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RESUMEN

Los litigios relativos a patentes estan cobranddac/ez mas, una dimension internacional.
El marcado caracter territorial del Derecho de mtate ha provocado tradicionalmente no pocas
dificultades desde la perspectiva procesal, deowade las normas sobre competencia judicial
internacional que establece el sistema de Brudelasmpuesto por el Reglamento 44/2001,
modificado por el nuevo Reglamento 1215/2012, ygb@onvenio de Lugano.

La patente europea con efecto unitario surge apara superar estas dificultades y
favorecer una mas eficaz tutela transfronterizzamilo un sistema de proteccién Unica para todo el
territorio de los Estados que participan en él, goeson todos los Estados miembro de la Union
Europea. Junto a ella, se forja un sistema Unicoedelucion de litigios, el Acuerdo sobre un
Tribunal Unificado de Patentes, que crea un sistammsdiccional en el que el Tribunal Unificado
de Patentes sera competente para conocer losditigiativos a patentes europeas, con y sin efecto
unitario.

En este contexto, se analiza el alcance de la dempa judicial internacional en el sistema
de Bruselas I, con las correspondientes novedadieslucidas por el Reglamento 1215/2012, y en
el nuevo sistema del Tribunal Unitario de Patergadas distintas categorias de litigios relatigos
nulidad e infraccion de patentes.

Palabras clave:tribunal competente, patente, divisiones, sisteenBrdselas |, nulidad, infraccién.

ABSTRACT

Patent litigation is increasingly acquiring an megional dimension. Patent Laws
remarkable territorial character has traditionalpused not few difficulties from the procedural
perspective, derived from international jurisdiatiles from Brussels | system, which is composed
by Regulation 44/2001, amended by the new Reguldi&i5 / 2012, and the Lugano Convention.

The European patent with unitary effect arises mowrder to overcome these difficulties
and promote a more effective cross-border protectioeating a unique protection system for the
entire territory of the States that participatatjinthat are not all Member States of the European
Union. Beside it, forging a unique dispute resalntsystem, the Agreement on a Unified Patent
Court, which creates a jurisdictional system in ahhithe Unified Patent Court shall have

jurisdiction in disputes relating to European ptdewith and without unitary effect.



In this context, the study discusses the scopeatefnational jurisdiction in the Brussels | system,
including the corresponding changes introduced éguration 1215/2012, and in the new system of
the Unitary Patent Court, in the various categoofeslaims relating to revocation and infringement

of patents.
Keywords: jurisdiction, patent, divisions, Brussels | systemevocation, infringement.
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I. INTRODUCCION

1. El caréacter transfronterizo de un gran namerditdgos en materia de patentes hace
necesario que se establezcan de forma efectivaddfos de tutela adecuados para la proteccion de
estos derechos de propiedad industrial. La regutade esos litigios requiere de la existencia de un
apropiado sistema de competencia judicial inteomadi que determine qué tribunales son
competentes para conocer de los litigios intermedesy persiga la eficaz defensa de los intereses
de las partes.

2. Hasta ahora, la proteccion mediante patenta €mion Europea (en adelante, UE) se ha
llevado a cabo a través de dos sistemas: los sistemrcionales y el sistema europeo de patentes,

ninguno de los cuales se basa en un instrumeritbgorcomunitario.

Si bien en el Convenio sobre la Patente Europet088 (Convenio de Munich) se prevé

un unico mecanismo centralizado para la concesita gatente europea, los litigios relativos a
infracciones y validez de patentes han permaneaicitados al ambito de competencia de los
6rganos jurisdiccionales nacionales, ambito deteado en virtud del sistema de BruselasLh
razon de ser de esto radica en el marcado cataatiéorial de la proteccion de las invenciones qu
se limita al territorio del concreto Estado en eé da sido concedida la patente, por lo que una
misma invencioén puede ser objeto de tantos deredkopatente como Estados en los que se
soliciten, aspecto que se ha mantenido con la fgagmopea, pues se configura como un haz de

patentes nacionales.

La regulacion de la competencia judicial internaalopara los litigios relativos a patentes
nacionales y europeapor el sistema de Bruselas | ha sido objeto dehamicriticay que apuntan
a la falta de adaptacion a las particularidadesasties litigios presentan. Con la aprobaciéon del
nuevo Reglamento Bruselas | hisjue modifica el Reglamento Bruselas |, se peesiganer

solucion a los aspectos mas controvertidos y mejaraplicacion de algunas de las disposiciones

'Convenio de Munich sobre Concesién de PatentespEasp de 5 de octubre de 1973 (versién consolittadala
entrada en vigor del Acta de revision de 29 deemabire de 2000), del que son parte todos los EMadi¢Hl y otros
paises, siendo en total 32.

“Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 deermbre de 2000, relativo a la competencia judicél
reconocimiento y la ejecucion de resoluciones jatks en materia civil y mercantil, publicado erDEUE el 16 de
enero de 200{Reglamento Bruselas ) y Convenio relativo adenpetencia judicial, el reconocimiento y la ejeduci
de resoluciones judiciales en materia civil y matitafirmado en Lugano el 30 de octubre de 1988pdas sus
modificaciones posteriores (Convenio de Lugano)EBm. 251, de 20 de octubre de 1994.

3Concedidas por la Oficina Europea de Patentes segqmcedimiento previsto por el Convenio de Manirticulo 2.
“Sobre todo las provenientes de la Comisién Eurdger“Enhancing the patent system in Eurpg@omunicacion de
la Comision 165, Bruselas, 3 de abril de 2007. éndgge a fecha 20 de abril en; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2I65:FIN:en:PDF

°Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre de 2(ddtivo a la competencia judicial, el reconocimient la
ejecucion de resoluciones judiciales en materi gimercantil.
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del sistema de Bruselas |. No obstante, las noesdaule introduce el nuevo reglamento en lo que a
propiedad industrial se refiere no sdlo son es¢c&sas que NnO proponen practicamente soluciones

diferentes o mas flexibles a las que ya existiagl &eglamento Bruselas |.

3. Tras afios de intensas negociaciones, la patemteinitaria, 0 mas bien, la patente
europea con efecto unitario, ya es una realidaddéhecho de patente de caracter unitario, que
produce los mismos efectos en el conjunto deltteini de la UE, y que se presenta como un
instrumento esencial para estimular la actividadnémica en el mercado interior, el progreso
cientifico y técnic, y la mayor competitividad de la UE a través deliminaciéon de costes y
complejos tramites en registro y litigacion para éanpresas de la Union. La patente europea con
efecto unitario sera concedida de igual modo qumafante europea sin efecto unitario, esto es, por
la Oficina Europea de Patentes (OEP) siguiendo etamsmo establecido en el Convenio de

Munich, pero gozara de efecto unitario en todoEktados que formen parte del sistema.

Sin embargo, no todos los Estados miembro de lhdaiEquerido sumarse a esta iniciativa.
Espafia e Italia, disconformes con el régimen Isigid, provocaron que la propuesta de
Reglamento sobre la patente comunitaria presenpadala Comisién en el afio 200(o
consiguiese el consenso necesario, con lo querferdk el sistema ha encontrado cabida a través

del mecanismo de la cooperacion reforZada

4. La regulacién de la patente unitaria se contiemedos Reglamentos de la ¥Ejue
configuran las lineas generales del sistema: elaRemto (UE) n.° 1257/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2p&R,el que se establece una cooperacion
reforzada en el &mbito de la creacién de una prigteanitaria mediante patente, y el Reglamento
(UE) n.° 1260/2012 del Consejo de 17 de diciemlee2812, por el que se establece una
cooperacion reforzada en el ambito de la creacgdung proteccion unitaria mediante patente en lo

gue atafie a las disposiciones sobre traduccion.

®Pudiendo sélo ser limitada, transferida o revogadpecto de todos los Estados miembros participa@tmnsiderando
7 del Reglamento 1257/2012 del Parlamento EuropelelyConsejo, de 17 de diciembre de 2012, por el spi
establece una cooperacién reforzada en el ambie ateacion de una proteccién unitaria medianterpe.
"Considerando 4 del Reglamento 1257/2012.
8Que tenia como finalidad la creacién de un nueutotinitario de propiedad industrial: la patertenanitaria.
°La cooperacion reforzada permite que un grupo tiedBs elabore instrumentos sin unanimidad de toEstados,
gue se aplicaran so6lo a los Estados que parti@persa cooperacion. Articulo 20 del Tratado deriédtEuropea de 7
de febrero de 1992, firmado en Maastricht. Pubboaid DOUE nim. 340 de 10 de Noviembre de 1997 y BOE3 de
Enero de 1994.
Ypyblicados en el Diario Oficial de la Unién Europhed61, de 31 de diciembre de 2012.
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Junto a ellos, completando el “paquete de patendé#cuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentés (Acuerdo TUP), crea un nuevo sistema jurisdicdipaaa garantizar la tutela efectiva
de estos derechos en todo el territorio de losdast@ontratantes. Aunque han sido muchas las
opciones sobre las que se ha discutido en lasastidécaddd finalmente se ha optado por un
sistema jurisdiccional comunitatiodel que sélo pueden ser parte los Estados mientzds.
Union y cuya competencia no se extiende mas allaglitigios relativos a patentes europeas con y

sin efecto unitaritf, desplazando en las materias que le son propiaalquier otro tribunal.

5. Pese a la no participacion de Espanfa e ItallaReglamentos 1257/2012 y 1260/2012,
Italia si ha querido formar parte del Acuerdo TW@Pgcontrario que Polonia, que participa en el
nuevo régimen de patenpero no en el Acuerdo sobre el Tribunal. La ausedeiparticipacion en
el Acuerdo por parte de Espafia, sus razones e\eommtes, serdn expuestos a lo largo del

trabajo.

6. Con el establecimiento de un régimen comun, @rgéeccion no va mas alla de las
fronteras comunitarias, se pretenden superar lesnuenientes derivados del principio de
territorialidad que domina el actual panorama eterieade patentes y que limita la proteccion al
territorio de cada uno de los Estados en los qtee lés sido concedida, derivandose de ello la

concurrencia de diferentes jurisdicciones en lalovesdn de un litigio.

Sin embargo, la creacién del paquete de patentesnileva la sustitucion de las normativas
nacionales de los Estados miembros en la materés las patentes nacionales seguiran existiendo
para aquellos que solo deseen la proteccion dénsesciones a nivel nacional. El titular de la
invencion podra elegir qué sistema en concretorguigilizar para protegerla, a saber: patente
nacional, patente europea sin efecto unitario dadi en tanto Estados miembros del Convenio de

Munich como quiera) o patente europea con efedtanm

7. Con la creacion del TUP, los litigios relativepatentes se veran afectados por distintas

competencias segun estemos hablando de una patenta. De hecho, el TUP desplaza a los

Y“Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patenteschideen Bruselas el 11 de enete 2013. DOUE C175, de
20.6.2013.
!4 a propuesta de reglamento sobre la patente coanianijue atribuiria una sala especiakéJUE para conocer las
acciones de validez e infraccién de patentes; Rlefdo sobre litigios en materia de patente eurdpemopean
Litigation Agreement”; y el EPLA, crear un sistefadicial sobre la patente europea del que poddendr parte todos
los Estados de la organizacion.
13 0 que més se acercé fue el Convenio de Luxembuedgtjvo a la patente europea para el mercado spprévisto
en el 142 CPE preveia una sistema por el cugldsntes europeas tuvieran un caracter unitarideeis, produjeran
efectos uniformes respecto al conjunto de su ¢eivi{art. 2.2 CPC) de la Comunidad).
1 a patente europea sin efecto unitario es aqueltasg otorga por la Oficina Europea de Patentes grea un
derecho uniforme de proteccion, sino una proteceibios Estados parte del Convenio designados|mmlieitante.
Una vez concedida, la patente europea se congiertm haz de patentes nacionales, sometidas etoauau validez y
efectos, al derecho nacional correspondiente.
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tribunales nacionales en el conocimiento de la mayde las materias que les han sido
tradicionalmente propias, pues, como se ha antloipse reserva para su competencia la mayor
parte de los litigios relativos a patente, es@isinpre que hablemos de patente europea con o sin
efecto unitario. Asi, en lineas generales, queasedetallando a lo largo de este trabajo, logidis
relacionados con patentes nacionales seran comsopiolos tribunales nacionales vy, los litigios
relativos a patentes europeas con o sin efectarimipor el TUP, con los correspondientes matices
y exceptuando aquellas patentes europeas validamlaBolonia o Espafia, cuyo conocimiento

correspondera a los tribunales nacionales.

