oposicién y sigue basandose en su recurso. En esas
situaciones, las partes deben demostrar que las peticiones planteadas ante la Divisién de
Oposicién eran admisibles y que se mantuvieron hasta que esa Divisién tomo su decision: el
titular de la patente debe demostrar la admisibilidad de las peticiones accesorias, mientras que el
oponente debe demostrar la admisibilidad del segundo documento del estado de la técnica.”’ Si

Supp. 2 (31 de enero de 2020) [En adelante, Reglas de procedimiento de las CAmaras de Recursos]; véanse, en particular,
las observaciones explicativas respecto de los arts. 12.4 y 13, apartados 1) y 2)

65 O cuando haya expirado el plazo fijado en una comunicacién con arreglo a la regla 100.2 del CPE. No obstante, las
Camaras actian de manera prudente a la hora de enviar estas comunicaciones

66 O cuando haya expirado el plazo fijado en una comunicacién con arreglo a la regla 100.2 del CPE

67 Art. 12.2 del RPCR de 2020

68 Primera frase del art. 12.4 del RPCR de 2020

69 Segunda frase del art. 12.4 del RPCR de 2020

70 Quinta frase del art. 12.4del RPCR de 2020

71 Primera frase del art. 12.4del RPCR de 2020
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la parte interesada cumple con dicho requisito, las peticiones accesorias y el segundo documento
sobre el estado de la técnica formaran parte del procedimiento de recurso y no podran ser
excluidos por la Cdmara.

Ademas de estos dos supuestos, que se rigen por el articulo 12.4, del RPCR de 2020, en los
apartados 5y 6 del articulo 12 del Reglamento se regulan otras situaciones tipicas en las que las
peticiones de una parte no pueden admitirse en el procedimiento de recurso. Por ejemplo, se
exige que en el escrito de exposicién de motivos del recurrente y en la réplica al mismo se
expongan de forma clara y concisa las razones por las que se solicita la revocacién, modificacién
o confirmacioén de la decisién recurrida, debiendo especificarse expresamente todas las
peticiones, los hechos, las objeciones, las alegaciones y las pruebas invocadas.”? No se admitira
ninguna parte del escrito que no cumpla este requisito.”> Ademas, la Cdmara podré rechazar la
admision de una solicitud o de un documento cuando esa misma peticiéon o documento no haya
sido admitido anteriormente por la Divisién de Oposicién’* o cuando una peticién o un
documento ya deberia haberse presentado en el marco del procedimiento de oposicién (o, si
después de presentarse, las peticiones no se mantuvieron).”> Los apartados 5y 6 del articulo 12
del RPCR de 2020 son aplicables a lo largo de todo el procedimiento de recurso, lo que significa
que también son aplicables en los niveles posteriores del enfoque convergente.’®

11.6.4.2 Segundo nivel del enfoque convergente

Tras el intercambio inicial de escritos (es decir, el escrito de motivos del recurrente y la réplica del
recurrido), se inicia el segundo nivel del enfoque convergente. Las partes deberan motivar toda
modificacién del escrito inicial de recurso que realicen en esta fase, y también justificaran por qué
han esperado a esta fase del procedimiento de recurso para introducir modificaciones. La
aceptacion de las modificaciones introducidas por las partes en el recurso en la presente fase
queda a entera discrecién de la Camara.”’

En el RPCR de 2020 figura una lista de posibles criterios para la aplicacién de esa discrecionalidad.
En general, los criterios de aplicacion en esta fase son mas estrictos que los del primer nivel del
enfoque convergente. La Cdmara puede considerar, por ejemplo, si la modificacién es adecuada
para resolver las cuestiones planteadas (en el primer nivel del enfoque convergente puede bastar
con que la enmienda “atienda” esas cuestiones) o si la enmienda va en detrimento de la
economia procesal.”®

