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Intento de que la OEPM publique "traducciones 
revisadas" de patente europea que incorporan las 

reivindicaciones de producto que no se 
concedieron para España, basándose en el Art. 12 

RD 2424/1986
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Art. 70 CPE. Texto auténtico de la solicitud EP o de una EP
1. El texto de la solicitud de patente europea o de la patente europea redactado en la 
lengua del procedimiento será el texto que hará fe en todos los procedimientos 
que se tramiten en la OEP y en todos los Estados contratantes. 
[2]
3. Cualquier Estado contratante podrá establecer que se considere... como texto que 
hace fe a una traducción ..., si la solicitud de patente europea o la patente europea 
en la lengua de la traducción confieren una protección menos extensa que la 
proporcionada por dichas solicitudes o patentes en las lenguas del procedimiento.

4. Cualquier Estado contratante que adopte una disposición en virtud del párrafo 3:
a) Deberá permitir al solicitante o al titular de la patente europea que presenten 

una traducción revisada de la solicitud o de la patente...

b) Podrá establecer que quienes en ese Estado hayan comenzado a utilizar de 
buena fe una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese 
fin, sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de 
acuerdo con el texto de la traducción inicial, puedan continuar explotándola en su 
empresa o para las necesidades de ésta, a título gratuito, después que la traducción 
revisada haya surtido efecto. [derecho de preuso, en ES Art.12 RD 2424]

Art. 12 RD 2424/1986. En todo momento se puede efectuar por el titular de la 
solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá 
efecto hasta que la misma sea publicada en el RPI [no sólo BOPI, sino el folleto].
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marzo 2006
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Publicación de la "revisión de 
la traducción" ES 2.063.734 
T4 (Merck, losartan)

46 reivs. originales de procedimiento 
en la T3 (las "for ES" in EP 253.310 B1)

La "revisión" consistió en la adición de 48 reivs. de la EP-B1 "for 
other contracting states", que incluían 5 reivs. de producto (46+48 = 94)
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ES 2.063.734 T4 (EP 253.310 B1, losartan)
EP 463.756 B1sildenafilo  Rechazadas las ocho revisiones
EP 357.241 B1 y EP 440.372 B1 voriconazol
EP 325.571 B1 tolterodina
EP 281.309 ziprasidona - publicada ES 2.040.838 T4, el 11.02.2011
EP 757.990 B1 moxifloxacino
EP 247.633 B1 atorvastatina racémina

En el BOPI-II 2006.08.01 la OEPM dejó sin efectos las ocho 
"revisiones de traducción" publicadas en 1 junio y 1/16 
julio, de las que sólo se publicó el fascículo del losartan
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Resolución de la OEPM  de 2006.10.27, sobre 18 recursos de 
alzada (RA) acumulados, contra las 8 "revisiones de traducción" 
de  patentes europeas que añaden reivindicaciones de producto
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STSJ Mad-CA2, 2009.03.26 (nºs 685 y 686, desestimando recursos 
1.443/2006 y 1.446/2006 de Pfizer contra RRA OEPM 2006.10.27)

FD 5º. "... La Sección estima que la OEPM no tiene una facultad discrecional para 
publicar o no la revisión de la traducción pero sí tiene un cierto margen de 
calificación del documento que se le presenta. Se podría llegar si no al 
absurdo... a que en otro caso la OEPM debiera publicar la traducción de Hamlet.

La petición del recurrente excedía con mucho de una mera corrección o revisión de 
la traducción de la patente, y lo que pretende la parte es la extensión de la 
protección del Registro a productos farmacéuticos."...

FD 8º. "...En contra de lo que sostiene el Juez de lo Mercantil de Madrid (SJM 
Mad-6, 19-10-2007, losartan), si bien la Patente Europea es única, produce 
distintos efectos según el país para el que se solicite, y por tanto las reivs. del 
producto no estaban protegidas en España.