8. La necesidad de crear el sistema del TUP dekvéas dificultades de adaptacion del
sistema de Bruselas | a las particularidades geseptan los litigios en materia de patentes, debido
entre otras cosas, a las decisiones judicialeggbwées, los altos costes, los largos periodos de
resolucion de conflictos, y la practica d&lrum shoppingen busca de jurisdicciones mas

convenientes para los intereses de las partes

Las normas de competencia del sistema de Brusefasulinterpretacion por parte de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia (TJUE) imen requisitos excesivamente rigidos en
aspectos como la imposibilidad de concentrar deasmcdando existen varios demandados o la
obligatoriedad de ejercitar las acciones de nulat@é el tribunal de registro de la patente autaue
accion se ejercite por via de excepcion. De etle ptros aspectos que seran expuestos a lo largo de
este trabajo, se deriva que, en ocasiones, lactofies busquen y encuentren el camino para ganar
tiempo haciendo que la resolucion del litigio datdj a veces de forma indefinida.

9. Con la creacion de una patente europea conoefgitario y el consiguiente sistema
propio de litigios se consigue una jurisdicciénlegiva para litigios sobre infraccion y validez de
patentes para las patentes europeas, con o sito efeitario, y con independencia de que el
demandado tenga o no su domicilio en un Estado brewhel Acuerdo TUP. De forma paralela a
los sistemas sobre marca comunitaria, disefio indlst obtenciones vegetales, se forja ahora un
sistema de tribunales especializados en matepatdates con normas comunes sobre competencia
judicial internacional que pretende simplificarsedtema actual y asegurar el reconocimiento de las

resoluciones a nivel comunitario.

No obstante, como se vera, este sistema se rehsistema de Bruselas | para determinar
qué tribunales son competentes si entran en su@aaplicacion. Este, por su parte, se olvida de

regular su relacion con el Acuerdo TUP, aspecto sgu@retende solventar mediante la préxima

1°A.Lépez-Tarruella Martinezl,itigios transfronterizos sobre derechos de propigdndustrial e intelectualMadrid,
2008, p. 15.
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modificacién del Reglamento Bruselas |, cuya Prefauga ha sido publicatfaVolviendo a lo que

se apuntaba, si concurre un criterio de competguadiaial internacional en algun Estado miembro
del sistema de Bruselas I, el TUP gozara de comgetejudicial internacional. Una vez
determinada la competencia del TUP, el Acuerdonsargara de determinar que concreto 6rgano
del Tribunal debe resolver el litigio, sirviéndade criterios diferentes a aquellos que determiaan |

competencia judicial internaciofial

10. El propésito de este trabajo es, por lo taaalizar las normas de competencia judicial
gue son aplicables para los diferentes tipos denped e identificar los dificultades que actualraent
obstaculizan una efectiva proteccion de los deredeopatente en los litigios transfronterizos. Para
ello, se analizan de forma separada las normasrdpatencia judicial internacional establecidas en
el sistema de Bruselas | (capitulo primero) deglas se enuncian por el Acuerdo TUP (capitulo
segundo), realizando una division dentro de cagdtuda en atencion a la naturaleza de las
reclamaciones que mas frecuentemente se ejercitanos tribunales, esto es: litigios en los que se
discute sobre la validez e inscripcion de la patgntitigios en los que el debate se centra en la
infraccién de la patente.

11. Dado que las patentes nacionales no desapatesdribunales de los Estados seguiran
teniendo competencia para todos aquellos litiggdacionados con estas patentes, asi como para
aguellos sobre la patente europea con o sin efadtario sobre los que el TUP no ejerza su
competencia exclusiva La coexistencia de los tres sistemas de protecdi® las patentes-
nacionales, europeas sin efecto unitario y europeasefecto unitario- hace que una vision del
conjunto del sistema de resolucion de litigios extama de patentes se presente confusa y compleja,
asi como la manera en la que paises que, como&smhan quedado fuera del sistema, participan

en el mismo, asuntos que se trataran de anallpdaeyo de esta exposicion.

®propuesta de modificacién del Reglamento (UE) 1512012 relativo a la competencia judicial, el remcimiento y
la ejecucidn de resoluciones judiciales en matavihy mercantil (Reglamento Bruselas | bis).
YR. Arenas Garcia., “Competencia judicial internaaioy litigios en materia de patentes: Bruseld<OPJ y Tribunal
Unificado de Patentes, Liaisons Dangereuses?”, p. 2. 2
http://www.academia.edu/4107366/Competencia_judiciternacional_y _litigios_en_materia_de_patentessBlas_|

LOPJ vy Tribunal Unificado de_Patentes Liaisonsgearuses
®E| TUP se reserva la competencia en exclusivalpammaterias enunciadas en el articulo 32 del AcugUP.
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IIl. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL CONFORME AL SIST EMA DE
BRUSELAS |. NOVEDADES INTRODUCIDAS.

1. Ambito de aplicacion

12. El Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre@E2, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecucion de reswbnes judiciales en materia civil y mercantil
(Reglamento Bruselas bis), sustituira, a partir Helde enero de 2015, al Reglamento 44/2001
(Reglamento Bruselas I), que hasta ahora ha vemidegular el régimen general de la Unién
Europea sobre la competencia judicial, reconocitoigrejecucion de resoluciones en materia civil
y mercatil. Con la aprobacion del nuevo Reglamento seepds poner fin a un largo proceso de
negociacion que ha tenido como finalidad ponercidfua los aspectos mas controvertidos y
mejorar la aplicacion de algunas de las disposgsatel Reglamento BruselagClon la excepcion
de Dinamarc¥, todos los Estados miembros de la Unién Europela#iaran vinculados por el

nuevo Reglamento.

13. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Tlgie se reserva la competencia judicial
para la mayoria de los litigios concernientes al@nte europea con y sin efecto unitario, el ambit
material del Reglamento Bruselas |, 0 mas bienRaglamento Bruselas | bis, y del Convenio de
Lugano quedara limitado, en esencia, a los litigiog versen sobre patentes nacionales. Este
régimen resultara igualmente aplicable, de formasisliaria y complementaria, a todas aquellas

situaciones que el sistema europeo no se hayaaesepara su competentia

14. En lo que respecta a la patente europea sitoafaitario, creada en virtud del Convenio
de Munich, los tribunales nacionales seran competeconforme al régimen establecido por el
Reglamento Bruselas | y posteriormente por el Regido Bruselas | para conocer los litigios que
versen sobre la misma durante un periodo de Siete desde la entrada en vigor del Acuerdo TUP,
el denominado periodo transitorio, regulado enrtét@o 83 del mencionado Acuerdo. Ademas, el
titular o solicitante de una patente europea cddeed solicitada previa finalizacion del periodo
transitorio, sin que se haya iniciado accién antdéP, podra optar, en aquellos litigios de

exclusiva competencia del TUP, porque los litigiektivos a sus patentes se resuelvan por los

E| Reglamento 1215/2012, en su considerando 4tengna que Dinamarca pueda aplicar las modificasaue se
introducen en el Reglamento 44/2001 en virtud dalekdo de 2005 entre la CE y Dinamarca relativa aplicacion

del Reglamento 44/2001: DO 299 L, de 16 de noviemte 2005. Dinamarca deber& notificar a la Comisidn
decision de aplicar o no aplicar el contenido dentadificaciones en el momento en que se adopéeneb plazo de 30
dias. La aplicacion por parte de Dinamarca podméraspe por via administrativa o parlamentaria. cAilti 3 del

Acuerdo.

LArticulo 32.2 Acuerdo TUP.



tribunales nacionales conforme a las normas delaRegto Bruselas | 0, a partir de su entrada en

vigor, del Reglamento Bruselas | bis.

Por otro lado, la competencia judicial internaclopara los litigios relacionados con una
patente europea con efecto unitdricorrespondera al TUP en una amplia mayoria dedess.
Aquellas acciones que sobre las que no tenga cempatexclusiva el TUP podran ser conocidas
por los oOrganos jurisdiccionales nacionales deHetados miembros contratantes del Acuerdo
TUP?. Dicha competencia se establecera conforme alaRemgito Bruselas | bis y el Convenio de

Lugano.

15. Las disposiciones del Reglamento Bruselagbissu parte, seran de aplicacion a partir
del 10 de enero de 20%5 Entre tanto, el Reglamento Bruselas | seguirdvigor para las

situaciones mencionadas.

2. Litigios relativos a inscripcion y validez de patetes.

A. Fundamento y delimitacion

16. Un primer grupo de litigios en materia de pggison aquellos relacionados, en esencia,
con la existencia y titularidad del derecho de mad@d industrial que reconoce la patente y confiere
a su titular un derecho de exclusiva sobre la ioen La concesion del derecho de propiedad
industrial es un acto reglado, y, por lo tanto,osmga tras la verificacion del cumplimiento de
determinados requisitos exigidos por las entidadesnales o supranacionales de concesion. En el
caso de la patente europea esta facultad corresgotdOEF". El Convenio establece un sistema
unificado para que, a través de una solicitud grseaobtenga el registro del derecho en una
pluralidad de Estados, aquellos que elija el titulaa concesién de la patente se hace de forma

unitaria, pero existiran tantas patentes como paisdos que se han valid&to

Z3e otorga por la Oficina Europea de Patentes. @engea proteccién uniforme y despliega efectosvadpiites en
todos los Estados miembros de la Union Europegaqtt&ipan en el Reglamento 1257/2012, lo que exeep Espafia
e ltalia. Esta patente solo podra limitarse, tramiisfe, revocarse o extinguirse respecto de tamo&s$tados miembros
gue participan en el Reglamento.
*Articulo 32 del Acuerdo TUP.
ZE| articulo 81 del Reglamento N° 1215/2012 establgee el Reglamento entrard en vigor a los 20 déasu
publicacion en el Diario Oficial de la Unién Eur@pg que sera aplicable a partir del 10 de ener@ds, con
excepcion de dos articulos sobre la coordinacifme éos Estados miembros que entrarén en vigofioraates.
#Articulo 4 del Convenio de Munich.
ZArticulo 2.2 del Convenio Munich: «En cada uno de Estados contratantes para los que se concegateate
europea tendra los mismos efectos y estara somgtidigsmo régimen que una patente nacional conaegliddicho
Estado, salvo que el presente Convenio dispongacofa.
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Con la concesion del derecho nace una posiciduligari una titularidad formal, cuya
validez puede ser impugnada tanto durante la tagmit de su concesion como durante toda su
vigencia. No es extrafio que surjan litigios endos se discute la legitimidad del titular del dacec
para ostentar tal cualidad, y entre los que enaomis los litigios relativos a la validez, a la
existencia (del depdsito o registro), a la cadutiolda reivindicacion de un derecho de preferencia

fundado en un depésito anteffor
B. Alcance de la competencia exclusiva

17. Dado el caracter territorial de los derechopmpiedad industrial, la soberania de las
entidades administrativas nacionales para deadiiressu concesion resulta indudable. Este acto de
soberania motivd que los litigios relacionados @brregistro de los derechos de patente se
reservasen a los tribunales del Estado de dichstregpor entenderse que se hallan en mejores
condiciones para conocer de casos en los queg lén si mismo versa sobre la validez de la

patente o la existencia del depdsito o registro.