En el RPCR de 2020 también se mencionan requisitos especificos para los casos en que se
modifica la patente o la solicitud de patente durante el procedimiento de recurso. En dichas
situaciones, el solicitante o el titular de la patente debe demostrar por qué la modificacién, prima
facie, supera las objeciones planteadas hasta el momento y no da lugar a nuevas objeciones
(como las de falta de claridad o de adicién de materia).”®

11.6.4.3 Tercer nivel del enfoque convergente

El tercer nivel del enfoque convergente impone las limitaciones mas rigurosas a la parte que
desee modificar su escrito de recurso. Este nivel comienza en una fase avanzada del
procedimiento, por lo general después de que se haya notificado la citacién al procedimiento
oral .2

En esta fase avanzada del procedimiento de recurso no deben tenerse en cuenta las
modificaciones introducidas en los escritos de las partes. No obstante, se prevé una excepcién
limitada si existen “circunstancias excepcionales”.?’ Para que se aplique esta excepcién, una parte

72 Art. 12.3 del RPCR de 2020

73 Art. 12.5 del RPCR de 2020

74 Primera frase del art. 12.6 del RPCR de 2020

75 Sequnda frase del art. 12.6del RPCR de 2020

76 Véase la sequnda frase del art. 13.1del RPCR de 2020. Véanse también las observaciones explicativas respecto del
articulo 12.4 del RPCR de 2020 que figuran en el documento original del Reglamento en inglés, Rules of Procedure of the
Boards of Appeal

77 Art.13.1 del RPCR de 2020

78 Cuarta frase del art. 13.1 del RPCR de 2020

79 Cuarta frase del art. 13.1 del RPCR de 2020

80 Art. 13.2 del RPCR de 2020. El tercer nivel también se aplica si la modificacién del escrito de una parte en el recurso se
realiza tras la expiracién de un plazo especificado por la Cdmara en una comunicacién emitida con arreglo a la
regla 100.2) del CPE; pero, en la practica, rara vez se emite una comunicacién de este tipo

81 Art. 13.2 del RPCR de 2020
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debe presentar razones imperiosas (“razones convincentes”) por las que las circunstancias del
recurso concreto justifiquen de manera excepcional que se tenga en cuenta la modificacién en
esta Ultima fase del procedimiento. Ello puede suceder, por ejemplo, cuando una parte alegue
que la Cdmara planteé una objecién por primera vez en su comunicacién enviada para preparar
el procedimiento oral (con respecto a dicha comunicacion, véase la seccién 11.6.8.2). La parte
debe explicar con precisién por qué esta objecién es nueva y no entra en el ambito de las
objeciones planteadas anteriormente por la Cdmara o por alguna de las partes. La Cdmara podra
entonces decidir que existen circunstancias excepcionales y admitir la modificacién en el ejercicio
de su facultad discrecional.

11.6.5 Tramitacién temprana de los asuntos

11.6.5.1 Designacién de un ponente para el estudio preliminar del recurso

Para la tramitacién temprana del asunto, el presidente de la CAmara designara en primer lugar al
ponente, antes de determinar la composicién restante de la Camara.®? A continuacion, el
ponente realiza un estudio preliminar del recurso.®* Asimismo, evalua si el recurso debe tener
prioridad sobre otros recursos, por ejemplo, cuando resulte probable la remisién a la Divisién de
Examen o a la de Oposicidn (entre otras razones, debido a una deficiencia fundamental en el
procedimiento) o cuando el recurso parezca inadmisible. El ponente también puede sugerir que
el recurso se trate junto con otros recursos, por ejemplo, cuando guarden una clara relacién
entre si (como en los casos de solicitudes originales y divisionales o de solicitudes basadas en la
misma solicitud de prioridad).®

El ponente no podra redactar comunicaciones en nombre de la Cdmara dirigidas a las partes
hasta que la composicién de dicha Camara esté completa, momento a partir del cual podra
también iniciar los preparativos para el procedimiento oral y redactar las decisiones.®®

11.6.5.2 Agilizacion del procedimiento de recurso

En general, el tratamiento de los asuntos sigue el orden de registro (primero registrado, primero
tratado). No obstante, las CAmaras tienen potestad para agilizar el procedimiento de oficio,?® lo
que les permite dar prioridad a un recurso sobre otros recursos pendientes. Por ejemplo, un
asunto podra agilizarse cuando el ponente haya detectado una deficiencia fundamental en el
procedimiento en primera instancia, lo que hara que ese asunto tenga muchas probabilidades de
ser remitido a una instancia inferior.

