CONSEJO DE Bruselas, 8 de marzo de 2004 (09.04)

LA UNION EUROPEA (OR. en)
7119/04
Expediente interinstitucional:
2000/0177 (CNS) LIMITE
PI 28
NOTA
de la: Presidencia
al: Consejo (Competitividad)
n.° doc. prec.:  7029/04 PI 26
n.° prop. Cion.: 10786/00 PI 49

Asunto:

PREPARACION DE LA REUNION DEL CONSEJO DE
11 DE MARZO DE 2004

— Patente comunitaria
= Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria

1. Sobre la base del enfoque politico comtn de 3 de marzo de 2003 (doc. 7159/03) y los avances

posteriormente logrados, sobre todo en el contexto de la sesion del Consejo Competitividad

de 26 y 27 de noviembre de 2003, la Presidencia adjunta en el Anexo I de la presente nota un

proyecto de texto del Reglamento que refleja la situacion tras el Consejo de noviembre, con

los dos asuntos que quedan por resolver: la duracion del periodo en el apartado 3 del

articulo 24 bis y los efectos juridicos de las traducciones de las reclamaciones segln se refleja

en los articulos 24 quater y 24 quinto. Los cambios del texto que eran la base de las

deliberaciones del Consejo de noviembre (doc. 15086/03) se recogen en el texto adjunto de la

Presidencia en el apartado 3 del articulo 24 bis y en los articulos 24 quater, 25 quinto

y 62. Estos cambios se sugieren como parte del esfuerzo continuado por llegar a soluciones

transaccionales sobre las cuestiones aiin pendientes sobre las traducciones obligatorias de la

patente comunitarias y los efectos de traducciones incorrectas.
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2. Como alternativa para resolver el tema de los efectos de las traducciones de las
reclamaciones, la Presidencia presenta en el Anexo II de la presente nota un proyecto de
“Articulo nuevo concepto” que, junto con los nuevos considerandos sugeridos, deberan
sustituir a los articulos 24 quater y 24 quinto, asi como del apartado 3 bis del articulo 11 y el
apartado 3 bis del articulo 44 en el Anexo I. La Presidencia considera que esta alternativa
ofrece una solucion pragmatica de los temas en cuestion, en plena coherencia con el caracter

unitario de la patente comunitaria y con la necesidad de certidumbre juridica.

3.  Seinvita al Consejo a que considere la alternativa propuesta que figura en los textos
anejos, a fin de llegar a un acuerdo politico sobre el Reglamento relativo a la patente

comunitaria que se habra de transmitir, para nueva consulta, al Parlamento Europeo.
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ANEXO I
Propuesta de
REGLAMENTO DEL CONSEJO
sobre la patente comunitaria
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su articulo 308,

Vista la propuesta de la Comision ',

Visto el dictamen del Parlamento Europeo 2

Visto el dictamen del Comité Econdmico y Social Europeo *,

Considerando lo siguiente:

(1)

)

La accion de la Comunidad implica un mercado interior caracterizado por la supresion de los
obstaculos a la libre circulacion de mercancias y la creacion de un régimen en virtud del cual
no se falsee la competencia en el mercado interior. Contribuye a estos objetivos el crear las
condiciones juridicas que permitan a las empresas adaptar sus actividades de produccion y
distribucién de productos a las dimensiones de la Comunidad. Entre los instrumentos juridicos
de que deben disponer las empresas a estos efectos es especialmente necesaria una patente
que goce de proteccion uniforme y surta efectos uniformes en todo el territorio de la

Comunidad.

El Convenio de Munich sobre concesion de patentes europeas de 5 octubre de 1973 (en lo
sucesivo denominado “Convenio de Munich”) creé la Oficina Europea de Patentes (OEP),
que tiene encomendada la concesion de patentes europeas. Por consiguiente, conviene recurrir
a la experiencia que ofrece la Oficina Europea de Patentes en lo que respecta a la concesion

de la patente comunitaria.

DO C 337 E de 28.11.2000, p. 278.
DO C 127 E de 29.5.2003, p. 519.
DO C 155 de 29.5.2001, p. 80.
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(2 bis)

(2 ter)

(2 quater)

La OEP desempefiara un papel fundamental en la administracion del sistema
comunitario de patentes y sera la unica habilitada para examinar solicitudes y conceder
patentes comunitarias. Todas las oficinas nacionales de patentes desempefiaran una
importante funcion, que consistira, entre otras cosas, en asesorar a los posibles
solicitantes de patentes comunitarias, recibir las solicitudes y transmitirlas a la OEP,
difundir informacion sobre patentes y asesorar a las PYME. Se compensara a las

oficinas nacionales de patentes por estas actividades.

Las solicitudes de patentes comunitarias podran tramitarse a través de la oficina
nacional de patentes de un Estado miembro en su lengua o lenguas de trabajo. Los
solicitantes seguiran teniendo la posibilidad de presentar sus solicitudes directamente a
la OEP. Podran pedir también que sus solicitudes sean tramitadas integramente por la
OEP. Por cuenta de la OEP y a peticion del solicitante, las oficinas nacionales de
patentes de los Estados miembros que tengan una lengua oficial distinta de las tres
lenguas oficiales de la OEP podran llevar a cabo cualquier cometido, incluso el de
examen de la novedad, en su lengua o lenguas respectivas. Las oficinas nacionales de
patentes de los Estados miembros que tengan como lengua oficial una de las tres
lenguas de la OEP, asi como experiencia en la cooperacion con ésta, y que necesiten
mantener una masa critica podran llevar a cabo, si lo desean, tareas de buisqueda por
cuenta de la OEP. Las relaciones entre las oficinas nacionales de patentes que realicen
dichas actividades y la OEP se basaran en acuerdos de colaboracion que contendran,
entre otras cosas, criterios comunes para garantizar la calidad. La finalidad de dichos
criterios (que comprenden la documentacion, la formacion y capacitacion del personal y
los instrumentos de trabajo) serd garantizar una calidad y uniformidad comparables de
la patente comunitaria. La puesta en practica de dichos acuerdos de colaboracion, es
decir, el cumplimiento de esas normas de calidad objetiva, se sometera a revisiones
periddicas por parte de entidades independientes. Se compensara a las oficinas

nacionales de patentes por las investigaciones que realicen.

El sistema comunitario de patentes incluird una clausula de salvaguardia con arreglo a la
cual el Consejo, a propuesta de la Comision y previa consulta a la OEP, podra acordar
ampliar la participacion de cualquier oficina nacional de patentes en actividades de
busqueda para hacer frente a problemas graves de capacidad que puedan surgir en la
concesion de patentes comunitarias. Dichos acuerdos no deberan dar lugar a que

disminuya la calidad de la patente comunitaria.
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3)

(3 bis)

4

(4 bis)

La adhesion de la Comunidad al Convenio de Munich le permitira figurar en el sistema
del Convenio como territorio para el que podra concederse una patente unitaria. Por
consiguiente, la Comunidad podra limitar el presente Reglamento en particular, a la
creacion del Derecho aplicable a la patente comunitaria una vez que se haya concedido

ésta.

También deberia encomendarse a la Oficina la tarea de administrar la patente
comunitaria, por ejemplo en lo que se refiere al cobro de tasas, al reparto de las tasas
anuales a las oficinas nacionales de patentes de acuerdo con una clave de reparto que
decidira por unanimidad el Consejo y a la gestion del Registro de patentes comunitarias.
También resulta adecuado encomendar a la Oficina otras tareas relativas a una patente
comunitaria, por ejemplo la limitacion de la patente previa solicitud del titular o el
registro de la renuncia o caducidad de la patente. La Oficina, en tanto que 6rgano de la
Organizacion Europea de Patentes, al llevar a cabo sus tareas de administracion de la
patente comunitaria, aplicard, respetando el Derecho comunitario, las disposiciones del
Convenio de Munich. La revision de las decisiones adoptadas por la Oficina se regiran

por el Convenio de Munich.

El Derecho comunitario de patentes aplicable a la patente comunitaria no debe substituir
a los Derechos de patentes de los Estados miembros ni al Derecho europeo de patentes
establecido por el Convenio de Munich. En efecto, no parece justificado obligar a las
empresas a que registren sus patentes como patentes comunitarias, ya que las patentes
nacionales y las europeas siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una
proteccion de sus invenciones a escala comunitaria. Por consiguiente, el presente
Convenio no afectard al derecho de los Estados miembros de conceder patentes

nacionales.

El Derecho sustantivo aplicable a la patente comunitaria, por ejemplo en lo que se
refiere a patentabilidad, alcance de la proteccion de la patente, limitacion de los efectos
de la patente y agotamiento de los derechos, debe seguir los mismos principios que la

legislacion comunitaria vigente en relacion con las patentes nacionales.
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)

(5 bis)

(5 ter)

El objetivo de una patente comunitaria asequible aboga por la validez de una patente en
toda la Comunidad en la lengua en que fuere concedida en virtud del Convenio de
Munich, sin perjuicio, no obstante, de la obligacion del solicitante de presentar una
traduccion de todas las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la Comunidad.
Por tanto, el régimen lingiiistico de la patente comunitaria serd, hasta el momento de la
concesion, el mismo dispuesto en el Convenio sobre la Patente Europea. Ello significa
que el solicitante debera presentar toda la documentacion de la solicitud en una de las
tres lenguas oficiales de la OEP y, en el momento de la concesion de la patente, debera
facilitar una traduccion de las reivindicaciones en las otras dos lenguas de la OEP. Sin
embargo, si el solicitante presenta su solicitud en una lengua distinta de las de la OEP y
proporciona la traduccion a una de las lenguas de la OEP, el coste de esa traduccion
correra a cargo del sistema (“mutualizacion de los costes”). Por motivos de seguridad
juridica, en particular en las acciones por dafios y perjuicios, de no discriminacién y de
difusién de la tecnologia patentada, el solicitante debera presentar, al concedérsele la
patente, una traduccion de todas las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la
Comunidad, salvo si un Estado miembro renuncia a la traduccion a su lengua oficial.
Las traducciones se presentardn a la OEP y los costes correran a cargo del solicitante,
que, al decidir el nimero y la longitud de las reivindicaciones que han de incluirse en la

solicitud de la patente, influye en el coste de las traducciones.

La tasa de renovacion de una patente comunitaria no debera superar el nivel de las tasas
de renovacion correspondientes de una patente europea media y serd progresiva durante
toda la vida de la patente comunitaria. El nivel de las tasas de procedimiento para la
tramitacion de una solicitud de patente comunitaria serd el mismo independientemente
del lugar en que se presente la solicitud y se lleve a cabo la busqueda de anterioridad (la
Oficina o la oficina nacional de patentes). El nivel de las tasas estard en funcion de los
costes de tramitacion de la patente comunitaria y no debera dar lugar a subvenciones

indirectas de las oficinas nacionales de patentes.