... la Sección estima que el cauce del Art. 12 del RD 2424/1986 elegido por el 
recurrente no era el adecuado. La parte debió presentar a la OEPM una 
solicitud para que procediera a la publicación de las reivs. relativas al 
producto farmacéutico al entender que los Arts. 27.1 y 70 ADPIC dejaron sin 
efecto el Art. 167.5 CPE... Cuando la Administración se pronuncie al respecto el 
Tribunal podrá examinar si procede o no la publicación de las reivs. de producto."
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STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (1)
(Pfizer vs OEPM, EP 463.756 B1sildenafilo). Hay otras dos sents. prácticamente 
idénticas, sobre EP 357.241 y EP 440.372, ambas relacionadas con voriconazol)

"FD 6º... Nos encontramos entonces que el debate se encuentra centrado en dos 
cuentiones. Por un lado, si la OEPM -como las demás oficinas nacionales de PI-, está 
obligada a publicar las traducciones o las revisiones de las mismas sin poder 
calificar ni entrar en su contenido, tal como entiende la parte recurrente, o si las 
citadas oficinas pueden calificar dicho contenido y, en su caso, negarse a su 
publicación en aplicación de tales funciones calificadoras, cuyo alcance quedaría por 
precisar...

a) ... No hay base normativa alguna... para negarle a la OEPM una función 
calificadora... Y esto supone desde luego la comprobación de que la traducción 
se corresponde con la de una patente europea publicada oficialmente, así como, 
en su caso, la verificación de la fidelidad de dicha traducción, evitando así la 
eventual comisión tanto de posibles errores como de cualquier fraude de ley por parte 
de quien presente una traducción de patente... Como es evidente, todo lo dicho es 
aplicable por las mismas razones no sólo a las traducciones, sino asimismo a las 
revisiones de las traducciones." 

[La OEPM puede verificar la fidelidad de la traducción EP o su revisión, 
como opinó el autor de estas diapositivas]



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona12

STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (2)
"FD 6º... Nos encontramos entonces que el debate se encuentra centrado en dos 
cuentiones. Por un lado... 

En segundo lugar, es preciso examinar si mediante el procedimiento de 
revisión de una traducción de una patente europea es posible ampliar el 
ámbito de protección de la traducción original y hasta el límite que marca la 
patente europea [?], tal como lo entiende la parte recurrente que se deriva de los 
preceptos del CPE y del ADPIC...

b) Ahora bien, que la OEPM puede verificar la correspondencia y exactitud de una 
traducción o el de una revisión de la misma con el texto oficial de una patente y 
excluir que se trate de una pretensión imposible o en fraude de ley, no aclara el 
alcance que puede tener el procedimiento de revisión establecido en el Art. 
70.4 CPE y el Art. 12 RD 2424/1986. Para una mayor claridad, conviene reproducir 
el texto de ambos preceptos. [ver diapositiva siguiente]

Es verdad que ni el apartado a) del Art. 70.4 CPE ni el primer párrafo del Art. 12 
RD establecen con claridad cual es el alcance del derecho a presentar una 
traducción revisada de la solicitud o de la patente (cont.)."

[Aparentemente el "alcance del procedimiento de revisión, y del derecho a 
presentar una revisión de la traducción de EP" son cuestiones inéditas en la 
jurisprudencia del CPE fuera de España ]
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STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (3)
"FD 6º...(cont) Sin embargo, el propio reconocimiento expreso de tal 
posibilidad, así como el tenor del apartado b) del Art. 70.4 CPE, conducen a 
la conclusión de que no es posible entender que su objetivo se reduce a 
corregir posibles errores o inexactitudes [en] la traducción, como han 
interpretado tanto la OEPM como la Sentencia impugnada. Esta conclusión se 
deriva de manera inequívoca del tenor del citado apartado b) del Art. 70.4 
CPE, que se refiere al diferente alcance jurídico que puede llevar aparejada la 
revisión de la traducción. En efecto, si el alcance de una traducción revisada 
se limitase a enmendar errores o imprecisiones de la traducción original, su 
efectos jurídicos serían exactamente los mismos que los de la traducción 
[!?], y su presentación serviría exclusivamente para evitar una eventual 
inseguridad jurídica, pero en ningún caso se podría hablar con propiedad de 
respecto a derechos de explotación de terceros nacidos bajo la vigencia de la 
patente como consecuencia de la revisión de la traducción. Así, con [el derecho 
del preuso] "después de que la traducción revisada haya surtido efecto" 
indiscutiblemente se está queriendo decir que su contenido protegido, en 
principio delimitado por sus reivindicaciones, es más amplio que el de la 
traducción original... Pues bien tal alcance de una revisión de la traducción 
no puede ser otro que ... incorporar reivindicaciones contenidas en la EP 
pero por alguna razón no incorporadas en la traducción presentada en otro 
Estado. [!?]
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La STS3 parece no admitir que un error de traducción en sólo un 
término, sea de la descripción o de las reivindicaciones, pueda 

modificar el alcance de la protección del original [dice que la 
afirmación de la OEPM  "un término de las reivs. puede alterar su sentido", 

es claramente insuficiente para explicar el derecho de preuso], pero:

Original claim: "Product comprising A, B and C".

