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RESOLUCION de 30 de octubre de 2023, de la Secretaria General Técnica, por la que se publican las
Decisiones del Consejo de Administracion de la Organizacidon Europea de Patentes por las que se modifican
determinadas reglas del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea.

(BOE de 9 de noviembre de 2023)
DECISION, DE 28 DE JUNIO DE 2018, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR LA QUE SE MODIFICA LA
REGLA 154, PARRAFO 1, DEL REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENIO SOBRE CONCESION DE

PATENTES EUROPEAS Y EL ARTICULO 4 DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE DISCIPLINA DE LOS
AGENTES AUTORIZADOS (CA/D 6/18)

El Consejo de Administracién de la Organizacion Europea de Patentes, visto el Convenio sobre Concesién
de Patentes Europeas (en lo sucesivo, el «Convenio sobre la Patente Europea») y, en concreto, su articulo 33,
parrafo 1, letra c); a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes; habida cuenta del dictamen de la
Comisién sobre el Derecho de Patentes; ha decidido lo siguiente:

Articulo 1.

El Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea se modifica como sigue:

La regla 154, parrafo 1, quedara redactado de la siguiente manera:

«(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 aplicable al instituto, en el plazo de cinco
meses a contar desde:

a) el 1 de enero, en el caso de los miembros que figuren en la lista en esa fecha; o

b) la fecha de inscripcion, en el caso de los miembros que fueron inscritos en ella después del 1 de enero
del afio de devengo de la cuota.»

Articulo 2.

El Reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados se modifica como sigue:

El articulo 4 quedara redactado de la siguiente manera:

«El agente autorizado que incumpla el Reglamento de Deontologia Profesional podra estar sujeto a alguna
de las siguientes sanciones:

a) advertencia;

b) amonestacién;

¢) multa de una cuantia maxima de 10 000 EUR,;

d) exclusion de la lista de agentes autorizados por un maximo de seis meses;

e) exclusion de la lista de agentes autorizados de forma indefinida.»

Articulo 3.

La presente decision entrara en vigor el 1 de enero de 2019.

Hecho en La Haya, el 28 de junio de 2018. Por el Consejo de Administracion, el Presidente, Christoph Ernst.
DECISION, DE 28 DE MARZO DE 2019, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR LA QUE SE MODIFICA
LA REGLA 126 DEL REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENIO SOBRE CONCESION DE PATENTES

EUROPEAS (CA/D 2/19)

El Consejo de Administracién de la Organizacion Europea de Patentes, visto el Convenio sobre Concesién
de Patentes Europeas (en lo sucesivo, el «Convenio sobre la Patente Europea») y, en concreto, su articulo 33,
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parrafo 1, letra c); a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes; habida cuenta del dictamen de la
Comision sobre el Derecho de Patentes; ha decidido lo siguiente:

Articulo 1.

La regla 126, parrafo 1, del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea se modifica
como sigue:

«(1) Todas las notificaciones por correo se haran mediante correo certificado.»

Articulo 2.

La presente decision entrara en vigor el 1 de noviembre de 2019.

Hecho en Manich, el 28 de marzo de 2019. Por el Consejo de Administracion, el Presidente, Josef Kratochvil.

DECISION, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR LA QUE SE
MODIFICAN LAS REGLAS 2 Y 7 DEL REGLAMENTO RELATIVO A LAS TASAS (CA/D 12/19)

El Consejo de Administracién de la Organizacion Europea de Patentes, visto el Convenio sobre Concesién
de Patentes Europeas y, en concreto, su articulo 33, parrafo 2, letra d); a propuesta del Presidente de la Oficina

Europea de Patentes; habida cuenta del dictamen de la Comision de Presupuestos y Finanzas; ha decidido lo
siguiente:

Articulo 1.
El articulo 2, parrafos 1y 2, del Reglamento relativo a las Tasas quedara redactado como sigue:

«(1) Las tasas pagaderas a la Oficina en virtud el articulo 1, salvo que el parrafo 2 disponga otra cosa, se
fijaran como sigue:

| I EUR

|1. Tasa de depésito (articulo 78, parrafo 2). ||

(i) cuando las solicitudes de patente europea 0, en su caso, su traduccién (articulo 14, parrafo
2) se presenten en linea o en formato codificado, o

en el caso de las solicitudes internacionales, si, en el periodo de 31 meses (regla 159, parrafo
1), el formulario de entrada en la fase europea (EPO Form 1200) y la solicitud internacional
0, en su caso, su traduccién [regla 159, péarrafo 1, letra a)], y cualesquiera modificaciones 95
para la tramitacion durante la fase europea [regla 159, péarrafo 1, letra b)], se presenten en
linea en formato codificado.