Las partes también pueden solicitar que se agilice el procedimiento de recurso.®’ Para ello, la
parte solicitante debe motivar su solicitud y, si procede, aportar pruebas documentales. Algunas
razones validas para agilizar el procedimiento son, por ejemplo, que se haya incoado o se prevea
incoar un procedimiento nacional por infraccién o que la decisién de las personas interesadas en
obtener licencias de la patente objeto del litigio dependa del resultado del recurso.

Las partes no son las Unicas que pueden solicitar que se agilice el procedimiento; los tribunales
nacionales también pueden hacerlo, sin necesidad de aportar razones concretas al presentar
dicha solicitud. Por lo general, las Camaras suelen aceptar las solicitudes presentadas por los
tribunales para agilizar los procedimientos. Posteriormente, la Cdmara también informa sin
demora al tribunal sobre la fecha del procedimiento oral.®®

Cuando la Camara decide agilizar el procedimiento, el asunto pasa a tener prioridad sobre los
demas y la CAmara puede adoptar un marco estricto a los efectos de su tramitacién® con
sujecion al derecho de las partes a ser oidas y al principio de equidad procesal. Si las partes estan
de acuerdo, el plazo minimo de notificacién anticipada de dos meses para la citacién para el
procedimiento oral también puede acortarse.*

82 Art. 5.1 del RPCR de 2020

83 Art. 5.3 del RPCR de 2020

84 Véase el art. 10.2 del RPCR de 2020

85 Cuarta frase del art. 5, apartado 1), en conjuncién con los apartados 4) y 5) de dicho articulo del RPCR de 2020

86 Art. 10.5 del RPCR de 2020

87 Art. 10.3 del RPCR de 2020

88 Art. 10.4 del RPCR de 2020

89 Art. 10.6 del RPCR de 2020

90 Segunda frase de la regla 115.1 del CPE. El plazo de notificacion anticipada para la comparecencia puede acortarse
independientemente de que se solicite agilizar el procedimiento
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11.6.5.3 Reuniones previas con las partes

No se organizan vistas previas ni vistas relativas a la administracién del asunto ante las Camaras
de Recursos. En la fase escrita del procedimiento, las instrucciones relativas a las cuestiones
procedimentales se transmiten mediante comunicaciones escritas.”’ En la préactica, esas
instrucciones previas rara vez se transmiten.

La Camara también puede invitar a las partes, a través de una comunicacion, a presentar
observaciones sobre cuestiones especificas o en respuesta a un dictamen preliminar de la
Camara sobre cuestiones de patentabilidad.”” Dicha comunicacién puede resultar Gtil cuando las
partes no hayan solicitado la celebracién del procedimiento oral. Si la invitacién va acompafiada
de un plazo de respuesta, el solicitante en un procedimiento ex parte debe prestar especial
atencién a la comunicacién, ya que en caso de que no responda a la invitacién en el plazo
especificado por la Camara, la solicitud de patente europea se considerar retirada.”

En la mayoria de los casos, la primera comunicacién sobre cuestiones de fondo se envia a las
partes una vez fijada la fecha del procedimiento oral (véase la seccién 11.6.8.2).

11.6.5.4 Lista anual de asuntos

Antes del comienzo del nuevo afio natural, se publica una lista de asuntos en la que se indican
todos aquellos de los que probablemente conocera cada Camara el afio siguiente, en particular
los asuntos en los que es probable que se celebre un procedimiento oral o se emita una
comunicacién.’® En octubre del afio anterior, el presidente de cada Camara lleva a cabo la
planificacién anticipada de la carga de trabajo prevista para el afio siguiente. El objetivo es
aumentar la eficacia de las Cdmaras y de las partes y lograr que el trabajo de las Cdmaras sea
mas transparente y predecible. La lista anual de asuntos se publica en el sitio web de las Camaras
de Recursos.”