Traducción con menor alcance: "Producto que consiste en A, B y C."

Traducción con menor alcance: "Producto que comprende A, B, C y D."

Traducción con mayor alcance: "Producto que comprende A y B."

Traducción que tiene un alcance diferente: "Producto que comprende A, 
B y C' [siendo C' un término distinto a C]. Ej. el traducir "tin" por "zinc", en 
lugar de por "estaño" o por "hojalata", error frecuente en traducciones de la 
obra "Cat on a hot tin roof" (el zinc/cinc puro no es adecuado para tejados).

El Art. 70.3 CPE sólo acepta que una traducción sea texto fehaciente si su 
protección es menor que el texto original, siendo este último texto el 
fehaciente en todo caso. El Art. 70.4.a permite corregir el error y obtener la 
protección del original, mediante la revisión de la traducción.
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STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (4)
"FD 6º...(cont.) Pues bien tal alcance de una revisión de la traducción no 
puede ser otro que ... incorporar reivindicaciones contenidas en la EP pero 
por alguna razón no incorporadas en la traducción presentada en otro 
Estado [!?]. Sin duda puede haber diversas razones que den lugar a que 
en una primera traducción no se incorporen todas las reivindicaciones 
existentes en la EP, como lo fue en su momento la reserva efectuada por 
España del CPE respecto de las reivindicaciones de productos 
farmacéuticos, pero también puede deberse a pactos puramente 
mercantiles con otras empresas farmacéuticas o a motivaciones de
naturaleza estrictamente económica o comercial [!!??]. En todos esos 
supuestos sin duda es posible que, una vez desaparecidas tales razones, 
la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones 
omitidas en un primer momento, a cuyo efecto indiscutiblemente puede 
emplear el procedimiento previsto en el CPE de registrar en la 
correspondiente oficina nacional de PI una traducción revisada... 

Es coherente que la posibilidad de presentar dicha revisión quede abierta 
"en todo momento".
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Claims of EP 463.756 
B1, member of the first 
patent family related to 
sildenafil

FR (1, 4)

DE (4, 7)

GB (1, 7) 

ES revision: 1-6 + 
7-15 (= 1-8 others)

!?

sildenafil

!? Eight claims (1-8)

Six claims (1-6)

!?
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El texto de una EP es el mismo para todos los estados designados, 
excepto por reservas o haber antecedentes nacionales de novedad

Article 118 EPC. Unity of the European patent application or European patent . ... 
The unity of the application or patent in these proceedings [before the EPO] shall not 
be affected; in particular the text of the application or patent shall be uniform for 
all designated Contracting States unless otherwise provided for in this 
Convention. [reservations Art. 167 or 'national' lack of novelty]

Rule 87 EPC1973 (cf. R 138 EPC2000): Different claims, description and 
drawings for different States.  If the EPO [notes that, in respect of one or some of 
the designated Contracting States, the content of an earlier European patent 
application forms part of the state of the art pursuant to Art. 54, paragraphs 3 and 4, or 
if it] is informed of the existence of a prior right under Art. 139.2 , the European 
patent application or European patent may contain for such State or States claims
and, if the EPO considers it necessary, a description and drawings which are 
different from those for the other designated Contracting States. [text between 
brackets does not apply to EPC2000].

Article 139. Rights of earlier date or the same date . (2) A national patent 
application and a national patent in a Contracting State shall have with regard to a 
European patent in which that Contracting State is designated the same prior right 
effect as they have with regard to a national patent. 
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STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (5)
"FD 6º...(cont) En el presente supuesto, la reserva suscrita por ES al CPE 
que impedía la patente de productos farmacéuticos llegó, comprendida su 
prórroga, hasta el 7.10.1992, fecha a partir de la cual quedaba abierta en 
nuestro país la posibilidad de [presentar solicitudes con] reivindicaciones 
de tales productos. Por otra parte el Art. 167.5 del CPE estipula que "los 
efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas 
patentes" [i.e. 20 años], eso es, de las sometidas a la reserva. Pero esta 
previsión ha de entenderse de forma conjunta con el apartado siguiente, 
Art. 167.6, que establece que "sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 
y 5, toda reserva dejará de producir efectos a la expiración del periodo 
previsto en el párrafo 3 primera fase, o si ese periodo hubiere sido 
ampliado, al término del periodo de ampliación", lo que podría llevar a la 
interpretación de que la reserva no tiene sobre las patentes afectadas 
ninguna ultraactividad más allá de su propia duración, que en el caso 
español, incluida la prórroga, era hasta la citada fecha de 7.10.1992 ." [la 
duración de la reserva es hasta 1992, pero sus efectos duran 20 años 
más]

