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1.	Preliminar

Uno de los principales problemas suscita-
dos en los últimos años en el ámbito del 
Derecho español de patentes ha sido el de 
los efectos que, para las patentes químico-
farmacéuticas, ha tenido la entrada en vi-
gor del Acuerdo sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual relacio-
nados con el comercio, de 15 de abril de 
1994 (ADPIC),

Como es sabido, en Derecho español las 
invenciones de productos químicos y far-
macéuticos no fueron patentables antes 
del 7 de octubre de 1992 [Disposición 
Transitoria Primera de la Ley de paten-
tes de 1986; Instrumento de 10 de julio 
de 1986, de adhesión al Convenio sobre 
la patente europea (CPE) y Disposición 
Transitoria del Real Decreto 2424/1986, 
de 27 de noviembre de 1986, de apli-
cación del CPE a España].  Y esta situa-
ción provocó que la Oficina Europea de 
Patentes (OEP), en consideración a la 
prohibición de patentabilidad de produc-
tos químico-farmacéuticos existente en 
España hasta 1992, recomendase a los 
solicitantes de patentes europeas que                                                    

contenían reivindicaciones de producto, 
que redactasen un juego específico para 
España (Comunicación del Presidente de 
la OEP de 13 de mayo de 1992).

Muchos solicitantes de patentes europeas 
siguieron esta recomendación, de modo 
que validaron las patentes en España con 
un juego propio de reivindicaciones que 
no contenía reivindicaciones de produc-
to. No obstante, otros muchos solicitantes 
de patentes europeas con anterioridad al 
7 de octubre de 1992 no siguieron las re-
comendaciones de la EPO y validaron el 
mismo juego de reivindicaciones en todos 
los países designados, incluido España. De 
este modo, asumían el riesgo de que estas 
reivindicaciones de producto fuesen poste-
riormente declaradas nulas por los Tribu-
nales de justicia.

Así las cosas, tras la entrada en vigor del 
Acuerdo ADPIC los titulares de estas pa-
tentes europeas validadas en España 
han invocado dicho Acuerdo para impedir 
que las patentes europeas validadas en                              
España, con reivindicaciones de producto, 
solicitadas antes del 7 de octubre de 1992, 
fuesen declaradas nulas. 
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Además, los titulares de patentes europeas 
que contenían reivindicaciones de produc-
to, pero que redactaron un juego específico 
para España sólo con reivindicaciones de 
procedimiento (siguiendo la recomendación 
de la Comunicación del Presidente de la OEP 
de 13 de mayo de 1992), han pretendido 
que el Acuerdo ADPIC les permite añadir 
nuevas reivindicaciones de producto.

En este contexto, la Comunicación de la 
OEP de 8 de marzo de 2007 estableció que 
los solicitantes de patentes pendientes de 
concesión podían ampliar las reivindica-
ciones tras la entrada en vigor del ADPIC.  
Esta Comunicación fue interpretada por 
algunos sectores como el reconocimien-
to por parte de la OEP de que el Conve-
nio ADPIC permitía modificar las patentes 
químico-farmacéuticas concedidas antes 
de la entrada en vigor del ADPIC, a efec-
tos de incluir la protección de los productos 
químico-farmacéuticos como tal. Por eso, y 
a efectos de clarificar este extremo, el 18 
de junio de 2007, la OEP publicó una nue-
va Comunicación en la que se aclara que 
la Comunicación de 8 de marzo de 2007 
se refiere, únicamente, a las solicitudes de 
patente europea pendientes de resolución.

2.	La revisión de la traducción de la pa-
tente europea en la jurisprudencia de 
la Sala de lo contencioso-administrati-
vo del Tribunal Supremo

Algunos titulares de patentes europeas, so-
licitadas ante de la fecha en que fue posible 
la patentabilidad en España de productos 
farmaceúticos, han intentado añadir rei-
vindicaciones de producto por la vía de la 
modificación de la traducción del folleto de 
patente europea, regulada en el artículo 70 
del Convenio sobre concesión de patentes 
europeas de 1973, que dispone que cual-
quier Estado que exija la traducción de las 
reivindicaciones de una patente europea 
deberá permitir al solicitante o al titular 
de la patente que presente una traducción             

revisada de la solicitud de patente euro-
pea o de la patente europea (En el mismo 
sentido el artículo 12 del RD 2424/1986, 
relativo a la aplicación del CPE).