(ii) cuando todos los documentos mencionados en el apartado 1, inciso (i),se presenten en

3 - > 125

linea, pero uno de ellos se presente en un formato distinto del formato codificado.

|(iii) en todos los dem4s casos. || 260 |
la. Sobretasa por solicitud de patente europea de mas de 35 paginas (excluidas las paginas|| 16 EUR a partir de la
que forman parte de una lista de secuencias) (regla 38, parrafo 2). pagina 36.2

1b. Sobretasa por solicitud divisionaria presentada respecto de solicitudes anteriores que
fueran solicitudes divisionarias (regla 38, parrafo 4).

|2. Tasa de blusqueda. ||

|tasa por solicitud divisionaria de segunda generacion. || 220 |
[tasa por solicitud divisionaria de tercera generacién. | 440 |
|tasa por solicitud divisionaria de cuarta generacion. || 660 |
|tasa por solicitud divisionaria de quinta generacion y siguientes. || 885 |

|
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I | EUR |
por blisqueda europea o0 blsqueda europea complementaria de las solicitudes

presentadas a partir del 1 de julio de 2005 (articulo 78, parrafo 2; regla 62; regla 64, parrafo 1350

1; articulo 153, parrafo 7; y regla 164, parrafos 1y 2).

por busqueda europea o blsqueda europea complementaria de las solicitudes presentadas

antes del 1 de julio de 2005 (articulo 78, parrafo 2; regla 64, parrafo 1; y regla 153, parrafo 920

7).

|por blasqueda internacional (regla 16, parrafo 1, del PCT y regla 158, parrafo 1). || 1775 |

|por basqueda internacional complementaria [regla 45 bis, parrafo 3, letra a), del PCT]. || 1775 |

3. Tasa de designacion por uno o varios Estados contratantes (articulo 79, parrafo 2) 610

respecto de las solicitudes presentadas a partir del 1 de abril de 2009.

4. Tasa anual para la solicitud de patente europea (articulo 86, parrafo 1), calculada, en cada

caso, desde la fecha de presentacién de la solicitud.

|para el tercer afio. || 490 |

|para el cuarto afio. || 610 |

|para el quinto afo. || 855 |

|para el sexto afio. || 1090 |

|para el séptimo afio. || 1210 |

|para el octavo afio. || 1330 |

|para el noveno ario. || 1450 |

|para el décimo afio y cada uno de los afios siguientes. || 1640 |

5. Sobretasa por retraso en el pago de la tasa anual para la solicitud de patente europea
(regla 51, parrafo 2).

el 50% de la tasa
anual pagada con

retraso
[6. Tasa de examen (articulo 94, parrafo 1). I |
|para solicitudes presentadas antes del 1 de julio de 2005. || 1900 |
|para solicitudes presentadas a partir del 1 de julio de 2005. || 1700 |
para solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 de julio para las que no se haya 1900
elaborado un informe complementario de basqueda europea (articulo 153, parrafo 7).
7. Tasa de expedicién, incluida la tasa de publicacién del folleto de patente europea (regla
71, parrafo 3), para solicitudes presentadas a partir del 1 de abril de 2009.
(i) cuando, a partir del 1 de abril de 2018, todas las modificaciones y correcciones de la
solicitud, en su caso, y la traduccién de las reivindicaciones se presenten en linea en formato 860
codificado.
|(ii) en todos los demas casos. ||
cuando la tasa de expedicién se abone entre el 1 de abril de 2018 y [fecha por determinar 960
por el Presidente de la Oficina].
cuando la tasa de expedicidn se abone a partir del [fecha por determinar por el Presidente 1065
de la Oficina].
8. Tasa de publicacion de nuevos folletos de patente europea (regla 82, parrafo 2, y regla 80
95, pérrafo 3).
9. Sobretasa por la demora en la realizacion de las acciones requeridas para mantener la 125
patente europea en forma modificada (regla 82, parrafo 3, y regla 95, parrafo 3).
|10. Tasa de oposicion (articulo 99, parrafo 1, y articulo 105, parrafo 2). || 815 |
|10a. Tasa de limitacion o revocacion (articulo 105a, parrafo 1). || |
|peticic’>n de limitacion. || 1210 |
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|12. Tasa de prosecucién del procedimiento (regla 135, parrafo 1). ||

I | EUR |
I |
|peticic’>n de revocacion. || 545 |
|11. Tasa de recursos (articulo 108), para los recursos interpuestos. || |
|por las personas o entidades previstas en la regla 6, parrafos 4 y 5. || 1955 |
|por otras entidades. || 2705 |
|11a. Tasa de peticion de revision (articulo 112a, parrafo 4). || 3025 |

|

en caso de demora en el pago de una tasa.

el 50% de la tasa
correspondiente

en el caso de la demora en la realizacién de las acciones requeridas con arreglo al regla 71,

Liechtenstein.

parrafo 3. 265

| otros supuestos. || 265 |
13. Tasa de restitutio in integrum, tasa por peticién de restauracién de derechos y tasa por

peticién de restablecimiento de derechos [regla 136, parrafo 1; regla 26 bis, parrafo 3, letra 665

d) del PCT; regla 49 ter, parrafo 2, letra d), del PTC; y regla 49, parrafo 6, letra d), inciso i),

del PCT].