11.6.6 Pruebasy peritos

El CPE ofrece una lista no exhaustiva de los medios para la obtencién y la aportacién de pruebas,
como la presentacion de documentos, la toma de declaracién a testigos, los dictdmenes
periciales, las inspecciones o las declaraciones juradas por escrito.”

Los documentos constituyen la gran mayoria de las pruebas consideradas en los procedimientos
ante las Camaras de Recursos. En la practica, las declaraciones juradas son poco frecuentes; en su
lugar, las partes presentan declaraciones no juradas o declaraciones de responsabilidad. En
cuanto a la obtencién de pruebas mediante un dictamen pericial, las CAmaras Técnicas de
Recursos estadn compuestas por jueces técnicos competentes en el ambito técnico del asunto, por
lo que rara vez serd necesario obtener un dictamen pericial. La comparecencia de testigos ante
las Cdmaras de Recursos también es muy poco frecuente. Los testigos, que cumplen una funcién
importante en el procedimiento —en especial cuando un oponente alega un uso publico
anterior— normalmente ya habran prestado declaracién ante la Divisién de Oposicion.

11.6.7 Confidencialidad e inspeccidon publica de expedientes

Los expedientes relativos a los procedimientos ante las CAmaras de Recursos pueden
inspeccionarse cuando media solicitud previa al respecto.”’ Algunas partes de estos expedientes
estan excluidas de la inspeccién publica, en particular en el caso de los documentos relativos a la
exclusién o recusacién de miembros de las Camaras de Recursos o de la Alta Cdmara de
Recursos; todos los proyectos de decisiones y de notificaciones y otros documentos preparatorios
internos” y los certificados médicos presentados por las partes.*

91 Art. 17.1 del RPCR de 2020

92 Art. 100.2 del CPE

93 Art. 100.3 del CPE. En el procedimiento de recurso de oposicién, el titular de la patente no afronta dicha consecuencia

94 Art. 1.2 del RPCR de 2020

95 Lalista anual de asuntos esta disponible en inglés en
www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/about-the-boards-of-appeal/annual-list-of-cases.html

96 Art. 117 del CPE

97 Art. 128.4 del CPE

98 Regla 144 del CPE

99 Véase el Art. 144.d del CPE, junto con la Decisién del presidente de la Oficina Europea de Patentes de 12 de julio de 2007
relativa a los documentos excluidos de la inspeccién publica, 2007 OJ EPO Spec. Ed. 3, cap. ).3



https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/about-the-boards-of-appeal/annual-list-of-cases.html
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226

Las partes pueden solicitar que se excluyan documentos de la inspeccién publica, en particular si
su consulta perjudica los legitimos intereses personales o econémicos de personas fisicas o
juridicas.'® Los documentos también pueden ser excluidos de oficio por la CAmara por las
mismas razones, en particular para proteger los intereses de terceros (es decir, personas fisicas o
juridicas que no sean partes en el procedimiento, o sus representantes).'®!

La parte publica de los expedientes esta disponible en el sitio de Internet del Registro Europeo de
Patentes.'%?

11.6.8 Juicio y vista

11.6.8.1 Derecho al procedimiento oral

Las partes en los procedimientos ante las Camaras de Recursos tienen derecho al procedimiento
oral.'® Cuando el procedimiento oral se solicite a instancia de una de las partes, deberé
celebrarse una vista. Si ninguna de las partes solicita el procedimiento oral (lo que es bastante
poco frecuente), la Cdmara podra convocar de oficio a las partes al procedimiento oral o resolver
el asunto mediante procedimiento escrito.