Ante la negativa de la OEPM a proceder 
a estas modificaciones de las reivindica-
ciones, la cuestión llegó a la Sala Terce-
ra del Tribunal Supremo, que ha dictado 
varias sentencias al respecto [sentencias 
de 4 noviembre 2010 (RJ\2010\7928 y 
RJ\2010\7103) de 3 de marzo de 2011, 
16 de septiembre de 2011, de 21 de no-
viembre de 2011 (JUR\2011\413826)]. En 
estos pronunciamientos el Alto Tribunal 
niega que la OEPM tenga un mero papel 
automático a la hora de publicar las revi-
siones de las traducciones. Por el contrario, 
debe desarrollar una labor de calificación y 
de control. Asimismo, el Tribunal Supremo 
considera que no es posible entender que 
la revisión de la traducción sólo permite 
corregir posibles errores o inexactitudes la 
traducción, sino que también permite “in-
corporar reivindicaciones contenidas en la 
patente europea pero por alguna razón no 
incorporadas en la traducción presentada 
en otro Estado”. 

Por lo demás, el Tribunal Supremo también 
destaca que la posibilidad de presentar 
una traducción revisada no está sometida 
a plazo y puede ejercerse en cualquier mo-
mento tras la publicación de la traducción 
original (Según el TS, así se deduce de la 
falta de previsión de un plazo específico en 
el CPE y en el Real Decreto 2424/1986, del 
tenor del artículo 12 de dicho Real Decreto, 
y de la finalidad a la que sirve la posibilidad 
de presentar una traducción revisada).

3.	El Auto núm. 130/12 del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 7 de 
mayo de 2012

3.1.	 En este marco jurisprudencial so-
bre la revisión de la traducción, el 
Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de                                
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Barcelona ha dictado, con fecha 7 de 
mayo de 2012,  el Auto núm. 130/12, 
denegatrio de medidas cautelares.

El Auto se inserta en el litigio entre el 
titular de un certificado complemen-
tario de protección de medicamentos 
y varias compañías, a la que el actor 
imputa actos de infracción del certifi-
cado complementario de protección, 
así como actos de competencia des-
leal. El certificado del demandante se 
basa en una patente europea solicita-
da el 1 de junio de 1998 y caducada 
el 1 de junio de 2009. Lo relevante 
de este caso es que esta patente eu-
ropea contenía tres juegos diferentes 
de reivindicaciones, según los distin-
tos países para los que se solicitaba 
la protección. Así, para España la 
patente europea concedida contenía 
dos revindicaciones de procedimien-
to redactadas en inglés (lengua ofi-
cial del procedimiento seguido ante 
la Oficina europea de patentes). En 
cambio, el juego de reivindicaciones 
presentadas para otros países como 
Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, 
etc, contenía reivindicaciones de pro-
ducto. 

El juego de reivindicaciones para 
España fue objeto de traducción 
presentada en 1995. No obstante, 
en 2006 el titular de la patente de-
posita en la OEPM una nueva tra-
ducción incluyendo reivindicaciones 
de producto. Tras rechazar la OEPM 
la publicación de la nueva traduc-
ción, y tras avalar la sentencia del                                                              
Tribunal Superio de Justicia de Madrid 
la actuación de la OEPM; la titular                   
de la patente interpuso un recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo. 
Y precisamente en respuesta a este 
recurso, la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo dictó su sentencia de 16 de 
septiembre de 2011, a la que antes 

se ha hecho referencia, y en la que se 
admite la publicación de la traducción 
revisada, incluyendo reivindicaciones 
de producto (publicación que tuvo lu-
gar el 7 de febrero de 2012). 

Pues bien, al amparo de estas nuevas 
reivindicaciones de producto, el titu-
lar del CCP concedido tras la caduci-
dad de la patente, considera que las 
demandadas violan el derecho de ex-
clusiva concedido por el certificado, 
porque comercializan o fabrican, o 
están en condiciones de hacerlo, me-
dicamentos genéricos que incorporan 
la sustancia activa protegida por las 
reivindicaciones de producto. 