Las tasas de renovacion de la patente comunitaria se abonaran a la OEP, que retendr el
50% para cubrir sus gastos, incluidos los costes de busquedas llevadas a cabo por las
oficinas nacionales de patentes. El 50% restante se distribuira entre las oficinas
nacionales de patentes de los Estados miembros de la Comunidad, de acuerdo con una

clave de reparto que decidira el Consejo por unanimidad.
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(6) Es preciso prevenir, en su caso, los efectos negativos que tendria un monopolio creado por
una patente comunitaria por medio de un sistema de licencias obligatorias. Esto se entiende
sin perjuicio de la aplicacion del Derecho de competencia comunitario por la Comisiéon o por
las autoridades nacionales. No obstante, se debe confiar al Tribunal de la Patente Comunitaria
la concesion de las licencias obligatorias en los casos que no entren en el &mbito del Derecho

de competencia comunitario.

(7) Dado que las patentes comunitarias son derechos comunitarios, el 6rgano comunitario
competente deberia estar habilitado para decidir acerca de las cuestiones que afectan a su
validez. El sistema jurisdiccional de la patente comunitaria se basara en los principios de un
tribunal unitario para la patente comunitaria, que garantice la uniformidad de la
jurisprudencia, una elevada calidad de funcionamiento, la proximidad a los usuarios reales o
potenciales y un bajo coste de funcionamiento. Razones de seguridad juridica exigen que
todas las acciones legales relativas a determinados aspectos de la patente comunitaria se
sometan a un mismo organo jurisdiccional y que las resoluciones de dicho 6rgano
jurisdiccional se ejecuten en toda la Comunidad. Por consiguiente, conviene atribuir al
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas competencia exclusiva para una
determinada categoria de acciones y demandas sobre la patente comunitaria y, en especial,
para las acciones relacionadas con la violacion y la validez de la misma. La competencia
corresponderd, en primera instancia, al Tribunal de la Patente Comunitaria (TPC) creado por
la decision adoptada de conformidad con el articulo 225 A del Tratado y, en recurso, al
Tribunal de Primera Instancia. EI Tribunal de Justicia podra resolver en tltima instancia,
siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 62 del Estatuto del
Tribunal de Justicia. Este sistema jurisdiccional debera haber sido creado y estar en
funcionamiento a mas tardar en enero de 2010. Hasta entonces, es preciso establecer un
periodo transitorio durante el cual correspondera a los tribunales nacionales conocer de los
litigios que son competencia de los tribunales comunitarios. Una vez que esté en
funcionamiento el sistema jurisdiccional definitivo, la Comision publicara en el Diario Oficial
de la Unién Europea la fecha en que sera aplicable. El sistema definitivo se aplicard a las
acciones y solicitudes iniciadas a partir de esa fecha, mientras que los tribunales nacionales
seguirdn conociendo de las acciones iniciadas antes de esa fecha ante los tribunales

nacionales.
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(7 bis)

(7 ter)

(7 quater)

(7 quinto)

La sede del Tribunal de la Patente Comunitaria sera en el Tribunal de Primera Instancia.
Los jueces seran nombrados en funcidn de su pericia y teniendo en cuenta sus
conocimientos lingtiisticos. El Tribunal de la Patente Comunitaria podra celebrar

audiencias en Estados miembros distintos del de su sede.

Los jueces seran nombrados por decision unanime del Consejo por un periodo
determinado. Los candidatos al nombramiento tendran que poseer un alto nivel
demostrado de pericia juridica en Derecho de patentes. Los jueces estaran asistidos por

expertos técnicos durante toda la instruccion de la causa.

El Tribunal de la Patente Comunitaria sustanciara las causas en la lengua oficial del
Estado miembro en que tenga su domicilio el demandado, o en la que elija el
demandado de entre ellas cuando en un Estado miembro haya dos o mas lenguas
oficiales. A peticion de las partes y con el consentimiento del Tribunal de la Patente
Comunitaria, cualquier lengua oficial de la UE podra ser elegida lengua del
procedimiento. El Tribunal de la Patente Comunitaria, de acuerdo con el reglamento de
procedimiento, podra oir a las partes personadas y a los testigos en una lengua oficial de
la UE distinta de la del procedimiento. En ese caso, debera facilitarse la traduccion e

interpretacion de la otra lengua oficial de la UE a la lengua del procedimiento.

El Tribunal de la Patente Comunitaria sera creado a mas tardar el 1 de enero de 2010.
Hasta ese momento, cada Estado miembro designara a un numero reducido de

tribunales nacionales, que entenderan en los litigios relativos a la patente comunitaria.
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®)

©)

(10)

Resulta necesario que el drgano jurisdiccional que decida en materia de violacion y de validez
pueda pronunciarse asimismo sobre las sanciones y la indemnizacion de los perjuicios
fundandose en normas comunes. Estas competencias deben entenderse sin perjuicio las
competencias en materia de aplicacion de las normas sobre responsabilidad penal y

competencia desleal que puedan prever las legislaciones de los Estados miembros.

Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proporcionalidad contemplados en
el articulo 5 del Tratado, los objetivos de la accion prevista, y sobre todo la creacion de un
titulo unitario que produzca efectos en toda la Comunidad, s6lo pueden lograrse a nivel
comunitario. El presente Reglamento se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar

dichos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin.

Constituyendo las medidas necesarias para la ejecucion del presente Reglamento medidas de
alcance general a efectos del articulo 2 de la Decision 1999/468/CE del Consejo,

de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las
competencias de ejecucion atribuidas a la Comision *, conviene que tales medidas sean
adoptadas con arreglo al procedimiento de reglamentacion previsto en el articulo 5 de dicha

Decision.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

4

DO L 184, de 17.7.1999, p. 23.
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CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

Derecho comunitario de patentes

Por el presente Reglamento se establece un Derecho comunitario en materia de patentes de
invencion, que se aplicara a todas las patentes que designen la Comunidad concedidas por la
Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo denominada “la Oficina”) en virtud de lo dispuesto en
el Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado “el

Convenio de Munich”) y a todas las solicitudes de patente europea en que se designe la Comunidad.

A efectos del presente Reglamento, dichas patentes se consideraran patentes comunitarias y el
término “solicitud de patente comunitaria” se refiere a una solicitud de patente europea en la que se

designe la Comunidad.

Articulo 2

Patente comunitaria

1.  Lapatente comunitaria tendré caracter unitario. Surtira los mismos efectos en el conjunto de
la Comunidad: sélo podra concederse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la

Comunidad.

2. Lapatente comunitaria tendra un caracter autbnomo. Se regira sélo por el presente
Reglamento y por los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, las
disposiciones del presente Reglamento no excluirdn la aplicacion del Derecho de competencia
comunitario, ni el Derecho de los Estados miembros en materia de responsabilidad penal,
competencia desleal y fusiones ni de las disposiciones del Convenio de Munich en la medida

en que no estén comprendidas en el presente Reglamento.

2bisa4  Suprimidos.
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Articulo 3

Aplicacion a las zonas marinas y submarinas y al espacio

El presente Reglamento se aplicard también a aquellas zonas marinas y submarinas
adyacentes a un territorio de un Estado miembro, sobre las que dicho Estado ejerza, con

arreglo al Derecho internacional, derechos soberanos o jurisdiccion.

El presente Reglamento se aplicard a aquellas invenciones realizadas o utilizadas en el espacio
extraatmosférico, incluidos los cuerpos celestes, y en objetos espaciales o sobre ellos, que
estén bajo jurisdiccion o control de uno o varios Estados miembros, con arreglo al Derecho

internacional.

CAPITULO 11
DERECHO DE PATENTES

SECCION 1
DERECHO A LA PATENTE

Articulo 4

Derecho a la patente comunitaria

El derecho a la patente comunitaria pertenece al inventor o a su causahabiente.

Si el inventor fuere un empleado, el derecho a la patente comunitaria se determinara de
acuerdo con la legislacion del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad
principal; si no pudiere determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad
principal, la legislacion aplicable serd la del Estado en cuyo territorio se encuentre el

establecimiento del empresario del que el empleado dependa.
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Cuando la invencion hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el
derecho a la patente comunitaria pertenecera a aquel cuya solicitud tenga la fecha mas antigua
de presentacion o, si procede, la fecha més antigua de prioridad. Esta disposicion solo sera
aplicable si se hubiere publicado la primera solicitud de patente comunitaria con arreglo al

articulo 93 del Convenio de Munich.

Articulo 5

Reivindicacion del derecho a la patente comunitaria

Si la patente comunitaria se hubiere concedido a una persona no facultada en virtud de los
apartados 1 y 2 del articulo 4, la persona facultada de acuerdo con este articulo podra, sin
perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones, reivindicar que se le transfiera la patente

en calidad de titular.

Cuando una persona no tenga derecho mas que a una parte de la patente comunitaria, podra
reivindicar, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, la transferencia de la patente en

calidad de cotitular.

Los derechos contemplados en los apartados 1 y 2 s6lo podran ejercerse judicialmente dentro
de un plazo de tres afios a contar desde la fecha en que se hubiese publicado la mencién de la
concesion de la patente comunitaria en el Boletin de la patente comunitaria contemplado en el
articulo 57. Esta disposicion no se aplicard si el titular de la patente, en el momento de la

concesion o de la adquisicion de la patente, sabia que no tenia derecho a ella.

La interposicion de una demanda judicial serd objeto de inscripcion en el Registro de patentes
comunitarias contemplado en el articulo 56. Se inscribird igualmente la resolucion con fuerza

de cosa juzgada relativa a la demanda o todo desistimiento.
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Articulo 6

Efectos del cambio de titularidad de la patente comunitaria

1.  Cuando se produjere un cambio completo de titularidad de una patente comunitaria como
consecuencia del proceso judicial a que se refiere el articulo 5, las licencias y cualesquiera
otros derechos se extinguiran por la inscripcion de la persona facultada en el Registro de

patentes comunitarias contemplado en el articulo 56.

2. Si, antes de inscribir la interposicion de la demanda judicial,

a) el titular de la patente hubiere explotado la invencién en el territorio de la Comunidad o

hubiere hecho preparativos efectivos y serios con este fin,

0 sl

b) el titular de una licencia la hubiere obtenido y hubiere explotado la invencion en el
territorio de la Comunidad o hubiere hecho preparativos efectivos y serios con este fin,
podra continuar esta explotacion siempre que solicite una licencia no exclusiva al nuevo
titular inscrito en el Registro de patentes comunitarias. Dispondré para realizarlo del
plazo prescrito por el Reglamento de ejecucion. La licencia se concedera para un

periodo y con unas condiciones razonables.