|14. Tasa de transformacion (articulo 135, parrafo 3, y articulo 140). || 80 |
|14a. Tasa de presentacion tardia de una lista de secuencias (regla 30, parrafo 3). || 240 |
15. Tasa de reivindicacion (regla 45, parrafo 1; regla 71, parrafo 4; y regla 162, parrafo 1),

para las solicitudes presentadas a partir del 1 de abril de 2009.

|a partir de la 16.2 reivindicacion hasta la 50.2 || 245 |
|a partir de la 51.2 reivindicacion. || 610 |
|16. Tasa de sefialamiento de gastos (regla 88, péarrafo 3). || 80 |
|17. Tasa de conservacion de la prueba (regla 123, parrafo 3). || 80 |
|18. Tasa de transmision, para solicitudes internacionales de patente (regla 157, parrafo 4). || |
cuando las solicitudes PTC (PTC/RO/101) y las solicitudes internacional se presenten ante 0

la Oficina como oficina receptora en linea en formato codificado.

|en todos los demas casos. || 135 |
19. Tasa de examen preliminar de solicitudes internacionales (regla 58 del PCT y regla 158, 1830

parrafo 2).

|20. Tasa de dictamen técnico (articulo 25). || 4055 |
21. Tasa de reserva [regla 158, parrafo 3; regla 40, parrafo 2, letra e), del PTC; y regla 68, 910

parrafo 3, letra e) del PTC].

|22. Tasa de nuevo examen [regla 45 bis, parrafo 6, letra c), del PCT]. || 910 |
(2) Para las solicitudes de patente europea presentadas antes del 1 de abril de 2009 y las

solicitudes internacionales que hayan entrado en la fase regional antes de esa fecha, el

importe de las tasas previstas en el articulo 2, apartados 3, 3a, 7 y 15, del Reglamento

relativo a las Tasas que se hallara vigente hasta el 31 de marzo de 2009 sera el siguiente:

3. Tasa de designacion por cada Estado contratante designado (articulo 79, parrafo 2),

entendiéndose abonada para la totalidad una vez se haya satisfecho el importe de esta tasa 105

por siete de ellos.

3a. Tasa de designacion conjunta para la Confederacion Suiza y el Principado de 105

7. Tasa de expedicion, incluida la tasa de impresién del folleto de patente europea (regla 71,
parrafo 3), cuando los documentos de la solicitud que deban imprimirse consten de:

|7.1 no mas de 35 paginas, y. ||
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| | EUR
(i) a partir del 1 de abril de 2018, todas las modificaciones y correcciones de la solicitud, en 860
su caso, Y la traduccion de las reivindicaciones se presenten en linea en formato codificado.
|(ii) en todos los demas casos. ||
cuando la tasa de expedicion se abone entre el 1 de abril de 2018 y [fecha por determinar

: - 960
por el Presidente de la Oficinal].
cuando la tasa de expedicion se abone a partir del [fecha por determinar por el Presidente 1065

de la Oficina].

|7.2 mas de 35 paginas. ||

mas 16 EUR a partir

El importe correspondiente consignado en el apartado 7.1. de la pagina 36.2

15 Tasa de reivindicacién a partir de la 16.2 reivindicacion (regla 45, parrafo 1; regla 71,

parrafo 4;y regla 162, parrafo 1). 245»

Articulo 2.
El articulo 7, parrafos 3 y 4, del Reglamento relativo a las Tasas quedara redactado como sigue:

«(3) Cuando, en virtud de lo dispuesto en los pérrafos 1y 2, el pago de una tasa no se considere efectuado
mas que a la terminacion del plazo en que deberia haberse producido, se considerara que este plazo ha sido
observado, si se presenta en la oficina prueba de que la persona que haya efectuado el pago en un Estado
contratante haya cumplido, en el plazo en el que deberia haberse efectuado dicho pago, una de las condiciones
siguientes:

(i) Haber efectuado el pago por medio de una oficina bancaria.
(i) Haber dado una orden de transferencia del importe del pago, en buena y debida forma, a una oficina
bancaria.

La Oficina podrd invitar a la persona que haya efectuado el pago a que acredite, en el plazo que determine,
en qué fecha se cumplié alguna de las condiciones previstas en el parrafo 3. Si no se atiende a esta invitacion o la
prueba presentada es insuficiente, se considerara que no se ha respetado el plazo de pago.»

Articulo 3.

1. La tasa por busqueda europea complementaria de una solicitud internacional para la que la Oficina
Austriaca de Patentes o, de conformidad con el Protocolo sobre la Centralizacion, la Oficina Finlandesa de Patentes
y Registro, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, la Oficina Sueca de Patentes y Registro, la Oficina Turca de
Patentes y Marcas, el Instituto Nérdico de Patentes o el Instituto de Patentes de Visegrado hayan extendido un
informe de busqueda internacional o un informe de basqueda internacional complementaria se minorara en 1150
EUR.