Asi lo plasmé en el ambito de la Unién Europeaprmer lugar, el Convenio de Bruseias
(articulo 16.4) y, posteriormente, el ReglamentasBlas | y el Convenio de Lugano (articulo 22.4),
al establecer una competencia exclusiva en matierigalidez e inscripcion de los derechos de
propiedad industrial, que se reserva a los trimmalel Estado miembro en que se hubiere
“solicitado, efectuado o tenido por efectuado gdédito o registro”. De esta redaccion se puede
extraer que la competencia para conocer estogoéitige pretende reservar a los tribunales del

Estado para el que se otorga la protecion

En el marco de la patente europea, el articuloe&2Z2dnvenio de Munich sefala que los
tribunales de cada Estado para el que se otorgaotaccién son los competentes para conocer
sobre litigios en materia de validez e inscripciin, perjuicio de la competencia de la OEP para la
concesiof’. Por lo tanto, y como ya ha quedado sefialado,usueg la OEP la que tramita la

solicitud y concede el derecho de propiedad ingustn base a los criterios establecidos en el

Enumeracion a la que hizo referencia el Tribunaludsticia en su STICE 15 de noviembre de 1983;-288/82:
Duijnstee ap. 24.

#Convenio relativo a la competencia judicial y ajacucién de resoluciones judiciales en materid gimercantil,
hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968.

3STJCE 13 julio de 2006, as. C-4/03AT c. LuK ap.22 y 23 y STJCE 15 de noviembre de 1983, e288782:
Duijnstee ap.22.

#Se trata de un aspecto también sefialado en allar®i2.4 del Reglamento 44/2001 y 24.4 del Reglamentsdias
bis, en su parrafo segundo.
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Convenid®, la competencia se atribuye a los tribunales da cao de los Estados designados en la
solicitud para la patente referida a su territgpioes se trata del lugar “donde se hubiere tgpado
efectuado el registro”, en virtud de lo dispuesto e segundo parrafo del articulo 22.4 del

Reglamento Bruselas I.

Los tribunales nacionales son, en definitiva, esigamente competentes para conocer de
los litigios relativos a validez e inscripcion datgntes concedidas, por un lado, por la Oficina
Espafola de Patentes, y por otro, por la Oficineojiea de Patentes, cuando sean concedidas para
ese concreto territorio nacional y validadas panemo, sin perjuicio de que sean reconocidas en
otros Estados, cuyos tribunales seran competemies qgopnocer de estos litigios para la patente

reconocida exclusivamente en su territorio.

18. Cabe aqui hace una pausa para aclarar brevemeatse entiende por litigios sobre
inscripcién y sobre validez del derecho de pateBte. materia de inscripcion se encuadran
basicamente las acciones de impugnacion de los aetdizados por las oficinas de patentes,
nacionales o la europea, durante el proceso dessigmcdel derecho, que ponen fin al proceso o
deniegan la concesién del derethdentro de los litigios relativos a la validez digrecho
incluimos las acciones de impugnacion del derecma, vez concedido, es decir, acciones de

nulidad y de caducidad.

19. Al existir una competencia exclusiva para edtzs materias, el foro resulta aplicable
con independencia del domicilio del demandado aldelandante, asi como de cualquier acuerdo
de sumisidn expresa o tacita de las partes emiggbliEsto significa que ningun tribunal de otro
Estado miembro puede entrar a conocer de estgi®ditidebiendo declararse el juez ante el que se
presente la demanda incompetente de dficiriesgo, si omite esta obligacién, de que sisidec

no sea reconocible por ningun tribunal eurdpeo

20. De la redaccion literal del articulo 22.4 degRmento Bruselas | podemos extraer que
la competencia exclusiva sélo opera, en principi@ndo las acciones en materia de validez e

inscripcion se presentan a titulo principal. Elbtinal de Justicia, no obstante, en un intento de

%Articulo 52.1 del Convenio de Manich: «Las patergasopeas se concederan para cualquier invenciéodes los
ambitos tecnoldgicos, a condicion de que sea nugy@,suponga una actividad inventiva y que seaeptibte de
aplicacién industrial».
¥l as acciones que tengan por finalidad la modifibacéle lo descrito en el Registro ni su supresiérdpn
considerarse incluidas en “materia de inscripcid@’. Gonzalez BeilfussCompetencia judicial internacional en
materia de nulidad e infraccion de patentes de nigi@n, Barcelona, Universidad de Barcelona Publicaciones y
Ediciones, 1995p. 118.
#prticulo 25 Reglamento 44/2001 y 27 Reglamento 8assbis.
#Exequaturde la resolucion si el tribunal del Estado deeanigo ha respetado los foros de competencia exal(ait.
35 Reglamento 44/2001).
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modular este aspecto, incluyé dentro de la compiteexclusiva del articulo 22.4 otros dos
supuestos en el asur®AT v. Luk* a) las acciones de nulidad presentadas por véxcepcion

por el demandado en una accion de violacidn, yag)akcciones presentadas como apoyo en una
accion de declaracién de inexistencia de violactm.definitiva, para el TJUE la competencia
exclusiva debe aplicarse con independencia delomanmacesal en el que se suscite la accién de
validez del derecho, en el momento de interpondefaanda o posteriormente, y tanto si la accion

se ejercita por via de accion o por via de excepcio

Siguiendo la sentenci@AT c. LuK plasmada posteriormente en el Convenio de Lugano
2007 (articulo 22.4), el Reglamento Bruselas | dmssu articulo 24.4, ha incorporado esta idea. Asi

pues, el articulo queda redactado de la siguieateemn:

“Son exclusivamente competentes, sin considera@brdaimicilio de las partes...4: en
materia de inscripciones o validez de patentes,camrdisefios o dibujos y modelos y demas
derechos analogos sometidos a depdsito o registdependientemente de que la cuestion se haya
suscitado por via de accion o por via de excepdamprganos jurisdiccionales del Estado en que
se haya solicitado, efectuado o tenido por efeausldlepdsito o registro en virtud de lo dispuesto

en algun instrumento de la Unién o en algun convémternacional.

De esta manera, el Reglamento Bruselas | bis, lmorgbrelaja el foro exclusivo para las
acciones de validez e inscripcion, sino que loaefa afiadiendo mas supuestos en los que los

tribunales del registro gozan de competencia exelus

21. Con el objeto de llegar a una mejor comprensiéresta nueva redaccion, conviene
analizar qué se entiende por ejercitar una acqdn Via de accion” o “por via de excepcion” a la

luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Una accion se presenta “por via de accion” cuaadmpugnacion de la validez se plantea
COmo una nueva accién en un proceso ya existemteste caso, lo normal es que se plantee en un
proceso de infraccion), es decir, como una demegmtavencional. Por esta via lo que se pretende
es que el derecho impugnado sea declarado nulefeotoserga omne¥. El TIUE considera que,
de este modo, la demanda en materia de inscrigcualidez es presentada “a titulo principal”, y

por consiguiente, no hay duda de que entra demrtagl competencias exclusivas, debiendo el

3STJCE 13 julio de 2006, as. C-4{GBAT c. LuK ap. 25.
%STJCE 13 de julio de 1995, as. C-341/@anvaern c.Otterbeglap. 12-18.
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tribunal que conoce de la primera demanda dectinatompetencia para conocer de la demanda

reconvenciondf, bajo pena de no ser reconocida su resoluciéiingdm Estado Miembr®.

El Tribunal de Justicia ha querido aclarar, asinoisqué se entiende por plantear una accion
“por via de excepcionEn el marco de una accién por violacion, se planteaaccion por via de
excepcion cuando “el demandado pretende privanaetivamente al demandante del derecho que
éste alega con el fin de que se desestime la aeai@blada contra &% esto es, sin perseguir que
la declaracion de nulidad tenga efeatoga omnesAl tratarse de una accién presentada “a titulo
incidental”, el juez que estuviera conociendo da aacion por infraccion no debia, en principio,
declararse incompetente si se planteaba una adeidnlidad a titulo de excepcion. El Reglamento
Bruselas | no contemplaba, de forma literal, estiasciones entre las competencias exclusivas del
articulo 22, debiéndose seguir la interpretacidodadpor el TJUE en el asun®AT c. LuKy
dejando via libre a divergentes interpretacion&sesaspectos que se mencionaran mas adélante
El Reglamento Bruselas | bis ha querido seguiinkal dictada por la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia e incluirlo entre su &mbito material décagior®.

22. Una primera consecuengaede ser extraida de este articulo. Tal y comedgucon el
Reglamento Bruselas |, parece imposible conceammge un Unico tribunal acciones de validez e
inscripcion sobre derechos registrados en una lplach de Estados. Habra que iniciar un
procedimiento en cada uno de los Estados en lodagpatente ha sido reconocida. Esto puede
llevar a sentencias contradictorias por parte derlbunales de los distintos Estados ante lossque
ejerciten las acciones, minando la seguridad gaiéin un marco como el comunitario en el que

deberia haber integracitn

En definitiva, queda reflejada en el nuevo Reglamém linea jurisprudencial derivada del
asuntoGAT c. LuKque tantas criticas ha suscit&dy, segin la cual, los tribunales que estén
conociendo de acciones por infraccion ante lossguplanteen acciones en materia de validez o
inscripcién a titulo incidental deberan inhibirsedgclararse de oficio incompeteritesDe esta

manera, se retrasan numerosas situaciones litigiasdacilitar al demandado por infraccién ante

%STJICE 13 julio de 2006, as. C-4/@RAT c. LuK ap. 26.
*%/id. nota 35.
33TJICE 13 julio de 2006, as. C-4/@RAT c. LuK ap.17.
*Vid. capitulo | punto 4.
“°STJICE 13 julio de 2006, as. C-4/@RAT c. LuK ap. 25.
“IA L6épez-Tarruella Martined,itigios transfronterizos., op.cit, p. 50.
“A/er P.A. de Miguel Asensio, “La proteccion transfieriza de los bienes inmateriales en el coment&riacional”.
Cursos de Derecho internacional y relaciones inéeionales de Vitoria-Gasteiz 2008niversidad del Pais Vasco,
Bilbao, pp. 62-65.
“3Art. 25 Reglamento 44/2001 y 27 Reglamento 12151201
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los tribunales de su domicilio o del lugar del défmguear el proceso impugnando la validez ante

el tribunal o tribunales de registro.

23. Esta nueva regulacién hace caso omiso a ldealda por los principios At y los
principios CLIP®, que preveian la posibilidad de que el tribuna gsté conociendo de la demanda
por infraccidbn conozca también de la accién pordad, gozando en estos casos su decision de
efectosinter partesy noerga omne$®. En este sentido, los principios se alejan tamb@rsistema
de los articulos 10 y 3 de la Convencion de la Hdga30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de
Eleccion de ForY. La reforma que planteaba el Grupo CLIP del ai@2.4 incluia el hecho de
gue la competencia exclusiva no abarcase los sigsuen los que la validez o existencia no se

planteen a titulo principal o como reconvenéion

24. No se ha eliminado, sin embargo, de acuerdekarticulo 31 del Reglamento Bruselas

| y 35 del Reglamento Bruselas | bis, y tomando @oeferencia el asunt®olvay®, la posibilidad

de que un tribunal si pueda ser competente panaupc@rse sobre la adopcion de medidas
provisionales sobre la infraccion de una patentetemnEstado miembro (que tenga la finalidad de
hacer cesar la violacién) aunque el demandado p#m@teado su nuliddd No obstante, la
declaracién acerca de la validez de la patenteeni@,sen este caso, una decision definitiva,
limitandose a valorar el sentido en el que se proiawia sobre ello el tribunal competente en virtud
del foro exclusivo, y negandose a adoptar la megidaisional solicitada si considera que existe
alguna posibilidad de que la patente invocada faewada por dicho triburtal Ademaés, la medida
provisional debera ser suspendida por el tribun& k@ ha adoptado si considera que existe la
posibilidad de que la patente sea anulada poiteinal competenté. Por dltimo, la ejecucién y
reconocimiento de dichas medidas cautelares o giomdles no tendran caracter obligatorio en

otros Estados, dado que no las dicta el tribunalpstente para conocer sobre el fondo del asunto,

“Principios ALI/UNIDROIT del proceso civil transnacial, elaborados por el American Law Institut (Alyi)por
UNIDROIT.