3. Elapartado 2 no se aplicara si el titular de la patente o de la licencia hubiere actuado de mala
fe en el momento de comenzar la explotacion de la invencidn o de hacer los preparativos con

este fin.
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SECCION 2
EFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE PATENTE COMUNITARIA

Articulo 7

Prohibicion de la explotacion directa de la invencion

La patente comunitaria conferira a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero que no tenga

su consentimiento:

a)  fabricar, ofrecer, introducir en el mercado o utilizar el producto objeto de la patente o bien

importarlo o almacenarlo con estos fines;

b)  utilizar un procedimiento objeto de la patente u ofrecerlo para que se utilice en la Comunidad
cuando el tercero sepa, o las circunstancias hagan evidente, que la utilizaciéon del

procedimiento estd prohibida sin el consentimiento del titular de la patente;

c) ofrecer, introducir en el mercado o utilizar el producto obtenido directamente por el

procedimiento objeto de la patente o bien importarlo o almacenarlo con estos fines.

Articulo 8

Prohibicion de la explotacion indirecta de la invencion

1. Lapatente comunitaria conferird a su titular, ademas del derecho que se confiere en virtud del
articulo 7, el derecho de prohibir, a cualquier tercero que no tenga su consentimiento,
proporcionar u ofrecerse a proporcionar, en la Comunidad, a persona distinta de la facultada
para explotar la invencion patentada, los medios relacionados con algin elemento esencial de
esa invencion para llevarla a efecto en dicho territorio, cuando el tercero sepa, o las
circunstancias hagan evidente, que estos medios son aptos y estan destinados a llevarla a

efecto.
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2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicaran cuando los medios para llevarla a efecto

fueren productos que se encuentren normalmente en el comercio, salvo si el tercero incitara a

la persona a quien ha hecho la entrega a cometer los actos prohibidos por el articulo 7.

3. No se consideraran personas facultadas para explotar la invencion, a efectos del apartado 1,

las que realizaren los actos contemplados en las letras a), b) y ¢) del articulo 9.

Articulo 8 bis

Suprimido

Articulo 9

Limitacion de los efectos de la patente comunitaria

Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extenderan:

a)  alos actos realizados en la esfera privada y con fines no comerciales;

b)  alos actos realizados con caracter experimental que se refieran al objeto de la invencién

patentada;

(b.1) actos ejecutados con objeto de llevar a cabo las pruebas y ensayos de conformidad con el
articulo 13 de la Directiva 2001/82/CE o el articulo 10 de la Directiva 2001/83/CE con
respecto a toda patente que proteja el producto de referencia con arreglo a una de ambas

Directivas;

c) alapreparacion extemporanea de medicamentos para casos individuales efectuada en una

farmacia y con receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos asi preparados;
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d)

g)

h)

)

al empleo de la invencion patentada a bordo de buques de paises distintos de los Estados
miembros, en el casco, maquinas, pertrechos, aparejos y otros accesorios, cuando estos navios
entren temporal o accidentalmente en las aguas de los Estados miembros, siempre que la

invencion patentada se utilice exclusivamente para las necesidades del buque;

al empleo de la invencion patentada en la construccion o funcionamiento de aparatos de
locomocion aérea o terrestre o de otros medios de transporte de paises distintos de los Estados
miembros, o de accesorios de estos aparatos, cuando penetren temporal o accidentalmente en

el territorio de los Estados miembros;

a los actos previstos por el articulo 27 del Convenio relativo a la aviacion civil internacional,
de 7 de diciembre de 1944, cuando estos actos afecten a aeronaves de un Estado, distinto de

los Estados miembros.

a la utilizacion por un agricultor del producto de su cosecha para la propagacion o
multiplicacion de su propia explotacion, siempre y cuando el material de reproduccion vegetal
haya sido vendido o comercializado de otra forma al agricultor, con fines agricolas, por el
titular de la patente o con su consentimiento. El alcance y los métodos detallados de dicha

utilizacion estan establecidos en el articulo 14 del Reglamento (CE) n.° 2100/94;

a la utilizacion por un agricultor de animales protegidos con fines de explotacion ganadera,
siempre y cuando los animales de cria o cualquier otro material de reproduccion animal hayan
sido vendidos o comercializados de otra forma al agricultor por el titular de la patente o con
su consentimiento. Dicha utilizacion incluye el suministro del animal o de otro material de
reproduccion animal para su actividad agricola, pero no la venta en el contexto o con fines de

una actividad reproductiva comercial,

a los actos permitidos de conformidad con los articulos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE
sobre la proteccion juridica de programas de ordenador mediante derechos de autor, en
particular los permitidos por las disposiciones de dicha Directiva en materia de

descompilacion e interoperabilidad.

a los actos permitidos de conformidad con el articulo 10 de la Directiva 98/44/CE sobre la

proteccion juridica de invenciones biotecnologicas.
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Articulo 9 bis

Uso por el gobierno

Cualquier disposicion de la legislacion de un Estado miembro que permita el uso no comercial de
patentes nacionales por o para los poderes publicos podré aplicarse a patentes comunitarias, pero
solo en la medida en que su uso responda a necesidades esenciales de la defensa o la seguridad. Se
informara en cuanto sea razonablemente posible al titular de una patente del acto y el gobierno de
que se trate lo compensara en relacion con el acto. Los tribunales nacionales del Estado miembro de
que se trate serdn competentes para cualquier controversia sobre la posible utilizacion de la patente

comunitaria con arreglo al presente articulo o el importe de la compensacion.

Articulo 10

Agotamiento comunitario de los derechos conferidos por la patente comunitaria

Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extenderan a los actos relativos al
producto amparado por esta patente realizados en el territorio de los Estados miembros, después de
que este producto haya sido comercializado en la Comunidad por el titular de la patente o con su
consentimiento, a menos que existan motivos legitimos que justifiquen que el titular se oponga a la

comercializacion ulterior de los productos.

Articulo 11

Derechos conferidos por la solicitud de patente comunitaria después de su publicacion

1.  Podré exigirse una indemnizacion razonable, fijada segun las circunstancias, a cualquier
tercero que, entre la fecha de publicacion de una solicitud de patente comunitaria y la fecha de
publicacion de la mencion de concesion de la patente comunitaria, haya procedido a una
explotacion de la invencion que, después de este periodo, estaria prohibida en virtud de la

patente comunitaria.
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3bis.

Al fijar la indemnizacidn razonable, los tribunales tendran en cuenta todos los aspectos
pertinentes, como las consecuencias econdmicas sobre la parte perjudicada por la explotacién
de la invencidn, asi como los beneficios inmerecidos realizados por la persona que explote la
invencion y el comportamiento y la buena o mala fe de las partes. La indemnizacion no sera

punitiva.

A los efectos del apartado 2, toda persona que explote la invencion que tenga su residencia o
su sede principal de negocios en un Estado miembro cuya lengua oficial, que también sea una
lengua oficial comunitaria, no sea la lengua en la que se hubiera publicado la solicitud de
patente, se supone que no tiene conocimiento ni ha tenido motivos razonables para que obrase
en su conocimiento que la explotacion de la invencion estuviera prohibida en virtud de la
patente comunitaria después de haber sido concedida. En tal situacidn, la indemnizacioén
razonable serd preceptiva solo para el periodo a partir del momento en que se le haya
notificado una traduccién de las reivindicaciones de la patente en la lengua oficial del Estado

miembro de su residencia o de su sede principal de negocios.

El solicitante de la patente no tendra derecho a indemnizacion en la medida en que, debido a
una traduccion incorrecta de las reivindicaciones de la patente que haya sido notificada con
arreglo al apartado 3, la persona que explote la invencidn no tenia conocimiento y no tenia
motivo alguno razonable para que obrase en su conocimiento que la explotacion estuviera

prohibida en virtud de la patente comunitaria después de haber sido concedida.

Cuando el Estado miembro contemplado en el apartado 3 tenga dos o mas lenguas oficiales
que sean también lenguas oficiales de la Comunidad, la persona que explote la invencion

tendra derecho a notificacion en la lengua oficial de su eleccion.
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Articulo 12

Derecho fundado en una utilizacion anterior de la invencion

1.  Lapatente comunitaria no podra oponerse frente a la persona que utilizo la invencién en la
Comunidad o hizo preparativos efectivos y serios con vistas a tal utilizacion, de buena fe y
para los fines de su empresa, antes de la fecha de presentacion o, si se hubiere reivindicado
una prioridad, de la fecha de prioridad de la solicitud que motivé la concesion de la patente
(en lo sucesivo denominada “usuario anterior”); el usuario anterior tendra derecho a seguir
efectuando, para los fines de su empresa, la mencionada utilizacién o utilizando la invencion

como hubiese previsto en los preparativos.

2. El derecho del usuario anterior solo podra ser objeto de cesion entre vivos o transmision por
causa de muerte con la empresa de éste, o con la parte de su empresa en que tuviesen lugar la

utilizacion o los preparativos de ésta.

Articulo 13

Patentes de procedimiento: carga de la prueba

1. Siel objeto de una patente comunitaria fuere un procedimiento que permita obtener un
producto nuevo, cualquier producto idéntico fabricado sin el consentimiento del titular de la

patente se considerara, salvo prueba en contrario, obtenido por dicho procedimiento.

2. Lainversion de la carga de la prueba establecida en el apartado 1 se aplicard asimismo cuando
exista una alta probabilidad de que el mismo producto haya sido obtenido mediante el
procedimiento y el titular de la patente comunitaria no haya podido, pese a haberlo intentado

razonablemente, determinar el procedimiento efectivamente utilizado.

3. Sise adujeren pruebas en contrario, se tomaran en consideracion los intereses legitimos del

demandado en la proteccion de sus secretos de fabricacion o de negocios.
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SECCION 3
DE LA PATENTE COMUNITARIA COMO OBJETO DE PROPIEDAD

Articulo 14

Asimilacion de la patente comunitaria a una patente nacional

Salvo disposicion en contrario de los articulos 15 a 24, la patente comunitaria, en cuanto
objeto de propiedad, se considerara en su totalidad y para el conjunto del territorio de la
Comunidad como una patente nacional del Estado miembro en cuyo territorio, segin el

Registro de patentes comunitarias contemplado en el articulo 56:

a) el solicitante de la patente tuviere su domicilio o sede en la fecha presentacion de la

solicitud de patente europea;

b)  en su defecto, cuando el solicitante tuviere un centro de actividad en esa fecha;

c)  Suprimido.

En los demads casos, el Estado miembro contemplado sera aquél en que tenga su sede la

Organizacion Europea de Patentes.