2. Si ha lugar a una reduccién conforme a lo previsto en el primer parrafo, el importe maximo en el que se
reducird la tasa por busqueda europea complementaria sera igual a la reduccion practicada por un Gnico informe de
bldsqueda internacional o un Unico informe de internacional complementaria extendido por una de las autoridades
mencionadas en dicho parrafo.

Articulo 4.

La presente decision entrard en vigor el 1 de abril de 2020.

Articulo 5.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2, los nuevos importes de las tasas previstas en el articulo 1 de
la presente decision se aplicaran a los pagos efectuados a partir del 1 de abril de 2020.
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2. El nuevo importe de la tasa de transmision para una solicitud internacional de patente se aplicara a las
solicitudes presentadas a partir del 1 de abril de 2020.

3. La modificacion del articulo 7, parrafos 3 y 4, del Reglamento relativo a las Tasas con arreglo al articulo
2 de la presente decision se aplicara a todos los pagos efectuados a partir del 1 de abril de 2020.

4. Si, dentro de los seis meses siguientes al 1 de abril de 2020, se abona una tasa en el plazo previsto, pero
Unicamente se abona el importe adeudado antes del 1 de abril de 2020, la tasa se considerara validamente pagada
si se liquida la diferencia en el plazo de dos meses desde que la Oficina Europea de Patentes invite a ello.

5. El articulo 3 de la presente decision se aplicara a todas las solicitudes internacionales presentadas hasta
el 31 de marzo de 2024, incluido, para las que la Oficina Austriaca de Patentes, la Oficina Finlandesa de Patentes
y Registro, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, la Oficina Sueca de Patentes y Registro, la Oficina Turca de
Patentes y Marcas, el Instituto Nordico de Patentes o el Instituto de Patentes de Visegrado hayan extendido un
informe de blsqueda internacional o un informe de blsqueda internacional complementaria y para las que se haya
abonado la tasa por busqueda europea complementaria a partir del 1 de abril de 2020.

Hecho en Munich, el 12 de diciembre de 2019. Por el Consejo de Administracién, el Presidente, Josef
Kratochvil.

DECISION, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR LA QUE SE
MODIFICA LA REGLA 103 DEL REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENIO SOBRE CONCESION DE
PATENTES EUROPEAS (CA/D 14/19)

El Consejo de Administracion de la Organizacion Europea de Patentes, visto el Convenio sobre Concesién
de Patentes Europeas (en lo sucesivo, el «Convenio sobre la Patente Europea») y, en concreto, su articulo 33,
parrafo 1, letra c); a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes; habida cuenta del dictamen de la
Comisién sobre el Derecho de Patentes y de la Comisién de Presupuestos y Finanzas; ha decidido lo siguiente:

Articulo 1.

La regla 103 del Reglamento de Ejecucién del Convenio sobre la Patente Europea quedara redactada de la
siguiente manera:

«Regla 103. Reembolso de la tasa de recurso.
(1) La tasa 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 exposicion de motivos.

(2) La tasa de recurso se reembolsara al 75 % si, en respuesta a una comunicacién de la Camara de
Recursos manifestando su intencion de iniciar el examen sobre el fondo de la cuestion, el recurso se retira en los
dos meses siguientes a dicha comunicacion.

(3) 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) si se ha fijado fecha para el procedimiento oral, en el mes siguiente a la notificacién de la comunicacién
de la Camara de Recursos para preparar dicho procedimiento;

(b) si no se ha fijado fecha para el procedimiento oral, y la Camara de Recursos ha enviado una naotificacion
invitando al recurrente a presentar observaciones, antes de la expiracidon del plazo fijado por la Camara para
presentar observaciones;

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

(4) La tasa de recurso se reembolsara al 25 %:

(a) si el recurso se retira transcurrido el plazo previsto en el parrafo 3 a), pero antes de que se haga publica
la decisién del procedimiento oral;
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(b) si el recurso se retira transcurrido el plazo previsto en el parrafo 3 b), pero antes de que se dicte la
decision;

(c) si la solicitud de procedimiento oral se retira en del mes siguiente a la notificacién de la comunicacion de
la Camara de Recursos en el marco de la preparacion de dicho procedimiento y este no tiene lugar.

(5) La tasa de recurso solo se reembolsara en uno de los supuestos anteriores. Cuando concurra mas un
porcentaje de reembolso, se reembolsara el mas elevado.

(6) El Departamento cuya decisién se recurre ordenara el reembolso si, al revisar su decision, considera que
el reembolso es equitativo en razén de una vulneracion sustancial del procedimiento. En todos los demas casos, la
Céamara de Recursos resolvera la cuestion del reembolso.»

Articulo 2.

1. La modificacion de la regla 103 del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea con
arreglo al articulo 1 de la presente decisién entrara en vigor el 1 de abril de 2020.

2. La modificacion de regla 103 del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea con
arreglo al articulo 1 de la presente decisidén se aplicara a los recursos que se encuentren pendientes de resolucion
en la fecha de entrada en vigor, asi como a aquellos que se presenten después.