[Las notas en verde y entre corchetes son añadidos del autor]
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La duración de las reservas previstas en el Art. 167 CPE

5. Cualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) ó c) del 
párrafo 2 se extenderá a las patentes europeas concedidas en base a 
solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el 
transcurso del cual la reserva produce sus efectos [para ES y GR hasta 
7.10.1992]. Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la 
duración de esas patentes.

3. Cualquier reserva formulada por un Estado contratante producirá efectos
durante un período de diez años como máximo [para AT hasta 7.10.1987], 
a contar de la entrada en vigor del presente Convenio [lo que sucedió el 
7.10.1977 para BE, DE. FR, LU, NL, CH, GB, suficiente según Art. 169.1 
CPE]. No obstante,.. podrá ampliar este período otros cinco años como 
máximo... [lo que sucedió para ES y GR]

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, toda reserva dejará de 
producir efectos a la expiración del período previsto en el párrafo 3, 
primera fase, o si ese período hubiere sido ampliado, al término del 
período de ampliación.
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STS3 2011.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (6)
"FD 6º...(cont) "Pero en todo caso la entrada en vigor en España del 
ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1.01.1996, según 
lo dispuesto en el Art. 65.1 del mismo, despeja cualquier duda que 
pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre 
las patentes afectadas por ella, dado que debe prevalecer sobre el CPE 
el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya 
de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de 
hacerlo para aquéllos supuestos en que no había sido posible con
anterioridad como consecuencia de decisiones nacionales -como el 
caso de las reservas-. Así, el Art. 70 ADPIC contiene dos importantes 
previsiones transitorias ... Art. 70.7 para solicitudes pendientes; y Art. 70.8 
innecesaria en España. [Sorprende la total ausencia de referencia al Art. 
70.2 ADPIC]

En el caso de autos [traducción de EP 463.756 B1, sildenafilo] la solicitud 
de la patente es de 7.06.1991, mientras que la publicación de la misma [no  
de la solicitud, sino de la patente concedida] es de 19.04.1995, fecha en la 
que si bien estaba ya publicado el ADPIC, todavía no era vinculante para el 
Estado español... (cont.)
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Artículo 70 ADPIC. Protección de la materia existente
1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a 
actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo 
[no retroactividad] para el Miembro de que se trate [antes de de 
1.01.1996].
2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera 
obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de 
aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se 
trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o 
que cumpla entonces o posteriormente los criterios de 
protección establecidos en el presente Acuerdo...

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia 
que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el 
Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público. [no 
retroactividad]
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El Art. 70.7 (implícitamente) y Art. 70.8 ADPIC 
(explícitamente) se refieren a las patentes 

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya 
protección esté condicionada al registro [se incluyen patentes]
se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que 
estén pendientes [no patentes concedidas] en la fecha de 
aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate 
para reivindicar la protección mayor que se prevea en las 
disposiciones del presente Acuerdo [reivs. de producto per se
en materia de patentes]. Tales modificaciones no incluirán 
materia nueva.

70.8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los 
productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la 
agricultura [no se aplica a  España]...
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EP 463.756 B1: primera familia de 
patentes de Pfizer sobre sildenafilo: 
Podría haberse acogido al Art. 70.7 
ADPIC durante su tramitación, pero no 
lo hizo
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EP 463.756 B1: reivs. para ES y GR 
de la primera familia de patentes 
de Pfizer sobre sildenafilo

producto químico 
intermedio        

(no farmacéutico)
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STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (y 7)
"FD 6º...(cont) Así, a partir de la plena eficacia del ADPIC el 1.01.1996, la 
patente litigiosa estaba concedida y la reserva frente a las patentes de 
productos en virtud del CPE ya no estaba vigente, luego el supuesto de 
autos no quedaba comprendido en ninguno de los apartados 7 y 8 del Art. 
70 ADPIC. [Sí lo estuvo en el supuesto del Art. 70.7 ADPIC].