Si en el Registro de patentes comunitarias estuvieren inscritas varias personas como
cosolicitantes, se aplicara el parrafo primero del apartado 1 al primer inscrito. Si esto no fuere
posible, el parrafo primero del apartado 1 se aplicara por el orden de su inscripcién a los
cosolicitantes siguientes. Cuando el parrafo primero del apartado 1 no se aplique a ningun

cosolicitante, sera de aplicacion el parrafo segundo del apartado 1.

Suprimido.
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Articulo 15

Transmision

1.  Latransmision de la patente comunitaria deberd hacerse por escrito y requerird la firma de las
partes del contrato, salvo que resultare de una resolucion judicial. Faltando estos requisitos la

transmision serd nula. La transmision se registrara en el Registro de patentes comunitarias.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 6, la transmision no afectara a los

derechos adquiridos por terceros antes de la fecha de transmision.

3.  Latransmision solo podra oponerse frente a terceros después de su inscripcion en el Registro
de patentes comunitarias contemplado en el articulo 56 y dentro de los limites establecidos
por los documentos contemplados en el Reglamento de ejecucién contemplado en el
articulo 59. No obstante, antes de su inscripcion, la transmision podré tener efecto frente a
terceros que hubieren adquirido derechos después de la fecha de la transmision pero que

tuvieren conocimiento de ésta en el momento de adquirir estos derechos.

Articulo 16

Derechos reales

1. La patente comunitaria podra, con independencia de la empresa, darse en garantia o ser objeto

de otros derechos reales.

2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribiran en el Registro de
patentes comunitarias contemplado en el articulo 56 y se publicara en el Boletin de la patente

comunitaria que se contempla en el articulo 57.
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Articulo 17

Ejecucion forzosa

La patente comunitaria podra ser objeto de medidas de ejecucion forzosa.

A instancia de parte, la ejecucion forzosa se inscribira en el Registro de patentes comunitarias
contemplado en el articulo 56 del presente Reglamento y se publicara en el Boletin de la

patente comunitaria contemplado en el articulo 57.

Articulo 18

Procedimiento de insolvencia

Las patentes comunitarias s6lo podran incluirse en un procedimiento de insolvencia incoado
en el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de intereses principales del

deudor.

En caso de copropiedad de una patente comunitaria, el apartado 1 sera aplicable a la parte

correspondiente del copropietario.

Cuando una patente comunitaria quede incluida en un procedimiento de insolvencia, a
peticion de la autoridad nacional competente se efectuard en el Registro de patentes
comunitarias contemplado en el articulo 56 la inscripcidn pertinente, que se publicara en el

Boletin de la patente comunitaria que se contempla en el articulo 57.

Articulo 19

Licencias contractuales

La patente comunitaria podra ser objeto de licencias para la toda la Comunidad o parte de ella.

Las licencias podran ser exclusivas y no exclusivas.

Los derechos conferidos por la patente comunitaria podran invocarse contra el licenciatario

que viole alguno de los limites del contrato de licencia.
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Los apartados 2 y 3 del articulo 15 seran aplicables a la concesion o a la transmisioén de una

licencia de una patente comunitaria.

Articulo 20

Licencias de pleno derecho

El titular de una patente comunitaria podra presentar una declaracion escrita ante la Oficina

diciendo que esta dispuesto a autorizar a cualquier interesado para que utilice la invencion en

calidad de licenciatario contra el pago de un canon adecuado. En tal caso, se reduciran las
tasas anuales por el mantenimiento de la patente comunitaria debidas después de recibir la
declaracion; el importe de la reduccion se fijara en el Reglamento relativo a las tasas
contemplado en el articulo 60. Si se produjere un cambio total de titularidad de la patente
como consecuencia de una demanda judicial contemplada en el articulo 5, se considerara
retirada la declaracion en la fecha de inscripcion del nombre de la persona habilitada en el

Registro de patentes comunitarias.

La declaracion podra retirarse en cualquier momento mediante comunicacion por escrito
dirigida a la Oficina, mientras el titular de la patente no haya sido informado de la intencion
de utilizar la invencion. Esta retirada surtirad efecto a partir del momento en que la Oficina
reciba dicha comunicacion. El importe de la reduccion de las tasas anuales se satisfara en el
plazo de un mes a contar desde la retirada; sera aplicable el apartado 2 del articulo 25,
debiendo entenderse que el plazo de seis meses comienza a contarse al expirar el plazo

prescrito anteriormente.

La declaracién no podra presentarse mientras una licencia exclusiva se halle inscrita en el
Registro de patentes comunitarias o mientras una peticion de inscripcion de tal licencia se

encuentre depositada ante la Oficina.

En virtud de la declaracion, cualquier persona estard habilitada para utilizar la invencion en
calidad de licenciatario, en las condiciones que se dispongan en el Reglamento de ejecucion
contemplado en el articulo 59. A los efectos del presente Reglamento, una licencia obtenida

en las condiciones del presente articulo se considerara licencia contractual.
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5. Siunade las partes lo solicita por escrito, el Tribunal de la Patente Comunitaria fijara el
importe adecuado del canon contemplado en el apartado 1 o lo modificard, si se produjeran o

se conocieran hechos que revelen que el importe es claramente inadecuado.

6.  No se admitira solicitud alguna de inscripcion de una licencia exclusiva en el Registro de
patentes comunitarias una vez hecha la declaracion, a menos que ésta sea retirada o se

considere que lo ha sido.

7. Los Estados miembros no podran conceder licencias de pleno derecho sobre una patente

comunitaria.

Articulo 21

Concesion de licencias obligatorias

1. El Tribunal de la Patente Comunitaria podra conceder licencias obligatorias por falta o
insuficiencia de explotacion de la patente comunitaria, a solicitud de cualquier persona hecha
al expirar un plazo de cuatro afios desde la presentacion de la solicitud de patente y de tres
afos desde su concesion, en el caso de que el titular de la patente no la hubiere explotado en
la Comunidad en condiciones razonables, o no hubiere hecho preparativos serios y efectivos
con este fin, a menos que justifique su inaccidén con razones legitimas. Cuando se determine la
falta o insuficiencia de explotacion de la patente, no se hardn distinciones entre los productos

que tengan su origen en la Comunidad y los productos importados.

2. A peticion del titular de una patente nacional o comunitaria o de un derecho de obtencion
vegetal, que no pueda explotar su patente (segunda patente) o su derecho de obtencion vegetal
nacional o comunitario sin perjudicar a otra patente comunitaria (primera patente), el Tribunal
de la Patente Comunitaria podra concederle una licencia obligatoria sobre la primera patente,
siempre que la invencion o la obtencion vegetal reivindicada en la segunda patente o derecho

de obtencion vegetal suponga un avance técnico importante, de considerable interés
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3 bis.

econdmico, en comparacion con la invencion que se reivindico en la primera patente. En caso
de licencia obligatoria en favor de una patente o de un derecho de obtencidn vegetal
dependiente, el titular de la primera patente tendré derecho a una licencia reciproca en

condiciones razonables para utilizar la invencidn patentada o la obtencioén vegetal protegida.

Suprimido.

En periodos de crisis o demas situaciones de extrema urgencia, incluidas las situaciones
relacionadas con intereses publicos de extrema importancia, el Tribunal de la Patente
Comunitaria podra autorizar, a peticion de un Estado miembro, la explotacion de una patente

comunitaria.

En los casos relacionados con la tecnologia de los semiconductores, s6lo serd posible la
explotacion sin la autorizacion del titular del derecho en las situaciones contempladas en el

apartado 3 bis.

Sélo podré concederse la licencia o explotacion contemplada en los apartados 1y 2 si el
potencial usuario hubiere intentado obtener la autorizacion del titular de la patente en
términos y condiciones comerciales razonables, y esos intentos no hubieren surtido efecto en
un plazo prudencial. La autoridad que conceda la licencia podra, no obstante, eximir de esta
condicion en las situaciones contempladas en el apartado 3 bis. En dichas situaciones, se

enviard una notificacion al titular del derecho tan pronto como sea razonablemente posible.

Las normas de desarrollo aplicacion y los procedimientos de aplicacion de los principios

contenidos en el presente articulo se fijaran en los instrumentos correspondientes.
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Articulo 22

Requisitos de las licencias obligatorias

1.  Cuando conceda la licencia de explotacion obligatoria, de conformidad con el articulo 21, el

Tribunal de la Patente Comunitaria precisara los tipos de utilizacion que cubre y los requisitos

que habran de cumplirse. Se aplicaran los requisitos siguientes:

a)

b)

d)

g)

el alcance y duracion de la explotacion se limitaran a los fines para los que se autorizd

ésta;

la explotacion serd no exclusiva;

no podré cederse la explotacion, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo

intangible que disfrute de ellos;

la explotacion se autorizara principalmente para el abastecimiento del mercado interior

de la Comunidad;

el Tribunal de la Patente Comunitaria podra decidir, fundandose en una peticion
motivada, que la autorizacion ha finalizado, sin perjuicio de la adecuada proteccion de
los intereses legitimos de las personas que hubieren recibido la autorizacion, si las
circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a

surgir;

el titular de la licencia pagara al propietario del derecho una remuneracion adecuada,

que se fijard teniendo en cuenta el valor economico de la autorizacion;

en caso de licencia obligatoria en beneficio de una patente dependiente o de un derecho
de obtencion vegetal, no podré cederse la explotacion que se autoriz6 para la primera
patente, salvo si se cediere asimismo la segunda patente o el derecho de obtencion

vegetal.

2. Suprimido.
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Articulo 23

Oponibilidad frente a terceros

1. Los actos juridicos relativos a la patente comunitaria que se contemplan en los
articulos 16 a 22 s6lo podran oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una
vez inscritos en el Registro de patentes comunitarias. No obstante, aun antes de su inscripcion,
tales actos podran oponerse a terceros que, después de la fecha de celebracion de dichos actos,

hubieren adquirido derechos sobre la patente teniendo conocimiento de dichos actos.

2. Elapartado 1 no se aplicara con respecto a la persona que adquiera la patente comunitaria o
un derecho sobre la patente comunitaria por transmision de la empresa en su totalidad o por

cualquier otra sucesion a titulo universal.

Articulo 24

Solicitud de patente comunitaria como objeto de propiedad

1. Se aplicaran a la solicitud de patente comunitaria los articulos 9 bis, 14 a 19, los apartados 3 a
6 del articulo 21 y el articulo 22, entendiéndose que todas las referencias al Registro de
patentes comunitarias incluyen referencias al Registro de patentes europeas establecido por el

Convenio de Munich.

