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Ll plazo para solicitar el restablecimiento
de derechos en procedimientos
relacionados con una patente europea

La Audiencia Provincial de Madrid

(Seccion Trigésima Segunda) —en su Sentencia

num. 235/2025, de 25 de septiembre

(ECLI:ES:APM:2025:12458)— interpreta la regulacion

sobre el plazo para solicitar el restablecimiento de derechos

relacionados con el pago de la tasa de mantenimiento

de una patente.
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1. La denominada restitutio in integrum

1.1

La legislacion de patentes, al igual
que la de otros derechos de propie-
dad industrial, prevé la posibilidad de
que, cuando, pese a actuar con dili-
gencia, una persona no haya podido
observar un determinado plazo ante la
correspondiente oficina de propiedad
industrial y eso le haya provocado la
pérdida de un derecho, pueda solicitar
—y obtener, cumpliendo determinados
requisitos— su restablecimiento. Es lo
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gue también se conoce como restitu-
tio in integrum.

Por lo que respecta a las patentes
europeas, se prevé la solicitud de res-
titucion de derechos ante la Oficina
Europea de Patentes y, con poste-
rioridad, una vez validada la patente
europea en Espafia, ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas.

Efectivamente, segun el articulo 122.1
del Convenio sobre Concesion de



GA_P

Gémez-Acebo & Pombo

1.2.

Patentes Europeas, «el solicitante o
el titular de una patente europea que,
pese a haber demostrado cuanta dili-
gencia requerian las circunstancias, no
haya podido observar un plazo ante
la Oficina Europea de Patentes, sera
restablecido en sus derechos, previa
solicitud, en el caso de que la inobser-
vancia hubiere dado lugar, como con-
secuencia directa, a la desestimacion
de la solicitud de patente europea o de
una peticion, a que se haya tenido por
retirada la solicitud de patente euro-
pea, a la revocacion de la patente
europea o a la pérdida de cualquier
otro derecho o medio de recursoy.

Y un contenido similar tiene el articu-
lo 53 de la Ley 24/2015, de Patentes, a
cuyo tenor, «el solicitante o el titular de
una patente o cualquier ofra parte en
un procedimiento que, aun habiendo
demostrado toda la diligencia reque-
rida por las circunstancias, no hubiera
podido cumplir un plazo en alguno de
los procedimientos previstos en esta
ley serd, previa peticion, restablecido
en sus derechos si la omisién hubiera
tenido como consecuencia directa, en
virtud de las disposiciones de esta ley
o de su reglamento, la pérdida de un
derechoy. Y, en el caso de que el plazo
corresponda a la interposicion de un
recurso, fendrd como consecuencia
su admision a tramite, salvo algunas
excepciones recogidas en el propio
precepto.

Como se ha dicho, la restitutio in in-
tegrum requiere que el solicitante o el
titular de la patente la pida expresa-
mente ante la correspondiente oficina
de patentes, solicitud que debe ser

presentada dentro del plazo que fija
la normativa.

De acuerdo con el Convenio sobre
la Concesion de Patentes Europeas,
«la peticion debera presentarse por
escrito en un plazo de dos meses a
partir de la desaparicion de las causas
que dieron lugar a la inobservancia
del plazo». Y, ademas, en ese pla-
70 no solo habra que pedir el resta-
blecimiento de derechos, sino que
tambien habra que realizar el tramite
que previamente no se llevo a cabo
(presentacion del escrito, pago de la
tasa, etc.). Finalmente, se establece un
limite tfemporal méximo de doce meses
desde que venci¢ el plazo original,
disponiéndose que «la peticion solo
sera admisible dentro del plazo de un
afo a contar de la expiracion del plazo
no observadoy», con la peculiaridad
de que, si se trata del impago de una
tasa anual, de ese periodo maximo
de un aflo para solicitar la restitutio in
integrum se deduce el plazo de gra-
cia de seis meses que concede el ar-
ticulo 86.2 del convenio para pagar
con recargo la tasa anual por solicitud
de una patente europea. Por lo tanto,
si el tramite que se ha omitido es el
pago de la tasa anual por la solicitud
(cuya omision da lugar a que la soli-
citud se considere retirada), el plazo
para pedir la restitutio es sélo de seis
meses, que se suma al referido plazo
de gracia.

Por su parte, la Ley de Patentes —in-
corporando el contenido de la re-
gla 13 del Reglamento del Tratado
sobre Derecho de Patentes del afio
2000— dispone (art. 53.2) que «la
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peticion deberd presentarse por es-
crito en el plazo que primero expire de
los siguientes: i) dos meses contados
a partir del cese del impedimento;
i) doce meses contados a partir de la
fecha de expiracion del tfréamite omi-
tido o, cuando una peticion guarde
relacion con la falta de pago de una
tasa de mantenimiento, doce meses
contados a partir de la fecha de ex-
piracion del periodo de seis meses
de pago con recargos al que se re-
fiere el articulo 185». Por lo tanto, en
la regulacion de la ley espafiola, de
este plazo de un afo no se dedu-
ce el plazo de gracia de seis meses
para el pago de la tasa de manteni-
miento.