En cualquier caso, lo cierto es que nada puede objetarse a que en un 
momento posterior a las fechas citadas, en concreto el 31.03.2006, el titular 
de una patente farmacéutica haya presentado, como es el caso de Pfizer 
una revisión de la traducción inicial para ampliar la protección a los 
productos cuyas reivindicaciones no fueron incluidas en la misma como 
consecuencia de la reserva formulada por España al CPE.

Consecuencia de todo lo visto en el presente fundamento, es la estimación de 
los motivos de casación examinados, no en cuanto a la limitación de la 
OEPM de verificar el contenido de la traducción revisada -limitación que 
hemos rechazado-, pero sí en cuanto a que [,] comprobada su fidelidad y 
que las ampliaciones de la traducción revisada se mantienen dentro de los 
límites del texto [?] de la patente europea, así como la ausencia de cualquier 
fumus de fraude de ley, el citado organismo está obligado a publicar dicha 
traducción revisada en la forma reglamentariamente procedente. [¿cómo?]
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Ficha SITADEX del expediente de la traducción de patente europea ES 2.071.919 
T3 (validación de EP 463.756 B1) sobre sildenafilo, el 27.03.2011: Todavía no se 
mencionan ni STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (recurso 1.443/2006) ni STS3 2010.11.04

RRA OEPM 2007.06.18
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ATS3 2011-02-01 rechazando solicitud de Medichem para que se 
complete el fallo de STS3 2010-11-04 (EP 463.756 B1 sildenafilo). 

Hay error en la cita del recurso: no es 6.864 (voriconazol) sino el 6.669

¿La publicación del fascículo o de la mención en el BOPI?
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¿Cómo puede afectar esta STS3 a los terceros (los de la 
diapositiva y otros) que ya tienen sildenafilo en el mercado?
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Intento de que la OEPM publique la "revisión de la 
traducción" con nuevas reivs. de producto, no 

basándose en el Art. 12 RD 2424/1986, sino 
directamente en el Art. 70 ADPIC
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EP 502.314B1: primera familia de patentes de 
Boehringer Ingelheim sobre telmisartan: Podría 
haberse acogido al Art. 70.7 ADPIC durante su 
tramitación, pero no lo hizo
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Claims for AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE (continuation)
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El 27.03.2010 Sitadex ya 
menciona la publicación de la 
STSJ Mad-CA2 2010, pero no la 
publicación (T4) de fascículo la 
Revisión de la Traducción.
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Resolución de la OEPM, de 2006.06.01, rechazando adición de 
reivs. en validación de EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - Boehringer 

Ingelheim - telmisartan (1)
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R OEPM, 2006.06.01, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (2) 



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona39

R OEPM, 2006.06.01, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (3) 
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Resolución Recurso de Alzada (RRA) de la OEPM, de 
2007.06.18, rechazando adición de reivs. en validación de EP 

0502314 B1 (ES 2118095 T3) - Boehringer Ingelheim - telmisartan (1)
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RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (2)
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RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (3)
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RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (4)



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona44

RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (5)
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RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (6)
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RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (7)
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RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (8)
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STSJ Mad-CA2 2010.12.02 (nº 2.237) Boehringer Ingelheim  
vs OEPM - EP 502314 B1 sobre telmisartan) 

FALLO:
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STSJ Mad-CA2 2010.12.02 (nº 2.238) Sanofi-Aventis vs 
OEPM (resolución denegando adición de nuevas reivs de 
producto a EP 454[5]11 B1) y Cinfa, Stada y Normon (1)

"FD 3º. ...Esta Sección ha dictado las sentencias nº 303 de 2009.02.12, nºs 
685 y 686 de 2009.03.26 y nº 471 de 2010.02.18 referidas a patentes 
europeas que ya habían sido validadas en España en la fecha de entrada 
en vigor del ADPIC... Posteriormente la nº 1.852 de 2010.03.30... Por último 
en la Sent. nº 2.238 [2.237] de 2010.12.02, dictada en el recurso CA nº 
1.037/2007, la Sección en relación [con] la Patente Europea nº 0502314 
[telmisartan], que estaba pendiente de conceder en España en la fecha en 
la que entró en vigor el ADPIC, revisó la legalidad de dos decisiones de la 
Administración, la primera la resolución por la que se deniega la petición de 
adicción [adición] de nuevas reivs. de producto a la Patente Europea nº 
0502314, basándose en el Art. 70 ADPIC, y, la segunda por la que se 
deniega la revisión de la traducción de la patente.