2. Los derechos adquiridos por terceros respecto a la solicitud de patente europea contemplada
en el apartado 1, conservaran sus efectos en relacion con la patente comunitaria expedida en

virtud de dicha solicitud.
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CAPITULO II BIS
TRADUCCIONES OBLIGATORIAS DE LA PATENTE COMUNITARIA

Articulo 24 bis

Traducciones obligatorias de la patente comunitaria

1. Sise concede la patente, el solicitante habra de depositar una traduccion de todas las
reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la Comunidad, a menos que todos los Estados
miembros que tengan una lengua determinada como lengua oficial, o una de las lenguas
oficiales, convengan en renunciar a la traduccion a dicha lengua. La traduccion se depositara,
a eleccion del solicitante, bien directamente en la Oficina, bien a través de la oficina de
patentes nacional de un Estado miembro que realice dicha disposicion y que tenga como

lengua oficial o una de las lenguas oficiales la lengua de la traduccion.

Cuando la traduccion se deposite directamente en la Oficina, ésta la pondrd inmediatamente a
disposicion de las oficinas de patentes nacionales de los Estados miembros y del publico

haciéndola aparecer en su base de datos en Internet.

Cuando la traduccion se deposite a través de una oficina de patentes nacional ésta transmitira
inmediatamente la traduccidn a la Oficina, que la pondra a disposicion de las oficinas de
patentes nacionales de los demés Estados miembros y del publico haciéndola aparecer en su

base de datos en Internet.

2. La decision de uno o mas Estados miembros de renunciar a una traduccion, mencionada en el
apartado 1, debera comunicarse a la Comision en una declaracion, que aquélla publicara en el

Diario Oficial de la Union Europea.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, si las traducciones a lenguas comunitarias distintas
de las exigidas para la concesion de la patente segtin lo dispuesto en el Convenio de Munich

se presentan y depositan ante la Oficina en un plazo méximo de nueve® meses a partir de la

Las propuestas de modificacion del Convenio sobre la Patente Europea deberan incluir
también la propuesta de aumentar el periodo que contempla el apartado 1 del articulo 99 del
Convenio para la presentacion de las notificaciones de oposicion, de nueve a doce meses.
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concesion de la patente, en las condiciones especificadas en las normas de aplicacion, el
titular de la patente podra explotar los derechos otorgados por dicha patente a partir de la

fecha de publicacion de la notificacion de concesion de la patente.

4.  Si las traducciones contempladas en el presente articulo no se depositan en el plazo

establecido en el apartado 3, se considerara que la patente comunitaria es nula desde el inicio.

Articulo 24 ter

Conversion en una patente europea que designe uno o mas Estados miembros

1.  (suprimido)

2. Eltitular de la patente podra, previa solicitud presentada en la Oficina, en el plazo limite
establecido en el apartado 3 del articulo 24 bis y en las condiciones especificadas por las
disposiciones del Convenio de Munich, optar por que la patente comunitaria se convierta en

una patente europea que designe uno o varios Estados miembros.

Articulo 24 quater

Efectos de traducciones incorrectas

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 3bis del Articulo 44, un presunto infractor, que en
buena fe esté explotando o haya efectuado preparativos serios y efectivos para explotar la
invencion, cuya explotacion no constituiria infraccion de la patente con arreglo a la traduccion
contemplada en los articulos 24 bis o 58, pero constituye infraccioén con arreglo a la lengua en
la que se haya concedido la patente, podra, en el Estado miembro en cuya lengua oficial se
haya facilitado la traduccidn incorrecta, continuar, sujeto al pago de una indemnizacién
adecuada, la explotacion de que se trate a efectos de actividad empresarial en el territorio del
Estado miembro de que se trate, durante treinta meses a partir del momento en el que se le
haya notificado una traduccion corregida o dicha traduccion se haya hecho publica de
conformidad con dichos articulos. Este derecho no podra transferirse. El Articulo 10 no es de

aplicacion.
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2. Siel Estado miembro mencionado en el apartado 1 tuviera dos o més lenguas oficiales que
sean también lenguas oficiales de la Comunidad, el apartado 1 se aplicaria al presunto

infractor en lo que se refiere a la lengua de su eleccion.

Articulo 24 quinto

Rango juridico de las traducciones

Las traducciones indicadas en los articulos 24 bis y 58 que hayan sido realizadas por una persona
autorizada con arreglo a la legislacion de un Estado miembro se consideraran conformes al original
en dicho Estado hasta prueba de lo contrario. La presuncion podra refutarse en cualquier momento

mediante la presentacion del texto original.
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CAPITULO 111
VIGENCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD DE LA PATENTE COMUNITARIA

SECCION 1
VIGENCIA Y CADUCIDAD

Articulo 25

Tasas anuales

1.  De conformidad con las disposiciones del Reglamento de ejecucion que se contempla en el
articulo 60, se pagardn a la Oficina Europea de Patentes tasas anuales para mantener en vigor
las patentes comunitarias. Dichas tasas se devengaran los afios siguientes al afio durante el
cual se public la mencion de la concesion de la patente en el Boletin de la patente

comunitaria que se contempla en el articulo 57.

2. Cuando no se hubiere efectuado el pago de una tasa anual antes de su vencimiento, dicha tasa
podra pagarse atin validamente en un plazo de seis meses a partir de la fecha del vencimiento,

siempre que se pague a la par una sobretasa.

3. Silatasa anual de una patente comunitaria venciere en el plazo de dos meses contados a partir
de la fecha en que se hubiese publicado la concesion de la patente comunitaria, dicha tasa
anual se considerara validamente pagada siempre que el pago se efectie dentro del plazo

mencionado en el apartado 2. En este caso no se impondra sobretasa alguna.
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Articulo 26

Renuncia

1.  Lapatente comunitaria no podra ser objeto de renuncia mas que en su totalidad.

2. Larenuncia sera presentada por escrito por el titular de la patente ante la Oficina y no surtira

efecto sino después de su inscripcion en el Registro de patentes comunitarias.

3. Larenuncia solo podra inscribirse en el Registro de patentes comunitarias con el acuerdo de la
persona que sea beneficiaria de un derecho real inscrito en el Registro o en cuyo nombre se
hubiere practicado una inscripcion en virtud de la primera frase del apartado 4 del articulo 5.
Si en el Registro estuviere inscrita una licencia, la renuncia sélo se inscribird si el titular de la
patente demuestra que ha informado previamente al licenciatario de su intencioén de renunciar;
la inscripcion se efectuara cuando expire el plazo prescrito por el Reglamento de ejecucion

contemplado en el articulo 59 y de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Munich.

Articulo 27
Caducidad

1.  Lapatente comunitaria caducara:

a)  al término de un periodo de veinte afios contados desde la fecha de presentacion de la

solicitud;

b)  por renuncia del titular de la patente, en las condiciones previstas en el articulo 26;

c) cuando la tasa anual y, en su caso, la sobretasa no hayan sido satisfechas a su debido

tiempo.

2. Se considerard que la caducidad de la patente comunitaria por falta de pago de una tasa anual
y, en su caso, de la sobretasa dentro de los plazos fijados, tuvo lugar en el momento del

vencimiento de la tasa anual.
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3. La Oficina registrara la caducidad de la patente comunitaria de conformidad con lo dispuesto

en el Convenio de Munich.

Articulo 27 bis

Restitutio in integrum

1. Eltitular de una patente comunitaria que, pese a poder demostrar que hizo todo lo posible
dadas las circunstancias, no haya podido cumplir un plazo de la Oficina, podra, previa
peticidn, ver restituidos sus derechos si el incumplimiento del plazo dio lugar directamente, en
virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento, a la pérdida de un derecho o de una via de
recurso ante la Oficina. Se aplicaran los procedimientos de restitutio in integrum establecidos

en el Convenio de Munich.

2. Sise restituyen los derechos al titular de una patente, éste no podra invocar sus derechos
respecto de un tercero que, actuando de buena fe, haya empezado a explotar, o a hacer
preparativos formales y efectivos para explotar en la Comunidad, una invencién cubierta por
una patente comunitaria durante el periodo que media entre la pérdida del derecho
mencionada en el apartado 1 y la publicacion de la notificacion de restitucion de dicho

derecho.

SECCION 2
NULIDAD Y LIMITACION DE LA PATENTE COMUNITARIA

Articulo 28

Causas de nulidad

1. Ladeclaracion de nulidad de la patente comunitaria s6lo podré asentarse en alguna de las

causas siguientes:

a)  que el objeto de la patente no sea patentable segtin los articulos 52 a 57 del Convenio de
Munich;

7119/04 pgv/BGl/mja 33
ANEXO I DGCI ES



b)

d)

que la patente no explique la invencién de manera lo suficientemente clara y completa

como para que un especialista pueda ejecutarla;

que el objeto de la patente vaya mas alla del contenido de la solicitud que se present6 o,
si la patente se concedié como consecuencia de una solicitud divisionaria o de una
nueva solicitud de patente presentada con arreglo a lo dispuesto en el articulo 61 del
Convenio de Munich, que el objeto de la patente vaya mas alla del contenido de la

solicitud inicial que se presento;

que la proteccion conferida por la patente se haya ampliado;

que el titular de la patente no tenga derecho a ella con arreglo a lo dispuesto en los

apartados 1 y 2 del articulo 4 del presente Reglamento;

que el objeto de la patente no sea nuevo respecto del contenido de una solicitud de
patente nacional o de una patente nacional hecha accesible al publico en un Estado
miembro en la fecha de presentacion o posterior o, si se reivindicase una prioridad, en la
fecha de prioridad de la patente comunitaria cuando la fecha de presentacion o la fecha

de prioridad sea anterior a dicha fecha.

Si los motivos de nulidad no afectaren a la patente mas que parcialmente, la nulidad se

declarara en forma de una limitacion correspondiente de la patente. La limitacion podra

llevarse a cabo a través de una modificacion de las reivindicaciones.

3. Enlos procedimientos ante los tribunales a que se refiere el articulo 30 en relacion con la

validez de la patente comunitaria, el titular de la patente tendra derecho a limitar la patente

modificando las reivindicaciones. A partir de ese momento, la patente limitada constituira la

base para el procedimiento.
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Articulo 29
Efectos de la nulidad

1.  Ladeclaracion de nulidad, total o parcial, implicara que desde el principio la patente

comunitaria careci6 de los efectos sefialados en el presente Reglamento.

2. El efecto retroactivo de la patente no afectara a:

a) las resoluciones sobre violacion de patente que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada

y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolucion de nulidad;

b) los contratos celebrados con anterioridad a la resolucion de nulidad, en la medida en que
se hubieran ejecutado con anterioridad a dicha resolucion; no obstante, podra reclamarse
la restitucion de las sumas pagadas en virtud del contrato por motivos de equidad y en la

medida en que las circunstancias lo justifiquen.