Hecho en Munich, el 12 de diciembre de 2019. Por el Consejo de Administracién, el Presidente, Josef
Kratochvil.

DECISION, DE 27 DE MARZO DE 2020, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR LA QUE SE MODIFICA
LA REGLA 142 DEL REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENIO SOBRE CONCESION DE PATENTES
EUROPEAS Y EL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO RELATIVO A LAS TASAS (CA/D 2/20)

El Consejo de Administracion de la Organizacion Europea de Patentes, visto el Convenio sobre Concesién
de Patentes Europeas (en lo sucesivo, el «Convenio sobre la Patente Europea») y, en concreto, su articulo 33,
parrafo 1, letra c); a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes; habida cuenta del dictamen de la
Comisién sobre el Derecho de Patentes; ha decidido lo siguiente:

Articulo 1.

La regla 142, parrafo 2, del Reglamento de Ejecucién del Convenio sobre la Patente Europea se modifica
como sigue:

«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 1 a) o b), notificard a esa persona, y, en su caso,
a cualquier tercero, que el procedimiento se reanudara en la fecha que sefiale. Si, transcurridos tres afios desde la
publicacién de la fecha de interrupcion en el “Boletin Europeo de Patentes”, no se ha informado a la Oficina Europea
de Patentes de la identidad de la persona autorizada para continuarlo, podra fijar una fecha en la que tenga intencion
de reanudar el procedimiento por propia iniciativa.»

Articulo 2.

El articulo 2, parrafo 1, apartado 2, tercer guion, del Reglamento relativo a las Tasas quedara redactado
como sigue:

«por busqueda internacional (regla 16, parrafo 1, del PCT, regla 40 bis del PCT junto con la regla 20.5 bis
del PCT, y la regla 158, péarrafo 1).»

Articulo 3.
La presente decision entrara en vigor el 1 de julio de 2020.
La modificacién de la regla 142, parrafo 2, con arreglo al articulo 1 de la presente decision se aplicara a

todos los procedimientos interrumpidos a partir de esa fecha.

Hecho en Munich, el 27 de marzo de 2020. Por el Consejo de Administracion, el Presidente, Josef Kratochvil.
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DECISION, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL CONSEJO DE ADMINI$TRACION POR LA QUE SE
MODIFICAN LAS REGLAS 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENIO SOBRE
CONCESION DE PATENTES EUROPEAS (CA/D 12/20)

El Consejo de Administracion de la Organizacion Europea de Patentes, visto el Convenio sobre Concesion
de Patentes Europeas (en lo sucesivo, el «Convenio sobre la Patente Europea») y, en concreto, su articulo 33,
parrafo 1, letra c); a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes; habida cuenta del dictamen de la
Comisién sobre el Derecho de Patentes; ha decidido lo siguiente:

Articulo 1.

(1) La regla 117 del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea quedara redactada
de la siguiente manera:

«Cuando la Oficina Europea de Patentes considere necesario oir a una parte, un testigo o 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 y si se realizara por videoconferencia. Si una parte ha pedido la audiencia de un testigo o de un perito,
la decision fijara el plazo en el que esta parte deberd comunicar el nombre y la direccién del testigo o del perito.»

(2) La regla 118, parrafo 2, del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea quedara
redactado de la siguiente manera:

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

(a) un extracto de la decisién a que se refiere la regla 117, indicando la fecha, hora y lugar en que se
procederd a la practica de la prueba ordenada, especificando si se celebrard por videoconferencia y con mencion
de 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) una indicacién segun la cual cualquier parte, testigo o perito que haya sido citado a comparecer ante la
Oficina Europea de Patentes en su sede podra, a peticion propia, ser oido por videoconferencia,

(d) una indicacién 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 sefiale, si esta dispuesto a comparecer
ante la Oficina Europea de Patentes.»

Articulo 2.
La presente decision entrard en vigor el 1 de enero de 2021.

Hecho en Munich, el 15 de diciembre de 2020. Por el Consejo de Administracién, el Presidente, Josef
Kratochvil.

DECISION, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR LA QUE SE
MODIFICAN LAS REGLAS 19 Y 143 DEL REGLAMENTO DE EJ ECUCION DEL CONVENIO SOBRE
CONCESION DE PATENTES EUROPEAS (CA/D 11/20)

El Consejo de Administracién de la Organizacion Europea de Patentes, visto el Convenio sobre Concesién
de Patentes Europeas (en lo sucesivo, el «Convenio sobre la Patente Europea») y, en concreto, su articulo 33,
parrafo 1, letra c); a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes; habida cuenta del dictamen de la
Comisioén sobre el Derecho de Patentes; ha decidido lo siguiente:

Articulo 1.

La regla 19 del Reglamento de Ejecucién del Convenio sobre la Patente Europea se modifica como sigue:

1. El parrafo 1 quedara redactado de la siguiente manera:

www.civil-mercantil.com o O @


https://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.youtube.com/user/videoscef

N8 Civil Mercantil

«La designacion del inventor debera efectuarse en la solicitud de concesién 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 nombre, los apellidos y el pais y lugar de domicilio del inventor, la
declaracion a la que se refiere el articulo 81 y la firma del solicitante o de su representante.»