3.2.	 Al resolver la solicitud de medidas 
cautelares presentada por la deman-
dantes, el Auto núm. 130/12 del Juz-
gado de lo Mercantil núm. 4 de Bar-
celona, parte, en primer lugar, de la 
íntima conexión que media entre un 
certificado complementario de pro-
tección y la patente que le sirve de 
base. A este respecto, se afana el 
Auto en destacar que “el CCP no es 
un título de propiedad industrial di-
ferente de la patente”. Para ello in-
voca la sentencia del TJUE de 13 de 
julio de 1995 y las conclusiones del 
Abogado General Jacobs, en las que 
se justifica la base jurídica invocada 
para aprobar el Reglamento comuni-
tario que crea el CCP, y en las que 
se considera que el certificado no es 
un título de propiedad industrial di-
ferente. Con todo, debe recordarse 
lo absolutamente criticable de estas 
afirmaciones del TJUE y del Aboga-
do General, pues, como afirma el 
Prof. Botana, “hay que estimar fue-
ra de toda duda que ese certificado 
constituye un nuevo título, por cuan-
to supone prolongar la duración de 
una protección que la patente por 
sí misma no otorga” (Botana Agra,                                                              
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“Fracaso de la impugnación por Es-
paña del Reglamento sobre el certi-
ficado complementario de protección 
para los medicamentos”, ADI 16, 
pág. 982).

En todo caso, y al margen de la dis-
cusión sobre si el CCP es o no un tí-
tulo de propiedad industrial con na-
turaleza propia, lo que está fuera de 
duda es que “el certificado conferirá 
los mismos derechos que la patente 
de base y estará sujeto a las mismas 
limitaciones y obligaciones” (artículo 
5 del Reglamento). Por ese motivo, y 
como recoge el Auto “lo que la actora 
quiere con la Traducción Revisada es 
ampliar el ámbito de protección de la 
patente de base y con ella el ámbito 
de protección del CCP)”.

Pues bien, al afrontar la ampliación 
de la protección de la patente de 
base del CCP, el Juzgado de lo Mer-
cantil núm. 4 de Barcelona recuerda 
que el ámbito de protección de una 
patente europea viene determinado 
por sus reivindicaciones, tal como se 
hayan concedido para el Estado parte 
del CPE para el que se hubiera so-
licitado. Y sobre esta base concluye 
que no cabe entender producida la 
ampliación de la patente europea tal 
como se concedió para España.

En efecto, según el Auto ahora co-
mentado, lo relevante es el texto 
de la patente tal como figura en la 
lengua de procedimiento. Porque 
según el artículo 70.1 del CPE, “                                         
el texto de la solicitud de patente eu-
ropea o de la patente europea redac-
tado en la lengua del procedimiento 
será el texto que hará fe en todos 
los procedimientos que se tramiten 
en la Oficina Europea de Patentes y 
en todos los Estados Contratantes”.                                                     
Y aunque el artículo 70.3 del CPE                                                                  

permite que un Estado considere 
como texto que hará fe a la traduc-
ción en una lengua oficial de ese Es-
tado, eso sólo es posible “si la solici-
tud de patente europea o la patente 
europea en la lengua de la traducción 
confieren una protección menos ex-
tensa que la proporcionada por di-
chas solicitudes o patentes  en las 
lenguas del procedimiento” (Así tam-
bién el artículo 11 del Real Decreto 
2424/1986).

Pues bien, sobre esta base, el Juzga-
do de lo Mercantil núm. 4 de Madrid 
entiende que no puede estarse a la 
traducción española, porque, tras la 
revisión de la misma, la patente eu-
ropea en la lengua de la traducción 
(español) confiere una protección 
más amplia que  la otorgada en la 
lengua del procedimiento (inglés). 
Las siguientes afirmaciones del Auto 
son meridianamente claras: “Lo que 
ha ocurrido es que se han traduci-
do las reivindicaciones de la paten-
te concedida para el primer grupo 
de países, pero no para España, sin 
modificar el tenor de las reivindica-
ciones concedidas específicamente 
para nuestro país por el único órgano 
competente para ello, la Oficina Eu-
ropea de Patentes (EPO). La Oficina 
Española (...) ni es competente para 
conceder ni para modificar la patente 
europea concedida para España, sim-
plemente le corresponde examinar 
si la traducción se corresponde a la 
patente europea tal y como ha sido 
solicitada para nuestro país”.

3.3.	 Esta interpretación del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 4 de Barcelona viene 
a cerrar totalmente la posibilidad de 
que los titulares de patentes euro-
peas químico-farmacéuticas que en 
su día presentaron para España un 
juego propio de reivindicaciones de 
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procedimiento, invoquen las reivindi-
caciones de producto que hayan podi-
do incorporar por la vía de la revisión 
de la traducción. El propio Auto es 
consciente de ello cuando afirma que 
siempre que los titulares de patentes 
intenten esta vía, “se encontrarán con 
el obstáculo insalvable de la discre-
pancia entre el texto que hace fe del 
contenido de la patente (el original no 
modificado) y la traducción”. Y tampo-
co será factible obtener la ampliación 
de la patente europea concedida para 
España solicitándosela a la OEP, por-
que el art. 123.3 CPE dispone que “la 
patente europea no podrá modificarse 
de modo que amplíe la protección que 
confiere”, y porque, como ya se ha re-
cordado, el Comunicado del Presiden-
te de la EPO de 18 de junio de 2007 
destaca que se rechazará cualquier 
pretensión de este tipo. 