Articulo 29 bis

Peticion de limitacion

A peticion del titular de una patente, presentada ante la Oficina, la patente comunitaria podra estar
sujeta a una limitacion en forma de modificacion de las reivindicaciones. Se aplicaran las

disposiciones del Convenio de Munich relativas a la solicitud de limitacion.
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CAPITULO IV
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ACCIONES JUDICIALES
RELATIVAS A LA PATENTE COMUNITARIA

SECCION 1
ACCIONES RELATIVAS A LA VALIDEZ Y VIOLACION DE LA PATENTE Y A LA
UTILIZACION DE LA INVENCION

Articulo 30
Acciones y demandas relativas a la patente comunitaria - Competencia exclusiva del

Tribunal de Justicia

1. Lapatente comunitaria podra ser objeto de acciones de nulidad o violacion o declaracion de
ausencia de violacion de una patente, de acciones relacionadas con la utilizacién de la
invencion antes de la concesion de la patente o con el derecho fundado en una utilizacion
anterior de la patente, o de demandas de reconvencion por nulidad, o de una solicitud de
concesion o revocacion de una licencia obligatoria. Podra ser asimismo objeto de acciones o
demandas por dafios y perjuicios o relativas a medidas provisionales o cautelares o solicitudes

de determinacion de compensacion.

2. De conformidad con la decision por la que se otorga al Tribunal de Justicia competencia en
los asuntos relativos a la patente comunitaria, adoptada en virtud del articulo 229 bis del
Tratado, el Tribunal de Justicia gozard de competencia exclusiva para conocer de las
demandas y acciones contempladas en el apartado 1, salvo en el caso del articulo 9 bis. Con
arreglo a la decision adoptada de conformidad con el articulo 225 A del Tratado, dichas
demandas y acciones se interpondran en primera instancia ante el Tribunal de la Patente

Comunitaria y, en recurso, ante el Tribunal de Primera Instancia.
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Articulo 31

Accion de nulidad

1.  Laaccién de nulidad de una patente comunitaria sélo podra fundamentarse en las causas de

nulidad que se enumeran en el apartado 1 del articulo 28.

2. Cualquier persona o la Comision actuando en interés de la Comunidad, podra ejercer la accion
de nulidad; no obstante, en el supuesto contemplado en la letra e) del apartado 1 del
articulo 28, sdlo podra ejercerla la persona habilitada para ser inscrita en el Registro de
patentes comunitarias en calidad de titular de la patente o conjuntamente por todas aquellas
personas habilitadas para ser inscritas en calidad de cotitulares de esta patente, con arreglo al

articulo 5.

3.  Laaccidn podra ejercerse aunque siga abierto el plazo para formalizar oposiciéon o mientras

estuviere pendiente un procedimiento de oposicion ante la Oficina.

4.  Podré ejercerse la accion incluso si hubiere caducado la patente comunitaria.

Articulo 32

Demanda de reconvencion por nulidad

1.  Lademanda de reconvencion por nulidad de una patente comunitaria sélo podra

fundamentarse en las causas de nulidad que se enumeran en el apartado 1 del articulo 28.

2. Sila demanda de reconvencion se interpusiese en un litigio en que el titular de la patente no

fuera parte, se le informara de ello y podra intervenir en el litigio.
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Articulo 33

Accion por violacion

1.  Laaccién de violacion sélo podra fundamentarse en los hechos que se contemplan en los

articulos 7, 8 y 19.

2. Podré ejercer la accidn por violacion el titular de la patente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
contrato de licencia, el licenciatario s6lo podra ejercer la accion por violacion de una licencia
comunitaria con el consentimiento de aquél. No obstante, el detentador de una licencia
exclusiva podré ejercer esta accion si el titular de la patente comunitaria no lo hiciere, tras

haber sido requerido para ello, en un plazo adecuado.

3. Eltitular de la patente estard legitimado para intervenir en el proceso por violacion entablado

por el licenciatario en virtud del apartado 2.

4.  En el proceso por violacion entablado por el titular de la patente en virtud del

apartado 2 estara legitimado para intervenir el titular de la patente.

Articulo 34

Accion declarativa de la ausencia de violacion de una patente

1. Cualquier persona podra ejercer una accion contra el titular de la patente o el beneficiario de
una licencia exclusiva para que se declare que la actividad econdmica que realiza o ha
realizado dicha persona, con vistas a la cual hizo preparativos efectivos o que prevé

emprender, no afecta a los derechos contemplados en los articulos 7, 8 y 19.

2. (suprimido)
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Articulo 35

Accion relativa a la utilizacion de la invencion antes de la concesion de la patente

1.  Elsolicitante o el titular de la patente ejerceran la accion relativa a la utilizacion de la
invencion durante el periodo contemplado en el apartado 1 del articulo 11. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el contrato de licencia, un licenciatario s6lo podra ejercer dicha accion si el
solicitante o el titular de la patente lo consiente. No obstante, el titular de una licencia
exclusiva podré ejercer dicha accion si el solicitante o el titular de la patente comunitaria no lo

hiciere tras haber sido requerido para ello dentro de un plazo determinado.

2. El Tribunal de la Patente Comunitaria no podra pronunciarse sobre el fondo de un asunto

hasta que no se publique la notificacion de la concesion de la patente.

Articulo 36

Accion relativa al derecho fundado en una utilizacion anterior de la invencion

El usuario anterior o la persona a la que este hubiere transferido su derecho de conformidad con el
apartado 2 del articulo 12 ejerceran la accion relativa al derecho fundado en una utilizacion anterior
de la invencidn que se contempla en el apartado 1 de dicho articulo, para que se declare su derecho

de utilizar la correspondiente invencion.

Articulos 37 - 38 — 39 - 40

Suprimidos.
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Articulo 41

Alcance de la competencia

En las acciones previstas en los articulos 33 a 36, los tribunales comunitarios a que se refiere el
articulo 30 serdn competentes para pronunciarse sobre los hechos que se hubieren cometido y las
actividades que se hubieren llevado a cabo en parte o la totalidad del territorio, zona o espacio en

los que se aplique el presente Reglamento.

Articulo 42

Medidas provisionales y cautelares

Los tribunales comunitarios a que se refiere el articulo 30 podran adoptar cualquier medida
provisional o cautelar que sea necesaria de conformidad con sus estatutos o reglamentos. Entre ellas
podran hallarse, por ejemplo, medidas destinadas a prevenir actos de violacion del derecho
concedido por la patente y, en particular, a prevenir la introduccion en los canales comerciales
comunitarios de bienes supuestamente producidos con violacidén de patente, incluidos los bienes
importados inmediatamente después del despacho de aduana, asi como medidas destinadas a
proteger las pruebas de la supuesta violacidon, y medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento

de las medidas antes mencionadas, incluidas las de caracter pecuniario.

Articulo 43

Sanciones
Si en una de las acciones contempladas en el articulo 33 los tribunales a que se refiere el articulo 30
comprobaren que el demandado ha violado una patente comunitaria, podran dictar los autos
siguientes:

a)  un auto que prohiba al demandado seguir realizando los actos que violaron la patente;

b)  un auto de incautacion de los objetos producidos con violacion de la patente;
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c) unauto de incautacion de los bienes, materiales e instrumentos destinados a la realizacion de
la invencion protegida y que hubieren sido objeto de entrega o de ofrecimiento de entrega en

las condiciones que se establecen en el articulo 8;

d)  cualquier auto que imponga otros tipos de medidas en funcion de las circunstancias o
necesario para garantizar el cumplimiento de los autos contemplados en las letras a), b) y ¢),

incluidas medidas de caracter pecuniario.

Articulo 44

Acciones o0 demandas por daiios y perjuicios

1.  Los tribunales comunitarios a que se refiere el articulo 30 podran ordenar el pago de dafios y
perjuicios para indemnizar por los dafios subyacentes a las acciones contempladas en los

articulos 31 a 36.

2. Al determinar los dafios y perjuicios adecuados, los tribunales tendran en cuenta todos los
aspectos pertinentes, como las consecuencias economicas causadas por la lesion a la parte
perjudicada, asi como los beneficios no merecidos obtenidos por el infractor y el

comportamiento y la buena o mala fe de las partes. Los dafios y perjuicios no seran punitivos.

3. Alos efectos del apartado 2, el supuesto infractor que tenga su domicilio o su sede en un
Estado miembro cuya lengua oficial, que sea también una lengua oficial de la Comunidad, no
fuere la lengua en que se concedio la patente o en que se hizo accesible al publico la
traduccion de las reivindicaciones de la patente, de conformidad con los articulos 24 bis o 58,
gozara de la presuncion de no haber sabido ni haber tenido motivos razonables para saber que
habia lesionado la patente. En tales circunstancias, s6lo se deberan dafios y perjuicios por
violacion de la patente respecto del periodo que empiece a computarse desde el momento en
que se le notifique una traduccion de las reivindicaciones de la patente en la lengua del Estado

miembro en que el presunto infractor tenga su domicilio o su sede.
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3 bis. El titular de la patente no tendra derecho a dafios y perjuicios en la medida en que, debido a
una traduccion erronea de las reivindicaciones de la patente hecha publica de conformidad
con los articulos 24 bis o 58, un infractor no supiere, y no tuviere motivos razonables para

saberlo, que estaba violando la patente.

4.  Encel caso de que el Estado miembro contemplado en el apartado 3 tenga dos o mas lenguas
oficiales que sean asimismo lenguas oficiales de la Comunidad, el infractor tendra derecho a

que se le haga la notificacion en una de dichas lenguas oficiales de su eleccion.

Articulo 45

Prescripcion

Las acciones relacionadas con la utilizacion, el derecho fundado en una utilizacion anterior, la
violacion de la patente y los dafios y perjuicios que se contemplan en la presente seccion
prescribiran a los cinco afios de tener conocimiento el demandante de los hechos que las hubiesen

originado o haber debido tener conocimiento de ellos y en todo caso a los diez afios de la violacion.
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SECCION 2
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ACCIONES JUDICIALES
RELATIVAS A LA PATENTE COMUNITARIA

Articulo 46

Competencias de los tribunales nacionales

Los o6rganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros seran competentes para conocer
de las acciones relacionadas con la patente comunitaria que no sean competencia exclusiva del
Tribunal de Justicia en virtud del presente Reglamento con arreglo a la atribucion efectuada por la

decision adoptada de conformidad con el articulo 229 A del Tratado.

Articulo 47
Aplicacion de las disposiciones relativas a la competencia judicial y a la ejecucion

internacionales

A las acciones que se ejerzan ante los tribunales nacionales, asi como a las resoluciones dictadas a
raiz de dichas acciones, seran aplicables, salvo disposicion en contrario del presente Reglamento, el
Reglamento (CE) n.° 44/2001 o, en su caso, las disposiciones del Convenio relativo a la
competencia judicial y a la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 ©, en lo sucesivo denominado “el Convenio

relativo a la competencia judicial y a la ejecucion”.