2. Se suprimen los pérrafos 3y 4.

Articulo 2.

La regla 143 del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea se modifica como sigue:
El parrafo 2, letra g), quedara redactado de la siguiente manera:

«el nombre, los apellidos y el pais y el lugar de domicilio 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
péarrafo 1 de la regla 20;»

Articulo 3.

1. La modificacion de la regla 19 del Reglamento de Ejecucién del Convenio sobre la Patente Europea con
arreglo al articulo 1 de la presente decisién entrara en vigor el 1 de abril de 2021. La modificacion de la regla 19,
parrafo 1, del Reglamento de Ejecucidn del Convenio sobre la Patente Europea se aplicara a todas las designaciones
del inventor que se realicen o rectifiquen y a todas las solicitudes internacionales que entren en la fase europea a
partir de esa fecha.

2. La modificacién de la regla 143 del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea con
arreglo al articulo 2 de la presente decisién entrard en vigor el 1 de noviembre de 2021 y se aplicara a todas las
solicitudes de patentes que se publiquen en el Registro Europeo de Patentes a partir de esa fecha.

Hecho en Munich, el 15 de diciembre de 2020. Por el Consejo de Administracién, el Presidente, Josef
Kratochvil.

DECISION, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR LA QUE SE ADOPTA
LA REGLA 56 BIS Y SE MODIFICAN LAS REGLAS 56 Y 135 DEL REGLAMENTO DE EJECUCION DEL
CONVENIO SOBRE CONCESION DE PATENTES EUROPEAS Y POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 2
DEL REGLAMENTO RELATIVO A LAS TASAS (CA/D 2/21)

El Consejo de Administracion de la Organizacion Europea de Patentes, visto el Convenio sobre Concesién
de Patentes Europeas (en lo sucesivo, el «Convenio sobre la Patente Europea») y, en concreto, su articulo 33,
parrafo 1, letra c), y parrafo 2, letra d); a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes; habida cuenta
del dictamen del Comité de Presupuestos y Finanzas; habida cuenta del dictamen del Comité sobre el Derecho de
Patentes; ha decidido lo siguiente:

Articulo 1.
El Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea se modifica como sigue:
1. Los pérrafos 2 y 3 de la regla 56 quedaran redactados de la siguiente manera:

«(2) Si las partes omitidas de la descripcién 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 natificacion de
conformidad con el parrafo 1 o con el parrafo 1 de la regla 56 bis, en el plazo de dos meses a partir de la
comunicacién, se cambiara la fecha de presentacién a aquella en la que fueron presentadas las partes omitidas de
la descripcion o los dibujos omitidos. La Oficina Europea de Patentes informard al solicitante en consecuencia.

(3) Si las 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 en la fecha en que se haya cumplido lo
requerido en el parrafo 1 de la regla 40, 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 pida y
aporte:
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(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 una 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) una indicacion sobre el lugar en que se encuentran las partes omitidas de la descripcién o los dibujos
omitidos en la solicitud anterior y, cuando proceda, en su traduccién.»

2. Se introduce la nueva regla 56 bis en el capitulo | de la cuarta parte.
«Regla 56 bis. Documentos de la solicitud y partes de los mismos erréneamente presentados.

(1) Si del examen previsto en el parrafo 1 del articulo 90 resultase que la descripcion, las reivindicaciones o
dibujos, o partes de esos documentos de la solicitud, se han presentado erroneamente, la Oficina Europea de
Patentes requerira al solicitante que presente los documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de los
mismos en un plazo de dos meses. El solicitante no podra alegar la omisién de dicha comunicacion.

(2) Si los documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de los mismos previstos en el parrafo
1 se presentan en la fecha de presentacion o antes de ella para corregir la solicitud, dichos documentos correctos o
partes correctas se incorporaran a la solicitud y se tendran por no presentados aquellos que lo hayan sido
erréneamente. La Oficina Europea de Patentes informara al solicitante en consecuencia.

(3) Si los documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de los mismos previstos en el parrafo
1 se presentan después de la fecha de presentacidn, pero dentro de un plazo de dos meses a contar desde dicha
fecha, o si se emite una natificacion de conformidad con el parrafo 1 o con el parrafo 1 de la regla 56, en el plazo de
dos meses a partir de la comunicacion, se cambiard la fecha de presentacién a aquella en la que fueron presentados
dichos documentos correctos o partes correctas. Los documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de
los mismos se incorporaran a la solicitud y se tendran por no presentados aquellos que lo hayan sido erroneamente.
La Oficina Europea de Patentes informara al solicitante en consecuencia.