A la vista de este pronunciamiento 
cabe preguntarse si se respeta o no lo 
establecido previamente por la Sala 
tercera del Tribunal Supremo. El pro-
pio Auto del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 4 de Barcelona se preocupa por 
justificar que no existe contradicción 
alguna. Según el Juzgado, el Tribunal 
Supremo se ha encargado de analizar 
los efectos del ADPIC en la actuación 
de la OEPM, sin prejuzgar los efectos 
que la publicación de una traducción 
revisada de las reivindicaciones pue-
da tener en el alcance de la patente. 
En palabras del Auto: “El Tribunal Su-
premo se ha limitado a resolver sobre 
lo que se le ha pedido, es decir, la                                                          
publicación de una traducción revisa-
da de la patente europea, y se centra 
en rechazar que la reserva de España 
del CPE respecto de la patentabilidad 
de los productos farmacéuticos, des-
pués de la entrada en vigor del ADPIC, 
pueda ser un argumento para dene-
gar su publicación, pero el Tribunal 

Supremo es perfectamente consicen-
te que (sic), primero, correspondía a 
la Oficina y no al Alto Tribunal, exa-
minar si la traducción se correspon-
día con la patente europea tal y como 
había sido concedida para España, es 
decir, si el texto original de la patente 
europea contenía las reivindicaciones 
traducidas y, segundo, que, en últi-
ma instancia, el alcance jurídico de la 
publicación de la traducción de la pa-
tente puede ser controvertido, entre 
otras cosas por contravenir el texto 
original, y que dicha controversia ha 
de ser desestimada por los tribunales 
en otra jurisdicción”.

Téngase en cuenta que aunque la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo 
ha admitido expresamente que la 
revisión de la traducción puede dar 
lugar a una protección más amplia 
de la que se deriva de la traducción 
inicial, la clave está en determinar si 
esa ampliación puede exceder o no 
de la que figura en la lengua original 
depositada en la OEP, cuestión que 
no analiza expresamente la Sala de 
lo contencioso-administrativo del Alto 
Tribunal, y sí el Auto aquí comentado, 
negando semejante posibilidad.

Ahora bien, el propio Juzgado de lo 
Mercantil núm. 4 de Barcelona reco-
nocer “la enorme dificultad que tiene 
el tema”. Y por ello habrá que ver si, 
llegado el caso, la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo confirma o no esta 
interpretación. 

De hecho, en el ámbito civil también 
existen pronunciamientos que han 
destacado que el hecho de que se 
haya presentado un juego específico 
de reivindicaciones para España, al 
amparo de la recomendación del Pre-
sidente de la EPO, “no puede supo-
ner un supuesto de autolimitación del 
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solicitante de la protección jurídica 
de la invención” [Sentencia del Juz-
gado de lo Mercantil núm. 6 de Ma-
drid, de 19 de octubre de 2007 (EDJ 
2007/201861)], “de manera que 
dicha presentación en ningún caso 
vendría a limitar la protección que 
derivase de la solicitud de una paten-
te en cuya descripción y reivindica-
ciones se incluyese una regla técnica 
comprensiva del producto farmacéu-
tico”  [Sentencia de la AP de Madrid 
(sec 28) de 26 de octubre de 2006].

En todo caso, lo que está claro es 
que si se siguiese la tesis defen-
dida por el Auto del Juzgado de lo                   

Mercantil núm. 4 de Barcelona, la 
única posibilidad de hacer efectiva 
ante los Tribunales civiles la amplia-
ción de la protección de una paten-
te europea por medio de la revisión 
de la traducción sería aquella en la 
que, habiéndose solicitado la paten-
te con reivindicaciones de producto, 
la traducción presentada inicialmen-
te en España hubiese excluido estas 
reivindicaciones. Es decir, la tesis del 
Auto no debiera afectar a las paten-
tes que no se concedieron con un 
juego específico para España, y en 
las que la eliminación de las reivin-
dicaciones de producto se hizo por 
medio de la traducción. 