Articulo 48

Acciones relativas al derecho a la patente entre el empresario y el empleado

1. No obstante lo dispuesto en el articulo 47, en una accion relativa al derecho a la patente que
enfrente al empresario y al empleado, los tribunales del Estado miembro cuya legislacion
determine el derecho a la patente comunitaria seran los tnicos competentes de conformidad

con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 4.

6 DO C 27 de 26.1.1998, p. 3.
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2. Solo seran validos los acuerdos atributivos de competencia si son posteriores al nacimiento
del litigio o permiten que el empleado acuda a tribunales distintos de los que resulten de la

aplicacion del apartado 1.

Articulo 49

Acciones relativas a la ejecucion forzosa en materia de patente comunitaria

1.  No obstante lo dispuesto en el articulo 47, en materia de procedimiento de ejecucion forzosa
sobre una patente comunitaria, la competencia exclusiva pertenecerd a los tribunales y a las

autoridades del Estado miembro determinado en aplicacion del articulo 14.

2.y 3. Suprimidos.

Articulo 50

Disposiciones complementarias relativas a la competencia

1. Enel Estado contratante cuyos tribunales sean competentes con arreglo al articulo 47, las
acciones se ejercitaran ante los tribunales que tendrian competencia por razén del lugar y de la
materia si se tratara de acciones relativas a patentes nacionales concedidas en el Estado en

cuestion.

2. Cuando, en virtud de los articulos 47 y 48 y del apartado 1 del presente articulo, ningun
tribunal tuviere competencia para conocer de una accion relativa a una patente comunitaria,
dicha accion podra ejercerse ante los tribunales del Estado miembro en que tenga su sede la

Organizacion Europea de Patentes.

3. Lasdisposiciones de la presente seccion se aplicardn a las acciones relativas a las solicitudes
de patentes, salvo en la medida en que se reivindique el derecho a obtener la patente. En esta
situacion se aplicara el Protocolo sobre la competencia judicial y el reconocimiento de
decisiones relativas al derecho a la obtencion de la patente europea anexo al Convenio de
Munich.
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Articulo 51

Obligaciones del tribunal nacional

1. Eltribunal nacional ante el que se interponga una accién o demanda de las contempladas en el
articulo 30 se declararé de oficio incompetente, salvo en el caso contemplado en el

articulo 9 bis.

2. El tribunal nacional ante el que se interponga una accidén o demanda distinta de las
contempladas en el articulo 30 y relacionada con una patente comunitaria debera tener esta
patente por valida, a menos que el Tribunal de la Patente Comunitaria declare su nulidad

mediante resolucion con fuerza de cosa juzgada.

3. El tribunal nacional ante el que se interponga una accidon o demanda distinta de las
contempladas en el articulo 30 y relacionada con una patente comunitaria, suspendera el
procedimiento cuando considere que para fallar es condicion previa que haya una resolucion
sobre una accion o demanda contemplada en el articulo 30. La causa se suspendera bien de
oficio, previa audiencia de las partes, cuando se haya ejercido una de las acciones o demandas
contempladas en el articulo 30 ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, bien a instancia de
parte y previa audiencia de las demads partes si ain no se hubiese sometido el asunto al
Tribunal Comunitario. En este ultimo caso, el tribunal nacional invitard a las partes a
presentar la demanda en un plazo que ¢l mismo fijard. De no presentarse la demanda en tal

plazo, se reanudard el procedimiento.

Articulo 52

Normas procesales

Salvo disposicion en contrario del presente Reglamento, el tribunal nacional aplicara las normas
procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de patente nacional en el

Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.
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SECCION 3
DEL ARBITRAJE

Articulo 53
Arbitraje

Las disposiciones del presente capitulo sobre competencia y procedimiento judicial se aplicardn sin
perjuicio de las normas nacionales de los Estados miembros en materia de arbitraje. Las patentes

comunitarias no podran sin embargo ser declaradas nulas o invalidas en un arbitraje.

SECCION 4
ACCIONES RELATIVAS A LA VALIDEZ Y LA VIOLACION DE LA PATENTE Y AL
USO DE LA INVENCION DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO

Articulo 53 bis

Competencia juridica durante el periodo transitorio

1.  No obstante lo dispuesto en la Seccion 1 del presente capitulo y hasta que se haya creado el
sistema de competencia judicial comunitaria a que se refiere el articulo 30, a mas tardar el
1 de enero de 2010, la competencia para conocer de las acciones legales contempladas en la

Seccidn 1 del presente capitulo se regira por lo dispuesto en la presente seccion.

2. La Comisioén publicard en el Diario Oficial de la Union Europea la fecha en que los
tribunales comunitarios a que se refiere el articulo 30 inicien sus actividades. Las acciones
legales contempladas en la Seccion 1 del presente capitulo iniciadas antes de esa fecha se

ejerceran ante los tribunales nacionales de acuerdo con lo dispuesto en la presente seccion.
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Como excepcion a lo dispuesto en el apartado 2, durante el periodo citado en el apartado 1 la

Comisién serd competente para:

a)  fijar o modificar el importe del canon previsto en el apartado 5 del articulo 20;

b)  conceder licencias obligatorias o autorizar la explotacion de conformidad con el

articulo 21.

Articulo 53 ter

Competencia judicial durante el periodo transitorio

Cada Estado miembro designara el nimero mas reducido posible de tribunales nacionales de
primera instancia y de segunda instancia, a los cuales se encomendaré la tarea de desempefiar

las funciones que les atribuye la presente seccion.

Cada Estado miembro comunicara a la Comision, a mas tardar el 31 de diciembre de 2005,

una lista de los tribunales nacionales, indicando sus nombres y competencia territorial.

El Estado miembro interesado comunicara sin demora a la Comision todo cambio que se
produzca en el nimero, nombre o competencia territorial de dichos tribunales con

posterioridad a la comunicacion a que se refiere el apartado 2.

La Comisién comunicara a los Estados miembros la informacion a que se refieren los

apartados 2 y 3, que se publicara en el Diario oficial de la Union Europea.
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Hasta que un Estado miembro haya comunicado la informacion a que se refiere el apartado 2,
todo procedimiento derivado de una accidon o demanda contemplada en el articulo 30,
respecto del cual sean competentes los tribunales de ese Estado miembro de conformidad con
los articulos 53 quater y 53 quinto, se ejercerd ante el tribunal del Estado miembro que habria
tenido competencia por razon del lugar y de la materia para resolver sobre la accion o
demanda si el procedimiento se hubiera referido a una patente nacional del Estado miembro

en cuestion.

Articulo 53 quater
Aplicacion de las disposiciones relativas a la competencia judicial y a la ejecucion

internacionales durante el periodo transitorio

Salvo disposicion en contrario del presente Reglamento, sera aplicable a las acciones relativas a las

patentes comunitarias y a las resoluciones dictadas respecto de dichas acciones lo dispuesto en el

Reglamento (CE) n.° 44/2001 o, en su caso, en el Convenio relativo a la competencia judicial y a la

ejecucion de resoluciones judiciales.

Articulo 53 quinto

Competencia judicial internacional durante el periodo transitorio

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento y en cualquier disposicion del
Reglamento (CE) n.° 44/2001 o, en su caso, en el Convenio relativo a la competencia judicial
y a la ejecucion de resoluciones judiciales aplicable en virtud del articulo 53 quater, los
procedimientos con respecto a las acciones y reivindicaciones contempladas en el articulo 30
del presente Reglamento se ejerceran Uinicamente en los tribunales del Estado miembro en
cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si no tiene domicilio en ninguno de los

Estados miembros, en cualquier Estado miembro donde tenga su sede.

Si el demandado no tiene domicilio ni sede en ninguno de los Estado miembros, la accion se
ejercera en los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el
demandante o, si no tiene domicilio en ninguno de los Estados miembros, en cualquier Estado

miembro donde tenga su sede.
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Si ni el demandado ni el demandante tienen un domicilio o una sede similar, la accion se
ejercera en los tribunales del Estado miembro donde tenga su sede la Organizacion Europea

de Patentes.

Sin perjuicio de los apartados 1, 2 y 3:

a)  Elarticulo 23 del Reglamento (CE) n.® 44/2001 o, en su caso, el articulo 17 del
Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecucion de resoluciones judiciales
se aplicara si las partes acuerdan que serd competente un tribunal de otro Estado

miembro.

b)  El articulo 24 del Reglamento (CE) n.° 44/2001 o, en su caso, el articulo 18 del
Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecucion de resoluciones judiciales

se aplicara si el demandado comparece ante un tribunal de otro Estado miembro.

Los procedimientos con respecto a las acciones y reivindicaciones contempladas en el
articulo 30 del presente Reglamento, salvo las acciones y reivindicaciones relativas a la
declaracion de nulidad, también podran ejercerse en los tribunales en cuyo territorio se ha

cometido la violacion de patente.

Articulo 53 sexto

Alcance de la competencia judicial durante el periodo transitorio

Un tribunal cuya competencia se base en las letras a) a e) del articulo 53 quinto sera
competente para resolver acerca de los hechos de una violacidon de patente cometida en el

territorio de cualquier Estado miembro.

Un tribunal cuya competencia se base en la letra f) del articulo 53 quinto unicamente sera
competente para resolver acerca de los hechos de una violacidon de patente cometida en el

territorio del Estado miembro en que esté situado el tribunal.
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Articulo 53 séptimo

Presuncion de validez — defensa en cuanto al fondo

En los procedimientos derivados de acciones ejercidas contra la violacion de una patente
comunitaria, los tribunales consideraran valida la patente comunitaria. La validez unicamente podra
impugnarse mediante reconvencion de una declaracion de nulidad. No obstante, una peticion de
nulidad de la patente comunitaria que haya sido formulada por medios distintos de la reconvencion
serd admisible siempre y cuando el demandado pueda demostrar que la patente comunitaria podria
declararse nula por causa de un derecho nacional concedido anteriormente al demandado en el

sentido de la letra f) del apartado 1 del articulo 28.

Articulo 53 octavo

Efectos de una decision de nulidad durante el periodo transitorio

Cuando una resolucion judicial por la que se declara la nulidad de una patente comunitaria adquiera
caracter ejecutivo, surtira en todos los Estados miembros los efectos a que se refiere el articulo 29
del presente Reglamento [con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001 o, en su caso,

al Convenio sobre competencia judicial y ejecucion.

Articulo 53 noveno

Legislacion aplicable durante el periodo transitorio

1. Los tribunales aplicardn lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. El tribunal aplicaré su legislacion nacional, incluido su Derecho internacional privado, a todos

los asuntos que queden fuera del &mbito de aplicacion del presente Reglamento.