**Principios CLIP sobre Derecho Internacional Privagola Propiedad Intelectual, elaborados por ebfesn Max-
Planck Group on Conflict of Laws in Intellectuabperty (CLIP).

“8Art. 2.401 y 2.209 Principios CLIP.

*’Que prevén que, en caso de litigios iniciados aaidlacién de un contrato entre las partes, log@ios de eleccién
de foro que designen los tribunales de un Estadtratante o a uno o mas tribunales especificos d&stado
contratante excluiran la competencia de cualqurertabunal.

“8E| articulo 2:401(2) de los Principios CLIP estakl@ue la competencia exclusiva «no resulta apéicabando la
validez o el registro no se suscita por via deéuaca de reconvencion. La resolucién derivada destétigios no
afectara a la validez o el registro de esos deeefthate a terceros».

“9STJICE 12 julio 2012, as. C-616/1%plvay

*Con ello el Tribunal pretende hacer hincapié eidéa de que el foro exclusivo del articulo 22.4 Beflamento
Bruselas | no debe interpretarse en el sentidaidesg oponga a la aplicacion del articulo 31 dgld®eento, que prevé
la posibilidad de que las autoridades judicialesii&stado miembro diferente a aquel competente g@rocer sobre
el fondo adopten medidas provisionales o cautelares

*ISTJCE 12 julio 2012, as. C-616/plvay ap. 31.

*4/id. nota 51.
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cuyas medidas si son de obligado reconocimiento.

3. Litigios relativos a infraccion de patentes

25. Las acciones relativas a la violacion de logdws de propiedad industrial han sido
tradicionalmente excluidas de las competenciasusix@s previstas en el Reglamento Bruselas | y

en el Reglamento Bruselas | bis, cuestién quedwmainfirmada por la jurisprudencia del TRIE

Los litigios sobre infraccion que versen sobre pasentes nacionales o sobre la patente
europea sin efecto unitario deberan conocerseopdribunales nacionales segun lo dispuesto en las
normas sobre competencia del Reglamento Brusejasalpartir del 10 de enero de 2015, del

Reglamento Bruselas | bis.

A diferencia de lo que sucede en los litigios et a inscripcion y registro, en el sistema
de la UE se admite la posibilidad de que los tradtes de Estados distintos a los de registro tengan
competencia para conocer de acciones relativaegplatacion o infraccion de derechos de otros
paises. Se analizan, a continuacion, las normaerges de competencia previstas en el
Reglamento Bruselas | y, mas concretamente, lagdaoles introducidas en el Reglamento
Bruselas | bis que puedan afectar a los litigitetites a patentes.

A. Prorroga de la competencia

26. En defecto de competencia exclusiva, habraegter, en primer lugar, a la posible
existencia de un acuerdo de eleccién de foro dafepartes, poco habitual en litigios sobre
derechos de propiedad industrial en general y tegtean particular, dada la inexistencia de relacion
contractual en la mayor parte de cd3os a una sumisién tacita a los tribunales de aEstado
miembrg”®. No obstante, en caso de existir acuerdo, ésteré@nmplir con los requisitos exigidos
en el articulo 23 del Reglamento Bruselas | o 2Reéglamento Bruselas | Bfs

*3STJCE de 15 de noviembre de 1983, as. C-28®8nstee ap. 23: para «las demas acciones, incluidasckieraes
por violacion del derecho de propiedad industsah aplicables las normas generales del Convenio».
**Aunque tampoco se trata de un supuesto imposiblisecasos de infraccién de patente no sueleirenis@cuerdo
entre las partes en que se haya determinado umalicompetente en caso de litigio. R. Arenas @a¥f€ompetencia
judicial internacional y litigios...”|oc.cit.
°Art. 24 Reglamento Bruselas | y 26 del Reglameniss8las | bis.
% os articulos 23 del Reglamento Bruselas | y 25Riajlamento Bruselas | bis exigen que el acuerdelsbre: «a)
por escrito o verbalmente con confirmacion eschijaen una forma que se ajuste a los habitos qupdees tengan
establecidos entre ellas, ¢) en el comercio intéomal, en una forma conforme a los usos que laggaonozcan o
deban conocer y que, en ese comercio, sean ampli@mezonocidos (...)».
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La prorroga de la competencia goza de un efectogdéwrio de la competencia basada en el
foro general del domicilio del demandado y de los$ determinados en virtud de las reglas

especiales de los articulos 5 y 6 del Reglamenisddas | y 7 y 8 del Reglamento Bruselas bis.

27. Con respecto a estos acuerdos de sumisiontadosales de un Estado, el Reglamento
Bruselas | bis introduce una novedad frente algmiesrégimen del Reglamento Bruselas I. El
articulo 25.1 del primero elimina la exigencia, teonplada en el articulo 23.1 del Reglamento
Bruselas I, de que al menos una de las partes sendamicilio en un Estado miembro para que el
acuerdo de prérroga de competencia sea admisilias Bituaciones permiten que entre el titular de
una licencia de patente y el titular del derech@aente, cuando ninguno de los dos tuviese su
domicilio en un Estado parte, su clausula de edecde foro pueda ser considerada valida. Esto ha
derivado en la necesaria eliminacion en el ReglémBruselas | bis del parrafo tercero del articulo
23 del Reglamento Bruselas |, que prevé una saolugéia el caso de que ninguna de las partes

estuviera domiciliada en un Estado miembro

28. El apartado 5 del articulo 25 del Reglamentos&as | bis introduce un aspecto que,
aunqgue no se sefalara expresamente en el ReglaBraistdas |, ya se resolvia de este modo con
anterioridad, aunque dificilmente va a ser aplieabllos litigios sobre patentes. Se anuncia la
independencia de los acuerdos atributivos de canpiet que formen parte de un contrato del resto
de clausulas del contrato. En consecuencia, ldealilel acuerdo de prorroga de la competencia no

puede ser impugnada soélo por el hecho de que ghtomo sea valido.

29. Si bien de lo anterior ya se puede deducireajugeglamento Bruselas | bis pretende
conceder una mayor importancia a los acuerdos deoga de la competencia, esto queda
confirmado al observar las novedades introducicesoeque respecta a la litispendencia en los
casos en los que concurre un acuerdo de sumisiém les partes. Frente al criterio de prioridad
temporal contemplado en el Reglamento Bruselasd,jevalece sobre criterios de idoneidad del
foro>®, el apartado segundo del nuevo articulo 31 conpededad al tribunal que conoce en virtud
de un acuerdo atributivo de competencia que curopta los requisitos del articulo 25. Sélo

conocera el otro tribunal, incluso si se hubiess@ntado ante €l la primera demanda, si el tribunal

>"Articulo 23.3Reglamento Bruselas |: «Cuando ningdedas partes que hubieren celebrado un acuereéstdeipo
estuviere domiciliada en un Estado miembro, Idsutrales de los deméas Estados miembros sélo podréoter del
litigio cuando el tribunal o los tribunales desidgoa hubieren declinado su competencia».

*p A. de Miguel Asensio, «El nuevo Reglamento sotwenpetencia judicial y reconocimiento y ejecuciéa d
resoluciones»Diario La Ley, N° 8013, 2013, p.6.

14



competente en virtud del acuerdo se declara inctanfgeen favor de aquel. En caso contrario, los

demas tribunales deberan abstenerse en st’tavor

Esta excepcion persigue proteger los acuerdos elxiéh de foro frente a practicas
litigiosas abusivas que se dan, segun el consideraa del Reglamento Bruselas | bis, cuando un
tribunal no designado en un acuerdo exclusivo dec&n de foro recibe la demanda en primer
lugar y el tribunal designado en el acuerdo exetude foro recibe una demanda posterior entre las
mismas partes y con el mismo objeto y causa, bdsceon ello bloguear acuerdos de atribucién de
competencia. Se trata de evitar que una de lasspart el contrato presente, por ejemplo, demanda
de declaracion de no infraccion o demanda de rdikaidie los tribunales de un Estado con el Unico
fin de evitar o dilatar en el tiempo la posibilidde ser demandado por la otra parte por infraccion
de la patente ante el tribunal designado en elr@amntNo obstante, estos acuerdos atributivos de
competencia solo estan protegidos por el sistenBruakeelas | cuando la litispendencia tiene lugar

dentro de la Unién Europ®a
B. Fuero general del domicilio del demandado

30. En defecto de sumision expresa o tacita dpddes, se podra aplicar, si el demandado
esta domiciliado en un Estado miembro, el foro gerdel domicilio del demandafo previsto en
el articulo 2 del Reglamento Bruselas | y 4 del IRegnto Bruselas | B& Aunque uno de los
objetivos de los legisladores con el Reglaments@&as | bis parecia ser avanzar en este sentido,
unificando las normas de competencia judicial aplies a las situaciones en las que el demandado
no estuviese domiciliado en un Estado miembro kg pdo, permitiendo que el Reglamento fuese
de aplicacién en multitud de estas situacibhes régimen adoptado representa en principio un
fracaso respecto de lo pretendido.

El dnico avance en relacion con la situacion aotes® ha plasmado en la aplicaciéon de las
reglas de competencia del Reglamento Bruselasdrble que respecta a los litigios en materia de

contratos individuales de trabajo y contratos desamo en los que el demandado sea un

*Articulo 31.3 Reglamento Bruselas | bis.
®En el resto de los casos, fuera de la UE, habraagliear la normativa interna si es que no exisiavenio
internacional que cubra el supuesto de hecho.
®Entiéndase domicilio del demandado en el caso safms en el lugar dénde se hallen sitas. Articuto del
Reglamento Bruselas | y 7.5 del Reglamento Brusddas
®25i no, se le aplicaran las normas internas delgmide esté domiciliado.
®3E| Considerando 14 del Reglamento 1215/2012 preeédgterminadas normas del Reglamento puedan lseadss
a demandados domiciliados en un Estado no miemiim «para garantizar la proteccion de los consureily
trabajadores, salvaguardar la competencia de g@no6s jurisdiccionales de los Estados miembrosteac®ones en las
gue gozan de competencia exclusiva y respetatdmamnia de las partes».
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empresario no domiciliado en un Estado mierftbrBsta novedad, prevista en el articulo 6 del
Reglamento Bruselas | bis, como se puede deduantieme inalterada cualquier situacion

relacionada con derechos de propiedad industrial.

No obstante, para aquellas competencias del TUggrdempla ya incluir, en una Propuesta
de modificacién del Reglamento Bruselas | bis sdargue se hablard mas adelante, un nuevo
articulo segun el cual cuando el demandado no dmstéciliado en un Estado miembro, y el
Reglamento Bruselas | bis no confiera de otro mmmlopetencia sobre él se apliquen sus reglas de

competencia como si el demandado estuviera doadocilen un Estado miemBro

31. En los litigios relativos a infracciones deguaiés, dos son las situaciones que pueden
presentar problemas en relacion con el foro delicibendel demandado. En primer lugar, la
existencia de varias acciones por violacion derpasecontra un mismo demandado, cometidas en
diferentes Estados, miembros o no. En esta matesaReglamentos Bruselas | y Bruselas | bis
presentan la ventaja de que permiten concentréosetmibunales de un Estado acciones de varios
paises relativas a la infraccion de derechos deigatad industrial contra un mismo demandado. Se
trata de un criterio que atribuye competencia parecer de la violacion de derechos de propiedad
industrial extranjeros, siempre y cuando el supu@stractor tenga su domicilio en un Estado

miembrd®.