Por lo demas, la Ley de Patentes tam-
bién dispone que dentro de este pla-
zo debera realizarse igualmente el tra-
mite incumplido, salvo que el resta-
blecimiento de derechos se solici-
te en relacion con el incumplimiento
del plazo de reivindicacion de la prio-
ridad previsto en el articulo 30 de la
ley, en cuyo caso la peticiéon debe-
ré presentarse dentro de los dos me-
ses siguientes a la expiracion del pla-
zo inicial o antes de que concluyan los
preparativos técnicos de la publicacion
de la solicitud posterior, aplicando-
se el plazo que expire antes.
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y Marcas, una vez validada la paten-
te, es pagar la correspondiente tasa
anual de mantenimiento. De hecho, el
impago de esta tasa es causa de ca-
ducidad de la patente, tal como dis-
pone el articulo 108.1c de la Ley de
Patentes.

Pues bien, con esa premisa, la Audien-
cia Provincial de Madrid (Seccion Tri-
gésima Segunda) —en su Sentencia
num. 235/2025, de 25 de septiem-
bre (ECLI:ES:APM:2025:12458)— ha
conocido de un asunto en el que es-
taba en discusion la correcta interpre-
tacion del precepto legal que fija el
plazo para solicitar el restablecimiento
de derechos cuando se ha incumplido
la obligacion de pago de la tasa anual
de mantenimiento de la patente.

Se trataba en este caso de un titular
de una patente europea validada
ante la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas que fue declarada caduca-
da por falta de pago de una anuali-
dad y que solicita el restablecimien-
to de derechos respecto del pago de
dicha tasa, alegando que el impago
se habia producido por un error in-
voluntario como consecuencia del
cambio de proveedor del servicio de
anualidades.

Ante esta peticion, la oficina admite

2. El plazo para solicitar el restablecimien-
to de derechos en los casos de caduci-
dad de la patente por falta de pago de
la tasa de mantenimiento

que el titular de la patente habia de-
mostrado toda la diligencia requerida,
a la luz de las circunstancias. Pero de-
niega el restablecimiento de derechos
por considerar extemporanea la solici-
tud, al producirse una vez expirado el
plazo de dos meses contados a par-
tir del cese del impedimento (que se

2.1. Uno de los tramites que el titular de
una patente europea debe efectuar
ante la Oficina Espafiola de Patentes
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2.2.

sitta en la fecha en que se notifico al
titular de la patente la falta de pago
de la referida anualidad).

Disconforme con esta interpretacion,
el titular de la patente recurre la reso-
lucion de la oficina ante la Audiencia
Provincial de Madrid, argumentan-
do que el plazo de dos
meses Nno seria aplica-
ble cuando la pérdida
del derecho obedece a
la falta de pago de una
tasa de mantenimiento,
pues para esos casos
seria de aplicacion el
plazo especial de doce
meses a partir de la fe-
cha de expiracion del
plazo de gracia de seis meses para el
pago de la tasa con el correspondien-
fe recargo.

Pues bien, la Audiencia Provincial de
Madrid rechaza esta interpretacion y
declara que, cuando la peticién de
restitutio in integrum guarde relacion
con la falta de pago de una tasa de
mantenimiento, también operan los
dos plazos recogidos en el articu-
lo 53 de la Ley de Patentes. En con-
secuencia, hay dos plazos que corren
paralelos y la solicitud debe hacerse
dentro del plazo que primero expi-
re: un plazo de dos meses contados
a partir del cese del impedimento y
otfro plazo de doce meses contados
a partir de la fecha de expiracion del
trdmite omitido «o, cuando una pe-
ticion guarde relacion con la falta de
pago de una tasa de mantenimiento,
doce meses contados a partir de la
fecha de expiracion del periodo de

seis meses de pago con recargos».
Por lo tanto, segun la Audiencia Pro-
vincial de Madrid, este ultimo inciso
«no establece para cuando la peticion
guarde relacion con la falta de pago
de una tasa de mantenimiento, sino
que precisa para ese caso la forma de
computo del segundo de los plazos»,

La Ley de Patentes no establece
un plazo especial y tinico de doce meses
para cuando la peticion guarde relacion
con la falta de pago de una tasa
de mantenimiento

fijando el dies a quo para el cémputo
del plazo.

Esta interpretacion es acorde con la
regulacion del Convenio sobre Con-
cesion de Patentes Europeas, donde
—como ya se ha recordado— tam-
bién opera un limite temporal maximo
de doce meses desde que vencio el
plazo original. Y asi lo menciona la
sentencia, donde también se desta-
ca que las «Directrices de examen
de patentes» publicadas por la Ofici-
na Espariola de Patentes y Marcas tie-
nen una redaccion un poco confusa,
cuando en su apartado E.11.4 se afir-
ma lo siguiente:

Para la obtencion del restableci-
miento de derechos el interesa-
do debera presentar la corres-
pondiente solicitud por escrito
en el plazo que primero expire
de los dos siguientes:

Diciembre 2025



GA_P

Gémez-Acebo & Pombo

— dos meses a contar desde el puede satisfacer el pago de la
cese del impedimento o anualidad con recargos.

— doce meses a partir de la ex- En palabras de la Audiencia Provincial,
piracion del plazo no obser- aun cuando esta ultima mencion «se
vado. separa del doble plazo, en clara con-

tradiccion con la norma legal, debe

En el supuesto de que la peticion entenderse a la vista de la norma que
guarde relacion con la falta de se trata de una mera precision respec-
pago de una anualidad, el plazo to del segundo plazo de doce meses,
sera de doce meses a partir de la en el que se aclara el dies a quo cuan-
fecha de expiraciéon del periodo do la peticion guarda relacién con la
de seis meses en los que el titular falta de pago de una anualidad».

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ninguin caso recomendacién o asesoramiento legal sobre cuestion alguna.

Para mas informacion, consulte nuestra web www.ga-p.com, o dirijase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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