3. Salvo disposicidn en contrario del presente Reglamento, el tribunal aplicaré el reglamento
aplicable al mismo tipo de procedimiento relativo a las patentes nacionales en el territorio en

que esté situado dicho tribunal.
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Articulo 53 décimo

Competencia judicial en segunda instancia — nuevo recurso — durante el periodo transitorio

1.  Lasresoluciones judiciales derivadas de las acciones y demandas a que se refiere la presente

seccidn seran recurribles ante los tribunales de segunda instancia.

2. Las condiciones en las cuales podré presentarse recurso ante un tribunal de segunda instancia
estaran determinadas por la legislacion nacional del Estado miembro en cuyo territorio esté

situado dicho tribunal.

3. Lasresoluciones de los tribunales de segunda instancia se regiran por las disposiciones

nacionales en materia de nuevo recurso.

CAPITULO V
REPERCUSION EN EL DERECHO NACIONAL

Articulo 54
Prohibicion de la doble titularidad

1.  Cuando una patente nacional concedida en un Estado miembro tenga por objeto una invencion
para la que haya concedido una patente comunitaria al mismo inventor o a su causahabiente
con la misma fecha de presentacion o, de reivindicarse prioridad, con la misma fecha de
prioridad, esta patente nacional, siempre que se refiera a la misma invencion para el mismo

territorio que la patente comunitaria, cesara de producir sus efectos en la fecha en que:

a) el plazo previsto para presentar oposicion a la decision de la Oficina de conceder la

patente comunitaria haya expirado sin que se hubiese formalizado oposicion;

b) el procedimiento de oposicioén haya terminado, decidiéndose mantener la patente

comunitaria;
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c) se hubiese concedido, si esta fecha fuere posterior a la contemplada en las letras a) o b),

segun el caso.

2. Laextincidn o anulacion posterior de la patente comunitaria no afectara a las disposiciones

del apartado 1.

3. Cada Estado miembro podré determinar el procedimiento para declarar que la patente
nacional cesa de producir efectos en su totalidad o, en su caso, en parte. Dicho Estado podra

ademads determinar que la pérdida de efecto de la patente nacional se aplique desde su origen.

4.  Ladoble titularidad de una patente comunitaria o de una solicitud de patente europea y de una
patente nacional o de una solicitud de patente nacional quedard asegurada hasta la fecha

contemplada en el apartado 1.

Articulo 55

Suprimido

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 56

Registro de patentes comunitarias

La Oficina llevara un Registro de patentes comunitarias en el que se inscribiran las indicaciones

cuyo registro esté previsto por el presente Reglamento. El Registro seréd publico.
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Articulo 57

Boletin de la patente comunitaria

La Oficina publicara periddicamente un Boletin de la patente comunitaria, que contendra las
inscripciones anotadas en el Registro de patentes comunitarias, y cualquier otra indicacion cuya

publicacion prescriban el presente Reglamento o el Reglamento de ejecucion.

Articulo 58

Traducciones facultativas

El titular de la patente estara facultado para realizar y presentar una traduccion de su patente a
alguna o todas las lenguas oficiales de los Estados miembros que sean lenguas oficiales de la
Comunidad. Esas traducciones podran presentarse ante la Oficina o ante una oficina nacional de
patentes de un Estado miembro en caso de que la legislacion de ese Estado miembro permita esta
opcion. Las oficinas nacionales de patentes transmitiran un ejemplar de dichas traducciones a la
Oficina. El Registro de patentes comunitarias incluird una mencion a la presentacion de dichas
traducciones. Tanto las oficinas nacionales de patentes como la Oficina haran dichas traducciones

accesibles al publico publicandolas en sus bases de datos de internet.

Articulo 59

Reglamento de ejecucion

1. Las disposiciones de aplicacion del presente Reglamento se fijaran mediante un Reglamento

de ejecucion.

2. El Reglamento de ejecucion se adoptard y modificara con arreglo al procedimiento previsto en
el apartado 2 del articulo 61.
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Articulo 60

Reglamento sobre las tasas

1.  El Reglamento sobre las tasas fijara las tasas anuales de renovacion de la patente, sobretasas

incluidas, la cuantia de las tasas y sus modalidades de percepcion.

1 bis. El cincuenta por ciento de los ingresos procedentes de las tasas de renovacion se repartird
entre las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros de acuerdo con
una clave de reparto mencionada en el Reglamento sobre las tasas. La clave de reparto se
basard en un conjunto de criterios justos, equitativos y pertinentes. Dichos criterios deberan
reflejar las actividades de patentes y las dimensiones del mercado. Ademas, teniendo en
cuenta la funcidon que deberan desempenar las ONP, descritas en la seccion 3 anterior, debera
aplicarse también un factor de equilibrio cuando los Estados miembros tengan un nivel de
actividad relacionada con las patentes desproporcionadamente bajo. Conforme a dichos

criterios, la parte de los Estados miembros se adaptara periddicamente a las cifras vigentes.

2. El Reglamento sobre las tasas se adoptard y modificara con arreglo al procedimiento previsto
en el apartado 2 del articulo 61. Sin embargo, la clave de reparto a que se refiere el
apartado 1 bis serd adoptada y modificada por unanimidad por el Consejo de la Unidén

Europea.

Articulo 61

Creacion de un comité y procedimiento de adopcion de los reglamentos de ejecucion

1.  La Comision estara asistida por un Comité denominado “Comité de las cuestiones
relacionadas con las tasas y con las reglas de ejecucion del Reglamento sobre la patente
comunitaria”, compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el

representante de la Comision.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicara el procedimiento de
reglamentacion previsto en el articulo 5 de la Decision 1999/468/CE, sin perjuicio de lo

dispuesto en el articulo 7 de la misma.

3. El periodo previsto en el apartado 6 del articulo 5 de la Decision 1999/468/CE queda fijado en

tres meses.
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Articulo 62

Informe sobre la aplicacion del presente Reglamento

A mas tardar a los cinco afios después de la fecha en que se conceda la primera patente que designe
la Comunidad, la Comision presentara al Consejo un informe sobre el funcionamiento del sistema
de la patente comunitaria y, si procede, hara las propuestas necesarias para modificar el presente
Reglamento. El informe incluird evaluaciones de la calidad y coherencia, de los plazos necesarios
para adoptar las decisiones, del tiempo limite para notificar las traducciones de reclamaciones y de
los costes para los inventores. La Comision presentard posteriormente, cada cinco afios, informes

sobre el funcionamiento del sistema de la patente comunitaria.

Articulo 63

Entrada en vigor

1. El presente Reglamento entrara en vigor el sexagésimo dia siguiente al de su publicacion en el

Diario Oficial de la Union Europea.

2. Las solicitudes de patente comunitaria podran presentarse ante la Oficina a partir de la fecha
que se fijard en una Decision de la Comision, con arreglo al procedimiento previsto en el

apartado 2 del articulo 61.

El presente Reglamento serd obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo

El Presidente
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1)

2)

3)

4)

ANEXO II

Articulo nuevo concepto

Efectos de las traducciones

Cuando se apliquen las disposiciones de los articulos 42, 43 y 44 a casos que se refieran a un
presunto infractor que tenga su residencia o principal lugar de actividad comercial en un
Estado miembro, los tribunales comunitarios mencionados en el articulo 30, a peticion del
presunto infractor, tendrdn en cuenta todas las discrepancias que puedan surgir entre el texto
de la patente, seglin se otorgo, y la traduccion presentada en la lengua oficial de ese Estado
miembro o, en el caso de que ese Estado miembro tenga mas de una lengua oficial, en la

lengua oficial elegida por el presunto infractor.

Los tribunales tendran en cuenta, en particular,

a) si el presunto infractor puede probar que no sabia y, habiendo actuado de acuerdo con
las mejores practicas comerciales, no tenia motivos razonables para saber que ninguna
actividad que estaba ejerciendo o preparandose a ejercer iria a infringir una patente

existente o una aplicacion de patente, y

b)  si las discrepancias entre la traduccion del testo de la patente, seglin se otorgara, tenian

un efecto significativo sobre su actividad.

Sobre la base de sus hallazgos, los tribunales podrian atenuar la concesion de
indemnizaciones o por perjuicios y podran, ademas, permitir al infractor proseguir usando la
invencion en el Estado miembro de que se trate durante un periodo de hasta dos afios, previo

pago de una indemnizacion razonable al titular del derecho.

Los apartados 1 a 3 se aplicaran, mutatis mutandis, cuando los tribunales comunitarios

mencionados en el articulo 3 apliquen las disposiciones del articulo 11.
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Nuevos considerandos

Sbisbis)

8 bis)

8 ter)

(entre 5 y 5 bis)

Algunos Estados miembros tienen regimenes de traductores jurados que pueden ofrecer
a los solicitantes y propietarios de patentes una mayor seguridad frente a posibles
inexactitudes en la traduccion de sus patentes. No obstante, ningtn solicitante o
propietario esta obligado a servirse de un traductor jurado y ningun Estado miembro
estd obligado a introducir ese régimen. Ademas, deberan respetarse los principios de
libertad de prestacion de servicios y libertad de establecimiento, segin se consagran en

los articulos 43 y 49 del Tratado.

Es importante, para la proteccion de los legitimos intereses de terceros, que el tribunal
que trate la infraccion y la validez pueda tener en cuenta las discrepancias entre la
traduccion de una patente y el texto original, cuanto éstas tengan un efecto significativo
sobre las actividades del presunto infractor. A la vez se espera, como principio de
mejores practicas, que los operadores comerciales tengan acceso a la informacién y
asistencia disponible a través de las oficinas nacionales de patentes y demds fuentes de
asesoramiento, y se habra de fomentar la toma de decisiones comerciales bien
informadas teniendo en cuenta las patentes y solicitudes de patente existentes que
puedan ser pertinentes para sus actividades. Ello conllevara una mayor conciencia de la
disponibilidad y uso de patentes, contribuyéndose asi a fomentar la inversion, la

innovacion y la investigacion.

Dado que los tribunales que traten casos de infraccion y validez podran tener en cuenta
todas las circunstancias del caso, incluidas las discrepancias de traduccion, podran
decidir que, en casos particulares, pueda reducirse la concesion de indemnizacion o por
perjuicios a cero o a una cantidad nominal, y, de manera similar, que la compensacion
razonable debida al uso continuo de una invencion pueda ser cero o una cantidad

nominal.
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8 quater)

En el caso de que un tribunal permita al presunto infractor continuar usando la
invencion, el principio de agotamiento comunitario del derecho no podra aplicarse a
bienes producidos mediante ese uso, pues no seran productos que hayan sido
introducidos en el mercado por el propietario o con su consentimiento. Los bienes, en
consecuencia, no podran comercializarse fuera del Estado miembro de que se trate.
Ademas, es inherente a la decision del tribunal que autorice al infractor a proseguir con
ese uso que dicha autorizacion afecte inicamente al presunto infractor y no a otras

personas.
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