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ANALISIS

Farma y salud

La exclusion de patentabilidad

de los métodos quirtrgicos: sen uc casos
una reivindicacion de método

«abarca» una realizacion quirurgica?

La Decision T 0941/24 de la Camara de Recursos de la Ofici-
na Europea de Patentes precisa el alcance de la exclusion
de patentabilidad de los meétodos quirurgicos prevista en
el articulo 53c del Convenio sobre Concesion de Patentes
Furopeas. La resolucion aclara que una reivindicacion no
queda excluida por el mero hecho de que el método pueda
utilizarse durante una intervencion quirurgica.
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1.

1.1

Preliminar

El Convenio sobre Concesion de Pa-
tentes Europeas, en su vigente redac-
cion tras el Acta de Revision de 29 de
noviembre del 2000, prohibe la con-
cesion de patentes europeas para
«los métodos de tratamiento quirurgi-
co o terapéutico del cuerpo humano
o animal y los métodos de diagnds-
tico aplicados al cuerpo humano o
animal, no aplicandose esta dispo-
sicion a los productos, en particular
las sustancias o composiciones, para
la aplicacion de uno de estos méto-
dos» (art. 53, letra c). De este modo,
se elimina la ficcion de que estas in-
venciones no son patentables por fal-
ta de actividad inventiva. Esta ficcion
se contenia en la redaccioén originaria
de 1973 del Convenio sobre Conce-
sion de Patentes Europeas. Sin embar-
go, ya en la Decision de la Alta Cama-
ra de Recursos de la Oficina Euro-
pea de Patentes de 16 de diciembre
del 2005 (caso G 1/04) se reconocio
qgue la no susceptibilidad de aplica-
cién industrial de los métodos de diag-
nostico, quirurgicos y terapéuticos del
cuerpo humano o animal era una mera
ficcion del legislador cuya verdadera
razén de ser se encontraba en motivos
socio-éticos y de salud publica, pues
de lo que se trata es de que los facul-
tativos no se encuentren limitados en
su actividad por la existencia de pa-
tentes. Por ese motivo, la mencionada
Acta de Revision del 2000 establece
la prohibiciéon de patentabilidad de
estos métodos, pero sin relacionarla
con la ausencia de aplicacion indus-
trial de las invenciones. Y en el mismo
sentido se manifiesta el articulo 5.4 de
la Ley 24/2015, de Patentes.

1.2. Esta prohibicion de patentabilidad

ha sido objeto de interpretacion en
distintas ocasiones por parte de la
Alta Camara de Recursos, destacan-
do (ademas de la ya citada Decision
en el caso G 1/04, que la interpreto al
hilo de los métodos de diagnostico) la
Decision de 15 de febrero del 2010 en
el caso G 1/07, que se centra en la ex-
clusion de patentabilidad de los méto-
dos quirurgicos.

En esta decision, la Alta Camara de
Recursos declaro que la referida prohi-
bicién impedia la concesién de una
patente europea sobre un método de
obtencion de imagenes en el que, al
llevarse a cabo, es importante pre-
servar la vida y la salud del sujeto y
que comprende o incluye una etapa
invasiva que representa una interven-
cion fisica sustancial sobre el cuerpo,
que requiere conocimientos medi-
cos profesionales para su realizacion
y que comporta un riesgo significativo
para la salud incluso cuando se lleva
a cabo con el debido cuidado y la
experiencia profesional requeridos.
En cambio, un método de obtencion
de imagenes no debe considerar-
se un tratamiento quirurgico excluido
de patentabilidad unicamente porque,
durante una intervencion quirurgica,
los datos obtenidos mediante el uso
del método permitan de forma inme-
diata al cirujano decidir el curso de
la accion que debe seguirse duran-
te dicha intervencién quirurgica.

Pero, ademas de afrontar el supues-
to concreto, en la Decision del caso
G 1/07, la Alta Camara de Recursos sen-
16 una serie de pautas para aplicar la
prohibicion y declaro lo que sigue:



a) que no cabe admitir una reivindi-
cacion de método que compren-
da una etapa que abarque una
realizacion (comprises a step en-
compassing an embodiment) que
constituya un método de trata-
miento quirurgico del cuerpo
humano o animal;

b) que la prohibicion puede evitarse
mediante la infroduccion de una
renuncia (disclaimer) que exclu-
ya dicha realizacion;

Para aplicar la prohibicion
no basta con que el método

pueda utilizarse en una intervencion

quirtrgica

c) y que la cuestion de si la redac-
cion de la reivindicacion puede
modificarse para omitir el paso
quirurgico debe evaluarse te-
niendo en cuenta el conjunto
de las circunstancias del caso
concreto que se esté exami-
nando.