Por lo general, se convoca a las partes al menos cuatro meses antes de que se celebre la vista.'*
Las partes son citadas en los locales de las CAmaras de Recursos en Haar o en la sede de la OEP
en Munich. Los procedimientos orales también pueden celebrarse por videoconferencia (véase la
seccion 11.6.8.4)."%

Por lo general, los procedimientos orales ante las CAmaras de Recursos estan abiertos al
publico.'® En circunstancias excepcionales, una Cédmara podr4 decidir que el procedimiento oral
se celebre a puerta cerrada cuando considere que la presencia del publico puede acarrear
inconvenientes graves e injustificados (por ejemplo, para una parte en el procedimiento).'”’
También puede darse la circunstancia, especialmente en los procedimientos ante la Cdmara de
Recursos Juridicos, de que la solicitud de patente europea aun no se haya publicado; en ese caso,
el procedimiento oral se celebrard a puerta cerrada.'®

Las partes podrén solicitar un cambio de fecha del procedimiento oral.'® No obstante, para que
se les conceda dicho cambio deben invocar argumentos de peso. Las razones tipicas que pueden
justificar un cambio de fecha son la enfermedad grave de los representantes, o que sus
vacaciones hayan sido contratadas o hayan confirmado un viaje de negocios en esas fechas, o
que hayan sido citados a un procedimiento oral en el marco de otro procedimiento ante la OEP o
ante un tribunal nacional.”'® Es poco probable que se acepten razones como sufrir una presién
laboral excesiva o el nombramiento de un nuevo representante profesional.'"!

11.6.8.2 La comunicacion de la CAmara de Recursos para preparar el procedimiento oral
Las Cadmaras siempre emiten una comunicacién para preparar el procedimiento oral."'? Esa
comunicacion se basa en un andlisis exhaustivo del asunto y sefiala a la atencién de las partes
cuestiones que pueden revestir especial importancia para la decisién que debe adoptarse. La
comunicacion debe ayudar a las partes a concentrarse en lo esencial del asunto en la preparacién
del procedimiento oral y asegurar que dicho procedimiento se desarrolle con eficacia. Por lo
general, las Cdmaras también emiten un dictamen preliminar sobre los puntos decisivos en sus
comunicaciones.'"?

100 Véase la Decisién del presidente de la Oficina Europea de Patentes de 12 de julio de 2007 relativa a los documentos
excluidos de la inspeccién publica, 2007 DO OEP Spec. Ed. 3, cap. .3, art. 1.2)a)

Cf. Decision del presidente de la Oficina Europea de Patentes de fecha 12 de julio de 2007 relativa a los documentos
excluidos de la inspeccién publica, 2007 DO OEP Spec. Ed. 3, cap.).3, art. 1.2)b)

102 La parte publica de los expedientes puede consultarse en www.epo.org/searching-for-patents/legal/register.html
103 Art. 116.1 del CPE

104 Art. 15.1 del RPCR de 2020

105 Art. 15.A del RPCR de 2020

106 Art. 116.4 del CPE

107 Art. 116.4 del CPE

108 Véase el art. 116.4 del CPE

109 Art. 15.2 del RPCR de 2020

110 La lista puede consultarse en el art. 15.2)b) del RPCR de 2020

111 Véase la lista que figura en el art. 15.2)c)del RPCR de 2020

112 Art. 15.1 del RPCR de 2020

113 Quinta frase del art. 15.1 del RPCR de 2020
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Por lo general, esas comunicaciones se emiten al menos cuatro meses antes de la fecha en que
esta previsto el procedimiento oral."'* Pueden acompafiar a las notificaciones o emitirse después
de ellas.

11.6.8.3 Celebracién del procedimiento oral e idiomas empleados

Preside el procedimiento oral el presidente de la CdAmara que conoce del recurso especifico. El
presidente vela por que el procedimiento se celebre de manera imparcial, ordenada y
eficiente.”™ Cuando una parte haya sido debidamente citada a un procedimiento oral y no
comparezca ante la Cdmara, el procedimiento podrd continuar sin esa parte''® y solo se tendra
en cuenta su argumentacion por escrito.""’