(4) Silos documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de los mismos se presentan en el plazo
previsto en el parrafo 3, y si la solicitud reivindica la prioridad de una solicitud anterior en la fecha en que se haya
cumplido lo requerido en el parrafo 1 de la regla 40, la fecha de presentacién seguira siendo aquella en que se haya
cumplido lo requerido en el parrafo 1 de la regla 40, siempre que dichos documentos o partes figurasen integramente
en la solicitud anterior, y que, en el plazo previsto en el parrafo 2, el solicitante asi lo pida y aporte:

(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 una 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) una indicacion sobre el lugar en que se encuentran los documentos correctos de la solicitud o las partes
correctas de los mismos en la solicitud anterior y, cuando proceda, en su traduccién.

Si se cumple lo requerido, los documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de los mismos se
incorporaran a la solicitud y se conservaran en ella aquellos que hayan sido presentados erréneamente.

(5) En caso de que el solicitante:

(a) no presente en los plazos establecidos en los parrafos 1 o 3 los documentos correctos de la solicitud o
las partes correctas de los mismos; o

(b) retire, de conformidad con el parrafo 7, un documento correcto de la solicitud o una parte correcta del
mismo presentado con arreglo al parrafo 3,

los documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de los mismos que se presenten se tendran
por no presentados y aquellos que lo hayan sido erroneamente se conservaran en la solicitud o se restituiran en la
solicitud. La Oficina Europea de Patentes informara al solicitante en consecuencia.

(6) En caso de que el solicitante no cumpla los requisitos contenidos en el parrafo 4 a) a c) en el plazo
mencionado en el parrafo 3, se dara una nueva fecha de presentacion a la solicitud, que sera aquella en la que se
presentaron los documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de los mismos. La Oficina Europea de
Patentes informara al solicitante en consecuencia.

(7) En el plazo de un mes a partir de la notificacién mencionada en la Ultima frase de los parrafos 3 0 6, el
solicitante podra retirar los documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de los mismos presentados,
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€n cuyo caso se considerara que no se ha acordado la nueva fecha de presentacién. La Oficina Europea de Patentes
informara al solicitante en consecuencia.

(8) En caso de que el solicitante presente los documentos correctos de la solicitud o las partes correctas de
los mismos conforme a los parrafos 3 0 4 después de que la Oficina Europea de Patentes haya comenzado a
elaborar el informe de busqueda, la Oficina Europea de Patentes requerira al solicitante que abone, en el plazo de
un mes, otra tasa de blsqueda. Si la tasa de busqueda no se satisface en el plazo establecido, la solicitud se
considerara retirada.»

3. El parrafo 2 de la regla 135 quedara redactado de la siguiente manera:

«(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, regla 52, parrafos 2 y 3; en las reglas 55, 56, 56 bis, parrafos 1y 3 a 7;
en las reglas 58, 59, 62 bis, 63, 64, regla 112, parrafo 2; y en la regla 164, parrafos 1y 2.»

Articulo 2.

El articulo 2, péarrafo 1, apartado 2, punto 1, del Reglamento relativo a las Tasas quedara redactado como
sigue:

«por busqueda europea o blsqueda europea complementaria de las solicitudes presentadas a partir del 1
de julio de 2005 (articulo 78, parrafo 2; regla 62; regla 64, parrafo 1; regla 56 bis, parrafo 8; articulo 153, parrafo 7;
y regla 164, parrafos 1y 2).»

Articulo 3.

La presente decision entrard en vigor el 1 de noviembre de 2022.

La regla 56, parrafos 2y 3, y la regla 135, parrafo 2, del Convenio sobre Concesién de Patentes Europeas,
con sus modificaciones, y la regla 56 bis incorporada al articulo 1 de la presente decision se aplicaran a todas las
solicitudes que se presenten desde esta fecha en adelante.

Hecho en Munich, el 14 de diciembre de 2021. Por el Consejo de Administracién, el Presidente, Josef
Kratochvil.

DECISION, DE 13 DE OCTUBRE DE 2022, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR LA QUE SE
MODIFICAN LAS REGLAS 46, 49, 50, 57, 65, 82, 126, 127 Y 131 DEL REGLAMENTO DE EJECUCION DEL
CONVENIO SOBRE CONCESION DE PATENTES EUROPEAS (CA/D 10/22)

El Consejo de Administracion de la Organizacion Europea de Patentes, visto el Convenio sobre Concesién
de Patentes Europeas (en lo sucesivo, el «Convenio sobre la Patente Europea») y, en concreto, su articulo 33,
parrafo 1, letra c); a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes; habida cuenta del dictamen del
Comité sobre el Derecho de Patentes; ha decidido lo siguiente:

Articulo 1.

El Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea se modifica como sigue:

1. Se suprime la regla 46.
2. El titulo de la regla 49 queda redactado como sigue:

«Presentacion de los documentos de la solicitud.»
3. Laregla 49, parrafo 2, queda redactada como sigue:

«(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes establecera los requisitos para la presentacion de los
documentos que integran la solicitud.»

