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y la prohibicion de adicion de materia

al modificar una patente: las cuestiones
planteadas por la Decision 1 873/94

Se analiza el contexto y el significado de la decision interlo-
cutoria T 873/24, que pone de manifiesto la existencia de cri-
terios divergentes al aplicar la doctrina de la Alta Camara de
Recursos de la Oficina Europea de Patentes en relacion con
el articulo 123.2 del Convenio sobre Concesion de Patentes
Europeas y que plantea a la Alta Camara de Recursos cues-
tiones fundamentales sobre el papel de la descripcion en la
interpretacion de las reivindicaciones modificadas.
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1.

Preliminar

En una decision del afio pasado, la De-
cision de 18 de junio del 2025 (caso
G 1/24), |la Alta Camara de Recursos de
la Oficina Europea de Patentes puso fin a la
divergencia interpretativa de las camaras
de recurso y concluyé que, al valorar la
patentabilidad de una invencién vy, por
ende, el cumplimiento de los requisitos de
los articulos 52 a 57 del Convenio sobre
Concesion de Patentes Europeas (CPE), la
descripciodn y los dibujos siempre deben
ser consultados para interpretar las rei-
vindicaciones, y no unicamente cuando el
experto en la materia considere que una
reivindicacion es poco clara o ambigua
leida aisladamente'.

Dicha decision de la Alta Camara de Re-
cursos en el caso G 1/24 se refiere a la
interpretacion de las reivindicaciones a
la hora de juzgar los requisitos de pa-
tentabilidad, lo que ha generado dudas
sobre la aplicacion de la misma doctrina
en otros casos en que hay que interpre-
tar las reivindicaciones de una patente y,
muy en particular, cuando se modifican
las reivindicaciones y se trata de juzgar si
se respeta la prohibicion establecida en
el articulo 123.2 del citado convenio de
afladir materia. Recuérdese, en efecto,
que, segun dicho articulo, «la solicitud
de patente europea o la patente euro-
pea no podran modificarse de manera
que su objeto exceda del contenido de
la solicitud tal como se haya presen-
tado».

Pues bien, las camaras de recurso, espe-
cialmente tras la decision G 1/24, no si-
guen una linea uniforme sobre el papel
de la descripcion en la interpretacion de
las reivindicaciones para evaluar el cum-
plimiento del articulo 123.2 del convenio.
Y esto ha provocado que la Cédmara de
Recurso 3.3.05 haya dictado una decision
interlocutoria (la Decision T0873/24) soli-
citando el pronunciamiento al respecto de
la Alta Camara de Recursos de la Oficina
Europea de Patentes (OEP).

Las distintas lineas interpretativas exis-
tentes

La falta de uniformidad de criterio por par-
te de las camaras de recurso se constata
si se tiene en cuenta que se han venido si-
guiendo tres interpretaciones diferentes,
que son identificadas y descritas en la de-
cision interlocutoria ahora analizada:

a) Una primera lectura es la que sostiene
que debe estarse a la interpretacion
literal de las reivindicaciones, de modo
que solo cabe consultar la descripcion
para identificar el campo técnico de
la invencion y, en consecuencia, al ex-
perto en la materia, a partir de cuyos
conocimientos generales comunes
debe interpretarse la reivindicacion. Las
decisiones T 618/23 y T2047/23 son
un ejemplo de este primer grupo de
pronunciamientos.

b)  Encambio, en un amplio grupo de otras
decisiones se consulta la descripcion

! Veéase al respecto en este enlace: Garcia VipaL, ANGEL, «La Decision G 1/24 de la Alta Camara de Recursos

de la Oficina Europea de Patentes sobre la interpretacion de las reivindicaciones a la luz de la descripcion
y de los dibujos», Anélisis GA_P, julio 2025.


https://ga-p.com/wp-content/uploads/2025/07/Decision_Patentes.pdf

de la patente mas alla de la mera iden-
tificacion del campo técnico con el fin
de excluir las interpretaciones de una
reivindicacion que sean incompatibles
con el contexto técnico proporciona-
do por la propia patente. Sin embargo,
no se admite ni la ampliacion ni la li-
mitacion de las reivindicaciones ba-
sada en la descripcion de la patente.
Es decir, no cabe incorporar a una
reivindicacion, ya sea para restringir
o para ampliar su alcance, una ca-
racteristica que solo esté divulgada
en la descripcion o en los dibujos. Es
el caso, entre otras, de las decisio-
nes T873/23, T981/23, T1071/23 o
T2001/23.

cDebe prevalecer
el texto de la reivindicacion
o la patente en su conjunto?