32. Por otro lado, puede y suele darse la situadgaxistan varios demandados. En estos
casos, los articulos 6.1 del Reglamento Bruseia8.l del Reglamento Bruselas | bis ofrecen la
posibilidad de agrupar las diferentes reclamaci@amés los tribunales de uno de ellos, siempre que
las reclamaciones estuvieran vinculadas entre sfodea que resulte pertinente tramitarlas
conjuntamente para evitar soluciones contrariagj$¢ sea necesario que implique un riesgo de dar
lugar a consecuencias juridicas mutuamente exdesgéncosa que no sucede facilmente cuando

las patentes violadas, que son distintas entesin protegidas en diferentes p&fses

En esta linea, la jurisprudencia del TJUE considgué existe riesgo de resoluciones
contradictorias cuando a los demandados no sdiessacusa de violaciones por comercializacion

de los mismos productos, sino también de violacg@mumnetidas en los mismos Estados miembros.

®para P.A. de Miguel Asensio, se trata, sin dudajrdavance, pero que resulta manifiestamente wisofe a la luz
de los objetivos del Reglamento, quedando pendigmienueva reforma a la luz del articulo 79 dell&agnto. P.A.
de Miguel Asensio “El nuevo Reglamentdac,cit., p. 8.
®Articulo 7.b. apartado 2° de la Propuesta.
p A de Miguel Asensio. “La proteccién transfroreari. loc.cit, p.22.
¥’STJCES de diciembre de 1994, as. C-406/9try, ap. 58.
®8STJCE 13 de julio de 2006, as. C-539/B&che Nederlandap. 19; STICE 1 de diciembre de 2011, as. C-045/1
Painer, ap.73; STJCE 11 de abril de 2013, as. C-64F1l&n Sapir ap. 40; STICE 27 de septiembre de 1988, as.
189/87:Kalfelis, ap.12.
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En estos casos, se considera que se lesionan dazampartes nacionales de la patente europea,
existiendo por lo tanto un riesgo de dictar resolues contradictorias si se juzgasen en tribunales
diferente§’. Dado que para el Tribunal cabe apreciar queasa tle pronunciamientos sobre una
misma situacion de Derecho, concluye que, con basdl art. 6.1 del Reglamento Bruselas |, se
puede, en estas circunstancias, atribuir competepara todas las demandas al tribunal del
domicilio de uno solo de los demanda@o#/na Ultima matizacién en este aspecto radicalen e
hecho de que para que exista contradiccion deuasoks, no basta con que exista una mera
divergencia en la solucién del litigio, sino queddalta también que tal divergencia se inscriba en
el marco de una misma situacion de hecho y de Beresin que sea necesario que todas las

acciones ejercitadas tengan fundamentos juridérsicos®.

33. En el caso de acciones por violacién de unengaeuropea concedida para cada uno de
los Estados en los que supuestamente se ha vigladbechos cometidos por los demandados en
cada uno de ellos, el Tribunal de Justicia senaathas por considerar que las posibles divergencias
entre las resoluciones dictadas por los tribunate€encajan, normalmente, en el marco de una
misma situacién de Derecfpy, por tanto, no se calificarian de contradiesFfi Esta idea se
justificaria por el hecho de la posible afectacd® las reglas de competencia, con lo que se
vulneraria el principio de seguridad juridica cofandamento del Reglamento, favoreciéndose la
practica delférum shoppinf. Dado que la patente europea no es mas que udehaatentes
nacionales, que existen independientemente unastrds, no existe un auténtico riesgo de
inconciliabilidad de decisiones, por lo que serdcifliutilizar este foro aun cuando los actos de
violacién provengan de sociedades pertenecientesistho grup®, ya que tanto demandados
como los actos que se les imputan son diferentés.eB asi, “aun cuando dichas sociedades,
pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuaduoatera idéntica o similar, con arreglo a un

plan de accion conjunta elaborado por una soldlas e

®9STJCE 12 julio 2012, as. C-616/plvay ap. 29.
En la sentencia STJCE 11 de abril de 2013, as.S5[:64Ellen Sapir,ap. 43, el Tribunal de Justicia recuerda este
aspecto, como ya citd en jurisprudencia anteRoedport ap. 40, yPainer, ap. 79).
"'STJCE 1 de diciembre de 2011, as. C-145PHiner, ap.76 y 80; STJCE 12 de julio 2012, as. C-6168klvay ap.
24,
?Aunque el Convenio de Manich prevé normas comuresodcesion de la patente europea, ésta siguadiagé por
la normativa nacional de cada uno de los Estadasatantes para los que se concede. STJCE 13idal@R006, as.
C-539/03:Roche Nederlandap. 29.
8STJCE 13 de julio de 2006, as. C-539/R8che Nederlandap. 31-32.
"yéanse las sentencias de 19 de febrero de 2002;266/00:Besix ap. 24-26 y de 13 julio de 2006, as. C-4/BAT
c. LuK ap 28.
M. Virgés Soriano, F.J. Garcimartin AlféreRerecho Procesal Civil Internacional. Litigacién témnacional.
Thomson, Civitas, 2° edicién, 2007, p. 213.
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Antes de que el TJUE sentara su interpretacién easeRoche el Tribunal de Apelacion
de La Hay& acufi6 la expresiénSpider in the webpara referirse a la situacién en la que los
demandados pertenecen al mismo grupo de compafdasnogrupo de compafias y venden los
mismos productos en diferentes mercados naciongkds. Tribunal consider6 que en este caso
existe una accién conjunta y un mismo plan de negdée que permitiria agrupar las distintas
reclamaciones en el domicilio de uno de los dendosl@n virtud del articulo 6.1. No obstante,
segun esta doctrina, la demanda no podria presergarcualquier de los domicilios, sino en el de
aguel donde esté el “head office”, u centro decdidn principal, lugar donde el plan de negocio se
ha originado.

34. La decision del TJUE en el asuRocheha generado numerosas criticas, pues obliga a
los titulares de patentes europeas a litigar deonpadalelo en varios paises, lo que al final deid@va
en hacerlo sélo en los Estados que consideren stiégégicos por razones de costes y ti€fipo
Esta linea jurisprudencial no ofrece al titularude patente europea una tutela efectiva frente a
violaciones en distintos Estados, menos aun cuaeddrata de demandados domiciliados en
Estados no miembros, pues los articulos 6.1 delaRegnto Bruselas | y 8.1 del Reglamento
Bruselas | bis sélo permiten atribuir competenciatrdounal del domicilio de uno de los
demandados respecto de aquellos demandados daduosilien un Estado miembro del
Reglament®. De hecho, la nueva redaccion del articulo eregl&@nento Bruselas | bis ha querido
solventar cualquier duda afadiendo literalmentefrencia a personas domiciliadas en un Estado
miembro y, por tanto, aunque la accion esté erdabtmntra varios demandados, respecto de
aguellos no domiciliados en un Estado miembro &em@ ejercitar acciones independientes. Ello
supone que deban ser las reglas de competencinasitde cada Estado miembro las que deban
determinar si sus tribunales tienen competencia panocer de las acciones contra codemandados
domiciliados en terceros Estados, dado que el Reglto Bruselas | bis no aporta respuesta

adicional a esta situaci6h Por lo tanto, sélo queda esperar que los ordeTdos internos prevean

®Sentencia de la Corte de Apelacién de La Haya dde2abril de 1998Expandable Grafts Partnership c. Boston
Scientific

"’B. Campuzano Diaz, “El TJUE de nuevo con el fordadgluralidad de demandados. Nota a la sentereia de
diciembre de 2011 en el asuainer”. CDT (Cuadernos de Derecho Transnacionadol. 4, N° 1, p. 252.

8_a sentencia del Tribunal de Justicia de 11 del aleri2013, as. C-645/1Ellen Sapir ap. 52-55 ha venido a
confirmar este criterio «en cuanto a las personas gue se aplica, de la parte introductoria détwdo 6, nimero 1,
del Reglamento n° 44/2001 resulta que la misma sebpuesta en relacion con el articulo 5 de didglamento, que
se refiere expresamente a los demandados domasiie el territorio de la Union».

"salvo en lo ya sefialado con respecto a los litigeosontratos de trabajo o contratos de consumo.
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una respuesta para ello, lo que contribuiria, sidagd a proporcionar seguridad juridica en la

materid°,

35. Otras criticas y posturas mas liberales vieterda mano deEuropean Max-Planck
Group for the Conflict of Laws in Intellectual Preqpy, que, dentro de las reformas del Reglamento
Bruselas | que ha planteado, propone una nuevaa@tadel articulo 6.1, plasmada en los
principios CLIPL. La reforma aboga por afiadir un nuevo parrafo ratgpto en el que se
especifique que el riesgo de resoluciones incaintds existe cuando las disputas de refieren
esencialmente a las mismas cuestiones de hechalgrdeh8”. De este modo, no se excluiria la
existencia de una misma situacion de derecho aual @aso de que se apliquen los mismos
derechos nacionales, siempre y cuando los precgpiicables se encuentren armonizados de
manera significativa en virtud de la legislacidomogea o de un convenio internacional aplicable al

casd’.
C. Fuero especial del lugar del dafio

36. Como foro alternativo al del domicilio del demandadbs foros especiales de los
articulos 5.3 del Reglamento Bruselas | y 7.2 Regl#o Bruselas | bis ofrecen la posibilidad de
presentar la accion ante los tribunales donde & v@ducido el hecho dafioso, con independencia
de dénde se encuentre situado el domicilio del delado, siempre que esté domiciliado en un
Estado miembro de la UE. Se trata del foro espémiaim loci delicti commissjue rige en materia
extracontractual para acciones delictuales o cebsidales. En esta materia, el contenido de las
normas de competencia judicial internacional no éxperimentado modificaciones en el
Reglamento Bruselas | bis, por lo que sélo se hefgdencia a la jurisprudencia mas reciente en la

materia.

El lugar del dafio se corresponde normalmente cdagal de infraccion del derecho de
exclusiva, de la patente, que se localiza en étdeo al que va referido el derecho. Este fuero
especial, que se presenta como una excepcionraligpgad de competencia de los tribunales del
domicilio del demandado, encuentra su fundamenta existencia de una conexién estrecha entre

una determinada controversia y los tribunales de lagar, que justifican la atribucion de

®p A. de Miguel Asensio.,, “Un apunte sobre el fuero de la pluralidad de dee@os'.
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013#0dpunte-sobre-el-fuero-de-la_15.html
8Articulo 2.206 de los Principios CLIP.
828, Campuzano Diaz, “El TJUE de nuevolot.cit, p. 252.
8Como sucede con la proteccion de las patentes easam el marco del Convenio de Mdnich.
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competencia a dichos érganos jurisdiccionales gmones de buena administracion de justicia y de

una sustanciacion adecuada del pro¥eso

La referencia en los articulos 5.3 y 7.2 al lughoride pudiere producirse el hecho dafioso”
deja claro la inclusidon en este foro de las ac@@reventivas que vayan encaminadas a evitar un

posible dafio aunque éste todavia no se haya pduzduci

37. La posible iniciacion ante los tribunales dejdr del dafio de acciones tendentes a la
declaracién de inexistencia de violacién de unarmiat mediante las cuales el demandante busca la
declaracién de que no existen los presupuestos@daasponsabilidad de la que se derivaria un
derecho de reparacién en beneficio del demandadesultado tradicionalmente mas duddgar
varias razones. En estas acciones, en primer llogapapeles de demandado y demandante quedan
invertido$®. Ademas, los intereses del demandante en unanadedlarativa negativa versan
mucho de aquellos del que presenta una demanda ahjgto es que el demandado sea el
responsable de un perjuicio y que, por tanto, delbacondenado a indemniz&flePara el TJUE,
sin embargo, en ambos casos el examen del tribneicale esencialmente sobre los mismos
elementos de hecho y de derecho y, con respedoiravérsion de los papeles, ello no resulta
suficiente para excluir estas acciongsr se del dmbito de aplicaciéon del articulo 5.3 del
Reglamento Bruselas®] Dado que, més alld de la finalidad de estas mesjose trata
principalmente de examinar si existe un punto dexidn con el Estado en que ha sobrevenido el
hecho causal o se ha producido o pudiera produsiidafio, si éstos existen, los tribunales de estos
dos lugares podran ser competentes.