4. Se suprime la regla 49, parrafos 3 a 12.
5. La regla 50, parrafo 1, queda redactada como sigue:
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«(1) Las reglas 42, 43y 47 a 49 se aplicaran a los documentos que sustituyan a los documentos que integren
la solicitud de patente europea. El parrafo 2 de la regla 49 se aplicard también a las traducciones de las
reivindicaciones a que se refiere la regla 71.»

6. La regla 50, parrafo 2, queda redactada como sigue:

«(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes establecera los requisitos para la presentacion de los
documentos distintos de aquellos que integran la solicitud.»

7. Laregla 57, letra i), queda redactada como sigue:

«(i) si la solicitud reune los requisitos de la regla 49, parrafo 1, y los requisitos aplicables que establezca el
Presidente de la Oficina Europea de Patentes en virtud del parrafo 2 de la regla 49;»

8. La regla 65 queda redactada como sigue:

«Inmediatamente después de su redaccion, el informe de blsqueda europea seré notificado al solicitante.
La Oficina Europea de Patentes facilitara copia de todos los documentos citados.»

9. Laregla 82, parrafo 2, queda redactada como sigue:

«(2) Si una parte no esta de acuerdo con el texto comunicado por la Divisién de Oposicién, podra continuarse
con el examen de la oposicién. En caso contrario, la Division de Oposicion, al expirar el plazo previsto en el parrafo
1, requerira al titular de la patente para que, en el plazo de tres meses, abone la tasa establecida y presente una
traduccién de toda reivindicacion modificada en las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes distintas de
la lengua del procedimiento. Si, en un procedimiento oral, se adopta una decision con arreglo al parrafo 2 del articulo
106 o el parrafo 2 del articulo 111, sobre la base de documentos que no se ajusten a los requisitos aplicables que
haya establecido el Presidente de la Oficina Europea de Patentes en virtud del parrafo 2 de la regla 49, se requerira
al titular de la patente que presente, en ese plazo de tres meses, el texto modificado en una forma que se ajuste a
dichos requisitos.»

10. La regla 126, parrafo 2, queda redactada como sigue:

«(2) Cuando la notificacion se efectie de conformidad con el parrafo 1, el documento se considerara
entregado al destinatario el dia en que esté fechado, salvo que no haya llegado a dicho destinatario. En caso de
controversia sobre la entrega, correspondera a la Oficina Europea de Patentes demostrar que el documento ha
llegado a su destino y la fecha de entrega al destinatario. Si la Oficina Europea de Patentes acredita que se entregé
el documento al destinatario mas de siete dias después del dia en que esta fechado, los plazos en los que la presunta
recepcion de ese documento constituyan el hecho de referencia segun el parrafo 2 de la regla 131 se ampliaran en
un nuamero de dias igual a aquel en el que se haya excedido ese plazo de siete dias.»

11. Laregla 127, parrafo 2, queda redactada como sigue:

«(2) Cuando la notificacién se efectde por medios electronicos, el documento electrénico se considerara
entregado al destinatario el dia en que esté fechado, salvo que no haya llegado a dicho destinatario. En caso de
controversia sobre la entrega, corresponderd a la Oficina Europea de Patentes demostrar que el documento
electrénico ha llegado a su destino y la fecha de entrega. Si la Oficina Europea de Patentes determina que ha llegado
a su destino mas de siete dias después del dia en que esté fechado, los plazos en los que la presunta recepcién de
ese documento constituyan el hecho de referencia segun el parrafo 2 de la regla 131 se ampliaran en un niumero de
dias igual a aquel en el que se haya excedido ese plazo de siete dias.»

12. Laregla 131, parrafo 2, queda redactada como sigue:
«(2) El computo comenzard al dia siguiente del hecho de referencia, ya sea éste un acto de procedimiento
o la expiracion de un plazo anterior. Salvo disposicion en contrario, cuando dicho acto consista en una notificacion,

el hecho de referencia considerado sera la presunta recepcion del documento notificado.»

Articulo 2.
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La modificacién de las reglas 46, 49, 50, 57, 65 y 82 con arreglo al articulo 1 de la presente decision entrara

en vigor el 1 de febrero de 2023.
La modificacién de las reglas 126, 127 y 131 con arreglo al articulo 1 de la presente decision entrara en

vigor el 1 de noviembre de 2023.

Articulo 3.

Las reglas 46, 49, 50, 57 y 82, modificadas mediante el articulo 1 de la presente decision, se aplicaran a
todos los documentos presentados ante la Oficina Europea de Patentes a partir del 1 de febrero de 2023.

Las reglas 126, 127 y 131, modificadas mediante el articulo 1 de la presente decision, se aplicaran a todos
los documentos que notifique la Oficina Europea de Patentes a partir del 1 de noviembre de 2023.

Hecho en Munich, el 13 de octubre de 2022. Por el Consejo de Administracién, el Presidente, Josef
Kratochvil.

Las presentes Decisiones entraron en vigor, de forma general y para Espafia, en las fechas indicadas en
cada una de ellas.

Madrid, 30 de octubre de 2023. La Secretaria General Técnica, Rosa Velazquez Alvarez.
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