El procedimiento ante la OEP debe celebrarse siempre en uno de los idiomas oficiales de la
Oficina (es decir, inglés, aleman o francés). El idioma en que se desarrolle el procedimiento sera el
mismo en que se present la solicitud de patente europea.''® No obstante, en el procedimiento
oral las partes pueden utilizar cualquiera de los idiomas oficiales de la OEP.""® Cuando una parte
opte por expresarse en otro idioma que no sea el del procedimiento oral, debera notificarlo al
menos un mes antes de la celebracién de dicho procedimiento, para que la OEP pueda organizar
y sufragar los costos de la interpretacién.’?® Por supuesto, las partes también pueden hacerse
cargo de los costos de la interpretacion hacia el idioma del procedimiento; ademas, en el
procedimiento oral también pueden utilizar cualquier idioma oficial de un Estado contratante.'?’
En la practica, es bastante frecuente que los procedimientos orales ante las CAmaras de Recursos
cuenten con interpretacién desde algun idioma oficial hacia los demas idiomas oficiales.

11.6.8.4 Celebracién del procedimiento oral por videoconferencia
Las Cadmaras de Recursos podran celebrar procedimientos orales por videoconferencia.'?* La
configuracién puede variar en funcién de cada procedimiento. Por ejemplo:

- En el "procedimiento oral remoto”, todos los miembros, representantes y acompafiantes
asisten por videoconferencia.

- En el “procedimiento oral mixto”, alguna de las partes, los representantes y los acompafiantes
asisten presencialmente desde la CAmara en que se celebra el procedimiento, donde también
estan presentes los miembros de esa Camara, mientras que otras personas asisten por
videoconferencia.'”®> De manera excepcional, uno o varios miembros de la CAmara pueden
asistir también al procedimiento por videoconferencia.'*

11.6.9 Decisiones de la CAmara de Recursos

11.6.9.1 Decisiones anunciadas en los procedimientos orales

En la gran mayoria de los asuntos, la decisién final de la CAmara se anuncia al término del
procedimiento oral.'*® Cuando el presidente da por concluida la deliberacién, anuncia la decisién:
por ejemplo, que se desestima el recurso, que se revoca la patente, que se mantiene la patente
en una version diferente a la que se habia concedido o que se remite el asunto para que contintie
su tramitacién. La decisién anunciada por el presidente no puede ser modificada por la Cdmara.

11.6.9.2 Comunicacion por escrito de la decisién en el plazo de tres meses

La decisidn por escrito, que incluye el resumen de los hechos, los motivos y el auto'® se emite en
un plazo oportuno.'?” Cuando el asunto sigue su cauce habitual, en el que la decisién se anuncia
en el procedimiento oral, la CAmara debe expedirla en el plazo de tres meses a partir de la fecha
del procedimiento oral.'?®

126

114 Sexta frase del art. 15.1 del RPCR de 2020
115 Art. 15.4 del RPCR de 2020

116 Regla 115.2 del CPE

117 Art. 15.3 del RPCR de 2020

118 Art. 14.3 del CPE

119 Regla 4.1 del CPE

120 Regla 4.5 del CPE

121 Sequnda frase de la regla 4.1 del CPE
122 Art. 15.a del RPCR de 2020

123 Art 15.3)2) del RPCR de 2020

124 Véase el art. 15.a)3) del RPCR de 2020
125 Art. 15.6 del RPCR de 2020

126 Sequnda frase de la regla 102 del CPE
127 Art. 15.9 del RPCR de 2020

128 Art. 15.9)a) del RPCR de 2020
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No obstante, puede ocurrir que la Cdmara no pueda cumplir con el plazo establecido, por
ejemplo, debido a la enfermedad de un miembro o a que el asunto sea de singular complejidad.
En tales casos, la CdAmara debe informar a las partes de la demora y de cuando es factible que se
expida la decisién.'”