38. La mayor controversia en esta materia surgadmuaos encontramos con litigios por
infracciones en las que los dafios estan plurilpaddis, bastante comun cuando la infraccion se

comete a través de Interffeten cuyo caso se tratara también de ilicitos @mti&g°. Tres son los

8STCE de 25 de octubre de 2011, as. C-50%Date Advertising otros.
8A. Lopez-Tarruella Martinez.itigios transfronterizos.., op.cit, pp. 97-100.
¥puesto que el demandante es el deudor potencial derecho de crédito derivado de un acto iliciientnas que el
demandado es la presunta victima de dicho acimil8TCE de 25 Octubre 2012, as. C-133Hdlien Fischer AG,
Fofitec y Ritrama SpAap. 43.
8STCE de 25 Octubre 2012, as. C-133[dlien Fischer AG, Fofitec y Ritrama Spdp. 48.
83TJICE de 25 Octubre 2012, as. C-133Hdlien Fischer AG, Fofitec y Ritrama Spap. 52.
8por ejemplo, cuando el infractor anuncia producioigto de patentes u obtenidos por procedimienapsnpados a
través de Internet, de lo que pueden ser multijpiesdestinatarios y situados fuera o dentro de @t caso que
sucede muy habitualmente. V.M. Wolfgang y A.C. Wi “European Patent Litigation: Taking Advantagethe
European Patent SystenThe IP Litigator : Devoted to Intellectual Propertytigation and Enforcemenwol. 13, n®
13.3, 2007, pp. 8-12,
“Aquellos que se componen de dos elementos quecakzbm en distintos paises: el hecho generadérdaf. |.
Lorente Martinez, “Lugar del hecho dafioso y obligaes extracontractuales. La sentencia del TJURSdectubre
2011 y el coste de la litigacion internacional merinet”,CDT, Vol. 4, N° 1 (2012)"Loc. cit, p. 283.
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supuestos de infracciones plurilocalizadas mas oeman la practi¢a la infraccién consistente en
una cadena de actos verificados en Estados diésrénha empresa que fabrica productos en un
Estado y los comercializa en otro, ostentando méraona la patente en ambos); una pluralidad de
actos que generan una pluralidad de infraccionesEstados diferentes (una empresa que
comercializa productos patentados en varios Estadam solo acto que genera una pluralidad de
infracciones en diferentes Estados (tipicamenteraaé$ de Internet u otros medios de
comunicacion). La precision del lugar del dafio sesgnta complicada en todos estos casos. No
obstante, resulta clave para determinar el tribuped debe ser competente en atencién a los
articulos 5.3y 7.2.

El Tribunal de Justicia viene aceptando que puesla competente, a eleccion del
demandante, tanto el tribunal del pais de genaratéd dafio como aquel del pais en el que se
origina el dafi®f, no pudiendo ser en ningln caso competentesitusiales del pais en el que se
localicen los efectos de dafios indiretoSe trata de la llamada “regla de la ubicuidadie q
permite la eleccion entre estos dos lugares p@ndetse que en ambos han tenido lugar hechos
relevantes para resolver el fondo del litigio qustifican la competencl proporcionando una
indicacion particularmente util desde el punto d&avde la prueba y de la sustanciacion del

procesg.

39. A este respecto, conviene concretar qué aetdiabunal por lugar de manifestacion y
de origen del dafio, mas concretamente en su judsepcia mas reciente en la materia. Por lugar de
manifestacion del dafio, el Tribunal considera, eimgr lugar, evidente, que el lugar se
corresponda con aquel donde el derecho se probeg el marcado caracter territorial de los
derechos de propiedad industrial, si una persortdudg de una patente en un Estado, ésta solo
podra ser dafiada en el correspondiente territ@tmnal. Lo mismo sucede con la patente europea

sin efecto unitario, que no atribuye una patenpeaacional sino una suma de patentes nacionales.

En ilicitos a través de Internet surge el problalaague la accion de una persona puede
tener repercusiones en multiples Estados. La detivinfractora se localiza, como minimo, en cada
uno de los paises en los que se descarga o desgedase accede a la informacién supuestamente

infractora, siempre que “concurran indicios quayptmn concluir que el acto pone de manifiesto la

%A Loépez-Tarruella Martined.itigios transfronterizos...”, op.cit p. 107.

923TJCE 25 de octubre de 2011, as. C-50%08ite Advertising otros ap. 41.

%E| TICE ha fundamentado esta decisién en el objetévevitar urférum actoris P.A de Miguel AsensidDerecho
privado de InternetMadrid, 2002, p.188.

M. Virgés Soriano, F.J. Garcimartin Alféré&2erecho Procesal Civil..., op. Gip. 190.

9STJCE de 19 abril 2012, as. C-523/200ntersteigerap. 20.
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intencién de su autor de dirigirse a las personamdas en este territorit” Mediante esta
aclaracion, el Tribunal pone de manifiesto que kranaccesibilidad de la informacion en un
territorio no es determinante para concluir quenfaaccion se realiza en ese territorio. Debe
considerarse la actividad, por tanto, dirigida edritorio del Estado, que se sustancia en la
generacion de esta conducta de efectos sustaneiaisnismd’.

Una particularidad en relacion con el lugar de rfiestacion del dafio es que sdélo pueden
reclamarse los dafos ocasionados en ese territorigie para un titular de patentes en varios
Estados puede no resultar del todo conveniente gadppara obtener la reparacion por todos los
dafios, deberia iniciar un procedimiento en cadadésén que haya sido violado el derecho. Sin
embargo, resulta especialmente util cuando el oridg dafio se localiza en el extranjero, por
ejemplo, cuando se fabrican bienes en un Estadui@mbro destinados al mercado de un Estado

miembro, en vulneracion de una patente en éstaailti

40. En cuanto al lugar del evento causal (origeémlai®o), el Tribunal ha entendido que cabe
localizarlo alli donde se desencadena, por el stipuesponsable, el proceso técnico que lleva a la
actividad constitutiva de infraccién, que suelarfip en el lugar donde el infractor tiene su
establecimiento. El lugar donde se encuentra elds®ro los medios técnicos para que se realice la
actividad, es, a estos efectos, irrelevante, aursfiysodria resultar de importancia a la hora de

adoptar las consiguientes medidas provisionalesitelare¥.

Es importante sefalar que el lugar de origen psedér para atribuir competencia, con
base en los articulos 5.3 y 7.2, sobre todos léesleausados por la actividad infractora en todo el
mundo, lo cual es interesante a la par que efigando se trata de acciones realizadas a través de
Internet. Ademas, en el caso de que una patentpeaithaya sido violada en varios paises, esta
opcion aparece como la mas propicia para el tinlgdia patente en términos de ahorro de tiempo y
dinero, pues Unicamente debera ejercitar una agaés que se conozcan todas las infracciones
cometidas. Sin embargo, dado que el criterio déduhial parece ser situar el lugar de origen en el
lugar donde tenga su establecimiento el infragt@ste, en la practica, suele coincidir con elwe s

domicilio, las posibilidades para demandar que@areampliarse se mantienen.

%STJICE de 18 octubre 2010, as. C-173FRdqtball Datacg ap. 39.
“Los elementos relevantes para apreciar si unaidativse encuentra dirigida a un Estado se citata eentencia
Pammer Para P.A. de Miguel Asensio se trata de unadistabsoluto exhaustiva de elementos que poras poleden
no resultar determinantes y cuya relevancia puedeiar en funcioén de las circunstancias del casA. & Miguel
Asensio, “Tribunales competentes y ley aplicabla afraccion de derechos de propiedad intelectmalnternet: la
aportacion de la sentencia Football Dataco”. Didgen a fecha 18 de octubre de 2012 en:
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/201f2iliinales-competentes-y-ley aplicable.html
STJUE de 19 abril 2012, as. C-523/20Wntersteigerap. 36.
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41. La posibilidad de ejercitar la accion ante tdbunales del lugar del dafio o de
manifestacion del dafio es, a su vez, la alternagtiease encuentra prevista en los principios CLIP
(articulos 2:202 y 2:203) cuando la infraccion ealiza a través de medios ubicuos como Internet.
En ellos se hace referencia al “efecto sustanci# dafio sufrido dentro de un pajs
contemplandose, a su vez, que el tribunal competéainbién podra conocer de aquellas
infracciones cometidas en los territorios de opasses donde no se manifestaran tales efectos
directos, ante determinadas circunstancias (reltial lugar donde se llevaron a cabo las
actividades de forma sustancial o que el dafio fa@msbién sustancial) que garantizaran tal

conexion.

4. Particularidades y problemética principal sobre losforos de competencia en litigios
sobre patentes

42. Son muchos los problemas derivados del adstehsa de Bruselas | en relacion con los
litigios sobre patentes. La jurisprudencia del ThéEllevado a cabo en numerosas ocasiones una
estricta interpretacion de los foros de competepata esta matefi&, cuya finalidad principal ha
sido evitar el denominadfbtrum shoppingEsta practica supone permitir a los demandantes, en
funcién de cada caso, varias opciones para queapugdrcitar su accion ante los tribunales que
mas les convenga, lo que en ocasiones da lugae actuen estratégicamente con intencion de
beneficiarse al maximo de esta situacion de phimelide foro¥. Sin embargo, la excesiva rigidez
en el tratamiento de estos fueros hace que togeristan muchos problemas en la materia, a

alguno de los cuales ya se ha hecho referencitaggio del capitulo.

43. Uno de los aspectos mas controvertidos recael dmecho de que los fueros de
competencia establecidos en materia de infraccigneslan facilmente desplazados al entrar en
conflicto con un fuero de competencia exclusive, s establecido para una materia diferente (la
validez del derecho) de la propia infraccion daledeo. El conflicto principal surge cuando se

entablan acciones tanto por violacion como portdion del mismo derecho de patente, pues se

“Para ello, seria decisivo que el “resultado difed® la actividad lesiva cometida en Internet stemdiera a ese
territorio en particular de manera sustancial, aengo necesariamente de forma Unica. G. Palao Mptarfraccién
de la Propiedad Intelectual en la Unién Europeanciio de Territorialidad e InternetRevista de Propiedad
Intelectual Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela, Nehéro-diciembre, 2011, p.22.
195 TJICE de 27 septiembre 1988, as. C-18H8felis, ap. 9 y STICE de 13 de Julio de 2006, as C-53R/06he ap.
38.
191E| riesgo de ese tipo de actuaciones se acent(l gégimen basado en la creacion de patentes jgarglen el que
no existe un sistema propio de solucion de contsia® P.A. de Miguel Asensio, “La proteccion tfamsteriza...”,
loc.cit., p. 423.
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consideran cuestiones intimamente vinculadas esifreeuyo independiente tratamiento y las

posibles soluciones contradictorias minarian lausdgd juridica.