2. Lasaclaraciones de la Decisién de la Ca-
mara de Recursos 3.2.0, de 13 de abril
del 2026, T 0941/24

2.1

En aplicacion de esta doctrina de la
Alta Céamara de Recursos, la Division
de Examen de la Oficina Europea de
Patentes considerd que la siguiente
reivindicacion encajaba en la prohi-
bicion de patentabilidad por ser un
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método de tratamiento quirurgico del
ser humano:

Método para determinar
una posicion relativa entre
dos dispositivos sensores de
un sistema meédico de se-
guimiento, en el que los dis-
positivos sensores pueden
maniobrarse de forma in-
dependiente y pueden co-
locarse en una posicion fija
con respecto a objetivos,
comprendiendo las etapas
de determinar, me-
diante los dos dispo-
sitivos sensores, res-
pectivos datos de
sensor que com-
prenden la posicion
de un dispositivo
marcador pertene-
ciente a otro disposi-
fivo sensor; y trans-
ferir los datos de
sensor a una unidad de con-
frol, caracterizado por que
la unidad de control de-
fermina la posicion relativa
entre los dos dispositivos
sensores mediante la com-
binacion de los datos de

Sensor.

Frente a esta interpretacion de la Divi-
sién de Examen, el solicitante plantea
un recurso, alegando que la patente se
solicita para un método de determinar
una posicion relativa entre dos dispo-
sitivos sensores, sin hacer referencia
en ningun momento a su uso en un
procedimiento quirurgico, puesto que
no es necesario fijar los sensores al
paciente.
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2.2. Pues bien, asi las cosas, la Camara de

Recursos 3.2.02, en su Decision de 13
de abril del 2026, TO941/24, ha dado
la razén a la recurrente, aprovechan-
do para efectuar una serie de conside-
raciones inferpretativas en desarrollo
y aplicacion de la doctrina de la Alta
Céamara de Recursos.

En efecto, segun la resolucion ahora
comentada, cuando la Alta Camara de
Recursos sostiene que no es admisi-
ble una reivindicacion que comprenda
una etapa que abarque una realizacion
constitutiva de un método quirurgi-
co del cuerpo humano o animal’, no
puede entenderse que esté aludien-
do a cualquier método susceptible de
aplicacion en el ambito quirurgico.
Si el término abarcar (kencompass»)
se interpretara de manera amplia,
considerando que se refiere a cual-
quier paso susceptible de ser apli-
cado quirurgicamente, aunque tal
circunstancia no esté recogida en la
solicitud de patente, practicamente
todas las reivindicaciones de método
abarcarian una etapa quirurgica y no
serian admisibles conforme al articu-
lo 53c del Convenio sobre Concesion
de Patentes Europeas.

En consecuencia, para aplicar la prohi-
bicion de patentabilidad, el paso qui-
rurgico tiene que estar incluido en la
reivindicacion, ya sea de modo ex-
preso, ya de modo implicito, para un
experto en la materia.

2.3.

Por lo tanto, una reivindicacion no que-
da excluida de patentabilidad por el
articulo 53c del convenio simplemente
porque durante una intervencion qui-
rurgica pueda usarse el método rei-
vindicado. Es necesario que la propia
reivindicacion incluya o abarque una
efapa que constituya un fratamiento
quirdrgico del cuerpo humano o ani-
mal. De igual modo, tampoco es rele-
vante el hecho de que pueda formu-
larse una reivindicacion dependiente
con una efapa quirurgica adicional. Si
asi fuese, la prohibicion se aplicaria a
la reivindicacion dependiente, pero
no a la principal. Lo relevante es que
la reivindicacion, interpretada a la luz
de la descripcion, comprenda efecti-
vamente una realizacion quirurgica
como forma de ejecutar una etapa
reivindicada.

Aplicando esta lectura a la reivindica-
cion en cuestion en el procedimiento
(y a la que ya he hecho referencia),
la Camara de Recursos entiende que
dicha reivindicacion no comprende
una etapa que abarca una realizacion
constitutiva de un método de trata-
miento quirurgico. Tal sucederia si
los dispositivos sensores a los que
se refiere la reivindicacion se fijasen
sobre un hueso u otro elemento del
cuerpo. Pero tal circunstancia no se
recoge explicita ni implicitamente en
la reivindicacion, sin que la descrip-
cién, que debe consultarse siempre
para interpretar las reivindicaciones

! En palabras de la Alta Camara de Recursos en la Decision G 1/07: «A claim which comprises a step
encompassing an embodiment which is a ‘method for treatment of the human or animal body by surgery’
within the meaning of Article 53(c) EPC cannot be left to encompass that embodiment».



al evaluar la patentabilidad de una in-
vencion, sugiera que la etapa de fija-
cion del dispositivo sensor a un hueso
forme parte del método reivindicado.
El método reivindicado no exige que
uno o ambos dispositivos sensores
estén fijados a un elemento. Por esta
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sola razon, la fijacion de los dispositi-
VOs sensores a un elemento, como un
hueso, no puede considerarse impli-
citamente comprendida como parte
integrante del método reivindicado; es
decir, no constituye una caracteristica
implicita del método.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningun caso recomendacion 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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