Finalmente, en un tercer grupo de deci-
siones las camaras de recurso admi-
ten que la consulta de la descripcion
puede influir en la interpretacion am-
plia o restrictiva de la reivindicacion.
En estos casos, al valorar la modifi-
cacion de las reivindicaciones, de lo
que se trata es de valorar si una limi-
tacion (o una ampliacion) incorporada
a la reivindicacion puede derivarse
realmente de la memoria de la paten-
fe en su conjunto.

Este enfoque holistico se basa en la
Decision G1/24 de la Alta Camara de
Recursos. Como destaca la decision
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T439/22, de 11 de diciembre del 2025,
la interpretacion de las reivindicacio-
nes es el resultado de un proceso uni-
tario que integra tanto la lectura de las
reivindicaciones como la consulta de
la descripcion y de los dibujos. Y en la
Decision T 847/24 se afirma que «es
evidente que, si la descripcion y los
dibujos deben consultarse siempre
para interpretar las reivindicaciones,
dicha consulta puede influir en el re-
sultado de esa interpretacion.

Como destaca la decision interlocutoria
ahora comentada, mientras que el segun-
do enfoque sostiene que la descripcién no
puede afadir limitaciones ni caracteristi-
cas a la reivindicacion, el
tercer enfoque conside-
ra que la reivindicacion
solo puede interpretarse
correctamente a la luz de
toda la patente, de modo
que la descripcién pue-
de llevar tanto a restringir
como a ampliar el signifi-
cado aparente de los tér-
minos reivindicados, siempre que esa in-
terpretacion se derive de manera convin-
cente de la patente en su conjunto.

En consecuencia, se le pregunta a la Alta
Cémara de Recursos si, al analizar la prohi-
bicion de adicion de materia, es necesario
comprobar todas las posibles interpreta-
ciones técnicamente razonables de un
término de la reivindicacién, consideran-
do solo el texto de la reivindicacion. Y, si
ello no es suficiente, si basta con compro-
bar las interpretaciones que resultan de
interpretar la reivindicacion junto con la
descripcion y dibujos, siempre que dichas
interpretaciones puedan deducirse de



GA_P

Gémez-Acebo & Pombo

forma directa e inequivoca de la solicitud
original.

Asimismo, se aprovecha para solicitar acla-
racion del proceso general de interpreta-
cion de las reivindicaciones preguntando
si una caracteristica que solo aparece en la
descripcion puede emplearse para inter-
pretar una reivindicacion concedida, y si el
hecho de que las reivindicaciones sean
el punto de partida para evaluar la patenta-
bilidad significa que sélo deben descartar-
se las interpretaciones que, aunque parez-
can derivarse de la patente en su conjun-
to, sean claramente incompatibles con el
significado técnico habitual de los térmi-
nos utilizados en las reivindicaciones.

Las implicaciones practicas en el caso
concreto

Seguir una u otra interpretacion tiene con-
secuencias practicas, como se puede com-
probar en el propio asunto en el seno del
cual se ha presentado la intervencion de
la Alta Camara de Recursos de la Oficina
Europea de Patentes.

En este caso, la controversia gira sobre
una reivindicacion modificada segun la
cual «la relacion (ratio) entre titanio y ni-
trogeno es superior a 3,42». En la solicitud
original de patente, asi como en las soli-
citudes divisionales anteriores de las que
aquélla deriva, dicha relacion se descri-
bia expresamente como una relacién en
porcentaje en peso. Pero esa referencia
al porcentaje en peso se suprimio durante

la framitacion de la patente, de modo que la
reivindicacion hace alusion a una relacion
entre titanio y nitrdgeno, sin indicar la uni-
dad de medida.

La cuestidn, pues, pasa por determinar si
la modificacion de la patente implica una
adicion de materia porque la reivindicacion
concedida no soélo abarcaria una relacion
en peso, sino también otras posibilidades
técnicamente razonables, pero que no
estaban divulgadas en la solicitud inicial,
como una relacion molar (esto es, cuantas
particulas de una sustancia hay compara-
das con las de oftra, sin importar cuanto
pesen). Esa es la tesis de la oponente a la
concesion de la patente, mientras que su
fitular alega que la descripcion de la pa-
tente confirmaria que la relacion a la que
se alude en la reivindicacion es una re-
laciéon en porcentaje en peso.

Pues bien, las dos primeras lineas interpre-
tativas a las que se ha hecho referencia lle-
varian a concluir que existe adicion de ma-
teria y, por lo tanto, a la estimacion de la
oposicién a la concesion de la patente.
Porque, conforme a la primera interpre-
tacion debe estarse a la interpretacion
literal de la reivindicacion y, de acuerdo
con la segunda, la descripcién no puede
usarse para limitar dicha reivindicacion.
En cambio, la tercera interpretacion per-
mitiria concluir que la reivindicacion sigue
refiriéndose a una relacién en peso y, por
tanto, que no hay infraccion del articu-
lo 123.2 del Convenio sobre Concesion
de Patentes Europeas.
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