Asi pues, en el caso de que se presente una aatids tribunales del Estado de domicilio
del demandado o en los tribunales del Estado ddizacion del dafio, si el demandado en el
proceso decide alegar en su defensa que la pajeatsupuestamente ha violado no es valida, el
tribunal que esta conociendo de la demanda poadcifin no podra entrar a conocer sobre la
validez de la patente, dado que se trata de unerima¢servada al foro exclusivo del articulo 22.4
del Reglamento Bruselas | y del 24.4 del Reglam@&ntselas | bis. Con la nueva redaccion del
Reglamento Bruselas | bis, mas alld de intentaucgmhar el problema, se mantiene la
interpretacion del TJUE en el asu@&T v. LuKde que el tribunal que estuviera conociendo de la
infraccién no podra decidir sobre la validez dpdéente ni siquiera a titulo incidental, es dexon

efectosinter partes®®

44. Presentada esta situacion, el tribunal comfeetpara conocer la infraccion debera
suspender el proceso, instar a la parte que adegalidad a que inicie un proceso de nulidad en el
pais de registro y esperar a que exista una dedsidre la validez para poder pronunciarse sobre la
violacién posteriorment&® Se deberan, por consiguiente, iniciar tantosgsos de nulidad como
paises en los que el derecho esté registrado psegue se pretenda declarar nulo. Esto puede
conducir a que no todos los tribunales de paisedesque se haya violado lleguen a la misma
conclusién, pues para unos puede ser valido eklkereientras para otros no, dando lugar a
resoluciones contrarias. El tribunal que estaba@endo de la infraccion tendra posteriormente
gue pronunciarse sélo acerca de la infraccion dedémechos que si sean considerados validos en

los paises en los que estén registrados.

45. Ademas de los elevados costes para las pattedilatacion en el tiempo que supone
qgue el tribunal que conoce de la infraccion debspender el procedimiento hasta conocer la
decision acerca de la validez del derecho, puedigir ®tros problemas. Dado lo habitual de que la
validez sea impugnada por el demandado con el dimate dilatar el primer proceso (demandas
torpedof® podria facilmente darse la situacién de que abiendose instado al demandado a
presentar la accion de nulidad ante el tribunalpmtente, éste no lo haga y, por lo tanto, el pmces

sobre infraccion quede pendiente de forma indediniunque el Tribunal de Justicia no se ha

19 Torremans, “Exclusive jurisdiction and cross leortP (patent) infringement suggestions for amenttnoé the
Brussels | regulation'European Intellectual Property Revigl#.l.P.R., 29(5), 200h. 200.
193 & jurisprudencia del Tribunal de Justicia previdaoposibilidad, la de ordenar que prosiga el psocsi el
demandado actia de mala fe (conclusiones del AlooGatheral L.A. Geelhoed de 16 de septiembre de,28904C-
4/03,GAT c. LuK ap.46). P.A de Miguel AsensiDerecho Privado... op.cjtp. 574.
%% o que C. Gonzélez Beilfus€ompetencia judicial..qp.cit, p. 277 Jlama el “torpedo de nulidad”.
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pronunciado sobre este aspecto de forma clarajuaidn mas logica seria permitir que el tribunal
gue conoce de la infraccidn pueda pronunciarseesébia sin entrar a valorar la validez de la
patente, que se presume valida a todos los efdestes alternativa nos serviria para afirmar que no
toda defensa por parte del demandado que cuedtovaidez del derecho conlleva la falta de
competencia del tribunal para pronunciarse aceeda thfraccion de patentes no registradas en su

pais.

Por otra parte, ni el Tribunal de Justicia ni laeveu redaccion del articulo 24.4 del
Reglamento Bruselas | bis han aclarado la cueskdsi, por el mero hecho de que el demandado
alegue la nulidad de la patente, el tribunal coemtet para conocer de la infraccion debe declinar
sSu competencia en este aspecto o suspender elsprdésto podria tener consecuencias muy
negativas para poder obtener una tutela efectivéoslalerechos de propiedad industrial en el
ambito de la UE™ Ante este panorama, que da dar lugar a un sisteatmente defectuo®,
varias son las alternativas que se han propuegte yen su mayor parte, suponen el conocimiento

conjunto de validez e infraccion del derecho demat’’.

46. Una parte de la doctrina considera que undleosolucidon podria consistir en introducir
el concepto de abuso procesal en el ReglamenteBrus$ bis, permitiendo, en los casos en que
existiera, que el tribunal competente para condeeta infraccion pueda pronunciarse sobre la
validez u omitir este aspecto, para lo que habrniee esperar a proximos debates y
modificacione$®®. Dentro de abuso procesal cabria incluir cualgaénacion contraria a la buena
fe que tenga la intencion de provocar una situacidmraria a Derecho, como el caso de las

demandas torpedo, cuyo Unico objetivo es retrabémguear un procedimiento.

47. Otra posible solucién podria haber consistmono adelanta A. Lopez-Tarruella, en
modificar el mecanismo de conexidad, con el finqde el que el tribunal del Estado de registro
pueda conocer, junto con la accion de nulidad,adeetlamacion por infraccion presentada con
anterioridad ante los tribunales de domicilio dem@ndado, o bien que se pueda presentar la
demanda por infraccién directamente ante los temsdel registrd®. Ello, no obstante, iria en
perjuicio de otros foros de competencia como el ididim del demandado o el lugar del dafio,

justificados en si mismos por estar vinculadositgjid de forma que, de igual modo, hacen

19%p A. de Miguel Asensio, “La proteccion transfroiger..”, loc. cit, p. 65.
1% E| propio Abogado General en el apartado 143 deCanclusiones Generales en el as@#d v. LuK reconocia
que el sistema actual “parece poco satisfactoriy por lo que procede mejorar el sistema actual eggarto de
competencias jurisdiccionales relativas a losiiBgor violacion de patentes”.
107a Lépez-Tarruella MartinezLitigios transfronterizos...”, op.citp. 209.
1983 Suderow., “Nuevas normas de litispendencia exidiad para Europa: ¢ el ocaso del torpedo italigfieRibilidad
versus previsibilida®’, CDT, Vol. 5, N° 1, 2013, p. 198.
109 Lépez-Tarruella MartinezL,itigios transfronterizos...” op.citpp. 209-210.
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aconsejable que sean esos tribunales los que @mdecla accion por infraccion. Ademas, en los
supuestos de infracciones plurilocalizadas, haju&presentar tantas demandas como Estados en

los que se ha cometido la infraccion.

48. La alternativa de que sea el tribunal anteuel g presenta la accion por infraccion el
gue entre a conocer de la validez del derechodmtsdicionalmente la mas secundada, a la par
que la mas légica cuando hablamos de la patenmpedt’ pues las normas se encuentran
practicamente armonizadas por el Convenio de Muiista opcion requeriria la modificacion de
los términos del Reglamento Bruselas | bis, pammimhr la exigencia de que, en caso de
litispendencia o conexidad, el primer tribunal aeteque se haya planteado la infraccion pueda
conocer de la validez presentada con posterioridatl,como para no otorgar la competencia
exclusiva cuando se presenta la accidén a titulcdémtal. De este modo, el articulo 24.4 del
Reglamento Bruselas | bis no resultaria aplicabkndo la cuestion de validez o inscripcion de
patentes no afecte a terceras personas, sino busespersiga la desestimacion de la demanda y la

decision tenga efectaster-partes™™.

A pesar de las mdultiples alternativas presentaliagjueva redaccion del Reglamento
Bruselas | bis deja claro que la doctrina estabéepor el TJUE en su sentencia de 13 de julio de
2006, C-4/03, en el asun®AT c. LuK continta siendo el criterio a sedtfr

49. Otro aspecto de gran importancia por el granand de conflictos que ha generado tiene
gue ver con los procedimientos paralelos que dgarla sentencias contradictorias y que en
muchas ocasiones se utilizan para dilatar en elpiielas situacioneltigiosas. EI Reglamento
Bruselas | recoge en sus articulos 27 a 30 las aomestinadas a regular la prioridad para las
situaciones en las que existan procedimientos édrenismas partes y con identidad de objeto o
procedimientos conexos en mas de un tribunal e&stado miembro. Dado que las soluciones
propuestas no son siempre las deseables, estaarsdeprestaba a ser objeto de modificacion y
adaptacion a nuevas circunstancias tales comoiséergia de un acuerdo de eleccion de foro,
comentado con anterioriddd o la aplicabilidad del Reglamento a personasamiciliadas en la

UE. En este sentido, el Reglamento Bruselas ldnissus articulos 29 a 34, ha tratado de ofrecer

103.W. Fawcett y P. Torremaniitellectual Property and Private International LawOxford/Nueva York, OUP, 22
Edicion, 2011, p. 349.

MEsta es la solucién propuesta también por los ipiss CLIP y ALL.

1% A, de Miguel Asensio, “La litigacion transfrorier sobre derechos de propiedad industrial traseltencia
Solvay”. Disponible a fecha 27 de julio de 2012 leftp://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/212/litigacion-
transfronteriza-sobre.html

13vid. pagina 14.
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una solucién que, pese a presentar una avancevppgiues las normas de litispendencia
internacional reguladas en el Reglamento Bruseksalreaban una serie de problemas practicos
gue han sido empleados en litigios internaciondée$orma abusiva y con fines dilatorios, dista
mucho de resolver todas las controversias que pugldatearse al respecto, pues solo se aplica al

ambito extracomunitario.

50. Elnuevo régimen en la materia lo encontramos entigluby 33, que prevé la posible
situacion de litispendencia que tuviera lugar etriteinales de Estados miembros y tribunales de
terceros Estados, cuando fueran estos ultimosuesegtuvieran conociendo el asunto en primer
términd**. Asi pues, el apartado primero del mencionadouddiprevé que el tribunal del Estado
miembro suspenda de oficio el procedimiento, aursgle en aquellos casos en los que el tribunal
del Estado miembro pueda ser competente en viglifbib general del domicilio del demandado o
de los foros especiales, de los cuales Unicameastenteresa el recogido en el articulo 7 (materia
contractual), y si concurren las siguientes situaes: “a) que quepa esperar que el tribunal del
tercer Estado dicte una resolucion objeto de rezoriento y ejecucion en ese Estado miembro, vy,
b) que el tribunal del Estado miembro considereesada la suspension “en aras de la buena

administracion de justicia”.

51. Delmismo modo que sucede en el ambito intracomunjtatioge ahora la posibilidad
de que, adelantdndose a una posible demanda pacdidn de una patente, se plantee por el
infractor o empresa que espera ser demandada eitm ateclarativa negative ante un tercer
Estado solicitando que se revele que no se infrpajente alguna. Esta estrategia, que recibe el

nombre de‘torpedo™*®

, suele llevarse a cabo ante los tribunales quetseaegue van a proceder
de la forma mas lenta, con el Unico objetivo deasatr injustificadamente la resolucion del

conflicto™’. Con este proceder y el nuevo articulo 33, sigumstmente se decide interponer

%N el Reglamento 44/2001 s6lo se regulaba la sitnate litispendencia entre Estados miembros, entieulo 27.
"%Basandose en el articulo 5.3 del Reglamento Braideta 7.3 del Reglamento Bruselas | bis, si losnelatos
relacionados con la accion declarativa negativad@ugustificar la conexion con el Estado en el quejien ha
sobrevenido el hecho causal o bien se ha prodecm@de producirse el dafio.