FD 3º [4º]... breve resumen de la evolución legislativa.. Sin embargo este 
contexto se ha visto significativamente modificado por la firma del ADPIC... 
que entró en vigor el 1 de enero de 1.995 [1996 según STS3 2010.11.04]...
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Error de la STSJ Mad-CA2 
respecto al nº de patente
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STSJ Mad-CA2 2010.12.02 (nº 2.238) Sanofi-Aventis vs OEPM 
(resolución denegando adición de nuevas reivs de producto a 

EP 454[5]11 B1) y Cinfa, Stada y Normon (2)
"FD 5º. ... Pues bien, consideramos que el contenido del Art. 27.1 y 70.2 del 
ADPIC no puede ser obviado en España, afectando directamente a las 
patentes concedidas antes de su entrada en vigor e imponiendo desde su 
vigencia la protección de las patentes de producto químico o farmacéutico... 

Por otra parte, los derechos de patente ya concedidos y de los que un 
particular disfruta no son "actos realizados", no pueden excluirse del Art. 70.2
para incluirlos en el Art. 70.1... La eficacia del compromiso internacional 
asumido por España con el ADPIC, por tanto, contempla la patentabilidad 
sobrevenida... 

El ejercicio tardío del derecho por parte de la mercantil recurrente dará lugar a 
la obligación de soportar los derechos de los usuarios de buena fe, conforme 
a los arts. 54 LP [derecho de preuso] y 74.4(b) CPE [errata], pero no a la 
pérdida del derecho a obtener la mayor protección.

Por todo lo cual procede estimar el presente recurso, y declarar que procede 
la adicción [adición] de las nuevas reivindicaciones de producto a la patente 
europea nº 045411, de conformidad con el Art. 70 ADPIC"
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STSJ Mad-CA2 2010.12.02 (nº 2.239) Karl Thomae GmbH 
vs OEPM (resolución denegando adición de nuevas reivs de producto a  
P556.874, concedida bajo el EPI y relativa a la obtención de pramipexol)

"FD 2º. [reproducción de los argumentos del recurrente]: 4º. Que la 
resolución recurrida es inválida por ser contraria al Art. 100.3 del Estatuto 
de la Propiedad Intelectual...[sic]"

[El texto es casi idéntico al de la sentencia nº 2.238 de la misma fecha, con 
la diferencia de que en todo momento se habla de la "Patente Europea nº 
P556874"]

"FD 9º. ... Por todo lo cual procede estimar el presente recurso, y declarar 
que procede la adicción [adición] de las nuevas reivindicaciones de 
producto a la patente europea nº P556874, de conformidad con el artículo 
70 del ADIPC."
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Patentes del EPI de la familia de EP 186087 B1

fecha de caducidad: 12.11.2006

fechas de caducidad de las tres: 2.06.2007
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Esta es la "Patente Europea nº 556.878 que 
cita -erróneamente- la STSJ Mad-2: En agosto 
de 1987 España todavía no podía designarse 

en solicitudes de patente europea
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fecha de caducidad: 16.12.2005

¿Se van a adicionar 
reivindicaciones de esta patente 

"equivalente" a la patente 
española del EPI?
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EP cuya traducción ES 2.040.838 T3 se publicó en 1993 (ziprasidona) 
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EP 281.309 B1, publicada en 1993 como ES 2.040.838 T3 (ziprasidona) 

Reivindicaciones inexistentes en la traducción ES 2.040.838 T3, pero 
aparecidas en la traducción "revisada" ES 2.040.838 T4 pub. en 2011 
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EP 281.309 B1, publicada en 1993 como ES 2.040.838 T3 (ziprasidona) 

Reivindicaciones de la traducción ES 2.040.838 T3, pub. en 1993, pero 
desaparecidas de la traducción revisada ES 2.040.838 T4, pub. en 2011 
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Consulta: 29.03.2011
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ES 2.040.838 T3 (validación de EP 281.309 B1) ziprasidona - Pfizer
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ES 2.040.838 T3 (validación de EP 281.309 B1) ziprasidona - Pfizer
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ES 2.040.838 T4 (traducción "revisada" de EP 281.309 B1) ziprasidona 
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ES 2.040.838 T4 (traducción "revisada" de EP 281.309 B1) ziprasidona 