La decisién por escrito contard con la firma electrénica del presidente y el Secretario de la
Camara'® y se notificara a todas las partes.'’

11.6.9.3 Exposicion abreviada de la decision de la CAmara

La Camara podra exponer de forma abreviada las razones de una decisién cuyo auto se haya
anunciado en el procedimiento oral. No obstante, para ello serd necesario que las partes hayan
dado su consentimiento.'** La Cdmara no podréa exponer las razones de su decisién de forma
abreviada cuando un tercero o un tribunal le hayan transmitido su interés legitimo en que los
motivos de la decisién no se expongan de forma abreviada.'**

Asimismo, la Cdmara podra decidir exponer las razones de su decisién de forma abreviada si esta
de acuerdo con todas las conclusiones y la fundamentacién de la decisidn recurrida, e incluso si
Unicamente esta de acuerdo con las conclusiones relativas a una o mas cuestiones especificas.'**
No obstante, en la practica, en las decisiones por escrito rara vez se exponen las razones de
forma abreviada.

11.6.10 Costas

En los procedimientos inter partes ante las Camaras de Recursos (y en los que se tramitan ante las
Divisiones de Oposicidn), la norma estipula que las partes —es decir, el titular de la patente y el
oponente— deben correr con las costas en que incurran.'*> Una excepcién a dicho principio es
que la Cdmara, por razones de equidad, decida que las costas se repartan de manera diferente.'*

La parte que solicite un reparto diferente de las costas debera presentar una solicitud al respecto
ante las Cdmaras de Recursos.”®” Entre los supuestos en que las costas que pueden repartirse de
modo diferente cabe citar, por ejemplo, cuando una parte modifica su argumentacién por escrito
en una fase avanzada del procedimiento; cuando el comportamiento de una parte interfiere en el
desarrollo oportuno y eficaz del procedimiento oral, o cuando se produce una distorsién del
procedimiento.'®

Al determinar el reparto de las costas, la CAmara puede indicar el porcentaje que debe sufragarse
o especificar la suma concreta.’* Sila Cdmara no fija el importe total de las costas en su decisién
mediante una cantidad precisa, dicha cantidad se determinara posteriormente en un tramite
especifico." Otras costas que se ajustan a los requisitos para un reparto diferente son, por
ejemplo, los honorarios devengados a una parte por su representante profesional y las costas de
los testigos o los peritos sufragados por la parte interesada. No obstante, dichas costas deben
ser siempre necesarias y razonables.'"'

Las decisiones definitivas de las Cdmaras de Recursos o de la OEP sobre las costas son
ejecutables directamente en los Estados contratantes y equivalen a las decisiones definitivas
dictadas por un tribunal civil del Estado en el que deban ejecutarse.'*?

129 Sequnda frase del art. 15.9)a) del RPCR de 2020

130 Primera frase de la regla 102 del CPE. Con respecto a la funcion de los secretarios, véase el art. 6 del RPCR de 2020

131 Regla 125 del CPE. Las decisiones se notifican por carta certificada (regla 126 del CPE) o mediante comunicacién
electrénica (regla 127 del CPE)

132 Primera frase del art. 15.7 del RPCR de 2020

133 Sequnda frase del art. 15.7 del RPCR de 2020

134 Art. 15.8 del RPCR de 2020

135 Art. 104.1 del CPE

136 Art. 104.1 del CPE

137 Art. 16.1 del RPCR de 2020

138 La lista no exhaustiva puede consultarse en el art. 16.1 del RPCR de 2020

139 Primera frase del art. 16.2 del RPCR de 2020

140 Véase el art. 104.2 del CPE

141 Tercera frase del art. 16.2 del CPE

142 Art. 104.3 del CPE. Esta medida también se aplica cuando, en su decisién sobre el recurso, la CAmara decida expresar
directamente la cantidad especifica en que estima las costas que deben abonarse. Véase la sequnda frase del art. 16.2
del RPCR de 2020
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