HeTorpedo diferente a aquel que concurre cuanddaseem la validez en supuestos de infraccion. $eaa este
“torpedo” como la practica por la cual el infractorempresa que espera ser demandada opta poiblosates mas
lentos para demandar a su vez, generando un remassiificado en la resolucion del conflicto. MraRzosi,
«Worldwide Patent Litigation and the lItalian Torped en EIPR 1997, pp. 7 y ss., también disponible en
http://www.franzosi.com/articolo/1997/worldwide-pat-litigation-and-the-italian-torpedo/en

"paises como ltalia 0 Bélgica suelen ser mas leotwsrariamente a Alemania. F. Rodiger., “Crossdbotitigation
after GAT v LuK and Roche v Primus: the future loé titalian Torpedo”. Disponible a fecha 5 de matec2013 en:
http://www.twobirds.com/English/News/Articles/Paffeioss _border_litigation_after GAT_v_LuK_and_RochePri
mus_the%20future_of the lItalian_Torpedo.Aspx
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demanda por infraccion ante los tribunales de uadesmiembro, éste debe inhibirse en favor del

primero que conoce de la accién declarativa defradcion®,

No obstante, el Reglamento Bruselas | bis ha qoedejar una via de escape en este
aspecto, pues el articulo continia sefialando quebehal del Estado miembro podra decidir
continuar con el procedimiento si el proceso etemler Estado es suspendido o sobreseido, si se
estima que no vaya a concluirse entiempo razonabfe® o si, en definitiva, la continuacién del
proceso se considera necesaria para la buena attation de justicig’. A la luz de este precepto,
el tribunal del Estado miembro podria recuperacdanpetencia y asi disminuir los negativos
efectos de estas estrategias, o que supone ataiboiecanismo extracomunitario una flexibilidad

que no existe a nivel comunitario para combatisabtintra UE*".

La conexidad en el caso de acciones presentadasiaritibunal de un Estado miembro v,
previamente, ante un tercer Estado, viene regudadsimilares condiciones en el articulo 34 del

Reglamento Bruselas bis.

52. Con las novedades introducidas por el Reglam@&ntselas | bis para regular la
litispendencia se podra, de ahora en adelantarealds tipos de abusos en relacion con los litigios
sobre patentes, a saber: los torpedos intracomasiteontra acuerdos de eleccién de foro y los
torpedos extracomunitarios cuando sean contrarids lauena administracion de justicia o el

procedimiento tenga una duracién excesiva.

Sin embargo, podemos decir que varios problemasistab en la materia. Por un lado, la
imposibilidad de aplicar esta “via de escape” eanebito comunitario, lo que facilita los torpedos.
Por altimo, las normas de litispendencia y coneXida se aplican cuando la accion ante el segundo
tribunal atafie a la inscripcién y validez de laepéd, y por ende éste sea competente en virtud del
foro exclusivo previsto en el articulo 24.4. Deoedk desprende que el nuevo régimen no lograra

1183 W. Fawcett y P. Torremanristellectual Property... op.citp. 386.
M%E| Reglamento no contiene definicion alguna soliEempo razonable J. Suderow, “Nuevas normas de
litispendencia...”]oc.cit, p. 196.
20Articulo 33.2 Reglamento 1215/2012. El conceptddena administracién de justicia se recoge enmdiderando
24 del Reglamento: «A la hora de apreciar la buwsdmainistracion de justicia, el 6rgano jurisdiccibdal Estado
miembro de que se trate debe valorar todas lasngtancias del asunto de que conoce. Esta valaraciéde incluir
las conexiones entre los hechos del asunto y lasspael tercer Estado de que se trate, la féseae se ha llegado en
el procedimiento en el tercer Estado en el momentque se inicia el procedimiento ante el érgansdiccional del
Estado miembro, y si cabe esperar que el o6rgansdiccional del tercer Estado dicte una resolu@onun plazo
razonable».
1213, Suderow, “Nuevas normas de litispendencia gxidad...”,loc.cit., p. 196.
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solucionar el amplio margen de manipulacién deplosibles infractores que cuestionen la validez

de la patente, lo que supone otra modalidad dedatfs.

53. Por ultimo, aunque el TJUE ha sido claro eretsis como la posibilidad de agrupar las
diferentes reclamaciones ante los tribunales dedentws demandados cuando existan varios (en
aplicacion de los articulos 6.1 del Reglamento 8assl y 8.1 del Reglamento Bruselas | bis) o la
concrecién del lugar del dafio en ilicitos plurilicados (articulos 5.3 del Reglamento Bruselas | y
7.2 Reglamento Bruselas | bis), parece que laslasgsoluciones propuestas distan mucho de

ofrecer una solucién légica y flexible para lastpgif>.

54. Quedan abiertas, por lo tanto, multiples camss que tarde o temprano deberan ser
solucionadas en aras de lograr una légica procgsabporte seguridad juridica a las partes en los
litigios sobre patentes. Para poder dar solucitas ancertidumbres o imprecisiones a las que se ha
hecho alusion habra que esperar a futura jurispaidedel TJUE en la materia. No obstante, se
analizara en el siguiente capitulo si el nueveesist jurisdiccional creado por el Acuerdo TUP
podra solucionaalgunas de estas cuestiones al menos para lasditige conciernan a la patente
europea. Ademas, como se ha adelantado, la Contisitopea ha presentado recientemente una
Propuesta de Reglamento por la que se modifichiReeglamento Bruselas | bis con el objetivo,
por un lado, de adaptarlo al Acuerdo TUP, y, poo,otle tratar el tema de la aplicacion de las

normas de competencia judicial con respecto adasatdados en Estados no miembros de la UE.

122\, Franzosi, “Worldwide Patent Litigation...loc.cit, pp. 7 y ss.
1%3/er apartados dedicados a estas cuestiones.
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[ll. EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES
1. Organizacion del Tribunal Unificado de Patentes

55. Dentro del “paquete de patentes” encontrammsocpieza esencial, el Acuerdo sobre
un Tribunal Unificado de Patentes, que prevé uersia unificado de solucién de litigios en materia
de patentes para las patentes europeas -con ¢esto @nitario- concedidas por la OEP segun el

procedimiento previsto en el Convenio de Munich.

Tras décadas de negociaciones, el Tribunal Unificdel Patentes (TUP), creado en virtud
dicho acuerdo sera, a partir de su entrada en vigaribunal comun a todos los Estados miembros

contratantes y, por ende, parte de su sistemaaiidic

El TUP tendra personalidad juridica en cada unlmsi&stados miembros contratantes y se
regiré por los dispuesto en el Acuerdo, en su @state funcionamienté’ y el en Reglamento de
Procedimiento que debera elaborar el Comité adtratii creado en virtud del Acuerddy del
que ya se han redactado 15 borraddfesSu financiacién provendra de los ingresos gelvsraon
el cobro de tasas por su actividad, si bien en numegp momento los Estados realizaran las

contribuciones pertinentes.

Su creacion por via de Tratado Internacional y @maormativa comunitaria responde a la
intencién de superar las objeciones que manifdsT@E, a través de su dictamen 1/1que,
como se Verd®, se mostré contrario a este sistema jurisdicciohah asi, el nuevo Tribunal surge
y queda sometido al Ordenamiento de la UE, comieteion del TJUE para garantizar la correcta
aplicacion y uniforme interpretaciéon de dicho Owmteientd?®. En la elaboracién y firma del
Acuerdo participaron 25 Estados miembros de 1&*0ftie han decidido unirse a este sistema tnico

y especializado de resolucion de litigios, siendpdfia y Polonia las Unicas bajas.

56. La creciente complejidad y especialidad deplasedimientos relativos a la proteccion

de los derechos de patente ha hecho aconsejahlleslgnacion de tribunales especializados

12Anexo | del Acuerdo TUP.
12Articulo 41.1 del Acuerdo TUP: «En el ReglamentoRdecedimiento se estableceran las normas del giroisnto
ante el Tribunal, que seran conformes al preseoteero y al Estatuto».
12%£| 15 Borrador del Reglamento de Procedimientohbesl 15 de mayo de 2013 y disponible a fecha julite de
2013 en http://www.unified-patent-court.org/imaglesuments/draft-rules-of-procedure. pdf
2Dictamen 1/91 del Tribunal de Justicia (Pleno) ak8narzo de 2011.
128id. pagina 59.
2%Articulo 21 del Acuerdo TUP.
13%n la elaboracién realmente participaron 24, pugstBulgaria se ha adherido posteriormente.
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repartidos por todo el territorio comunitdftb El Acuerdo TUP béasicamente incluye las mismas
propuestas en su composicion judicial quecgl natosistema judicial del Acuerdo sobre litigios en

materia de patente europea o EP’A

El capitulo segundo del Acuerdo, dedicado a lastmrees institucionales, indica en primer
lugar que el TUP lo conforman un Tribunal de priangrstancia, un Tribunal de apelacion y una

Secretaria, que desempefiaran las funciones qurueldo les designe (articulo 6).

Una de las novedades introducidas por el Acuerdicazn la exigencia de que el TUP esté
integrado por jueces no solo con formacion juridstao también técnica, debiendo demostrar altos
niveles de competencia y experiencia en el amhstdod litigios sobre patentes. Con este fin, el
Acuerdo prevé la creacién de un marco de formad®juece™, con sede en Budapest, “con el fin
de mejorar e incrementar el conocimiento técnispatiible en materia de litigios sobre patentes y
de garantizar una distribuciébn geografica amplia dlehos conocimientos y experiencia

especificos” (articulo 19).
A. El Tribunal de Primera Instancia

57. El Tribunal de primera instancia queda integradsu vez, por una Divisidn central, con
sede principal en Paris y secciones en Munich ytas) y por Divisiones nacionales y regionales.
La Sede, en Paris, se ocupara principalmente détitpes relativos a patentes sobre técnicas
industriales, transportes, textiles, papel, counstanes fijas, fisica y electricidad. La Seccién de
Londres, por su parte, conocera sobre los asuptasvos a necesidades corrientes de la vida,
guimica y metalurgia. Por ultimo, la seccion de Mbnse ocupara de los asuntos sobre patente

relacionados con la mecénica, iluminacién, caléfe@rmamento y voladurd.

Con respecto a las Divisiones nacionales, todadBstaembro puede solicitar que se cree al
menos una en su territorio, pudiendo albergar @garsda si registra anualmente un namero de
casos superior a cien durante tres afios consesutiviteriores o posteriores a la creacién del
Acuerdo, con el Unico limite de no superar las rouivisiones (articulo 7). Seran los propios

Estados los que designen las sedes en que seanbiaamDivisiones.

131\. Desantes, “La Patente comunitaria y la crisispgiecipio de territorialidad”R.E.D.1, Vol. 43, n°2, 1991, p. 327.
13%] Acuerdo sobre solucién de litigios en materiapdgentes, creado por un Grupo de Trabajo de laigkam
Europea el 16 de febrero de 2004. Borrador dispeniba fecha 30 de marzo en:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponEtEFCE3624CD11025AC125795700511874/$File/impaateas
ment 2006_02_v1_ en.pdf

13Dicho marco de formacién tendra como principalesetidos la realizacion de précticas en 6rganosdiagionales
nacionales o en Divisiones del TUP, el perfeccidrato de los diferentes idiomas, aspectos técridedas patentes o
la preparacion de los aspirantes a jueces. Adereéhrara reuniones periddicas con el fin de penetonocimiento
de los jueces del TUP las ultimas novedades erriaale patentes.

13%Anexo Il del Acuerdo TUP.
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Por ultimo, se prevé la posibilidad de que dos o rRdtados Miembros soliciten la
constituciéon de una Division regional comun, competencia para todos los territorios que la
integren. Aunque este parece tratarse de un sappessado para los casos en los que los Estados
miembros no lleguen a registrar un determinado marde casos, nada se dice al respecto en el
Acuerdo. En el caso de que un Estado no tengai@ivisacional o regional, las acciones se deben

interponer ante la Division central.

En cuanto a la asignacion de jueces y de los sschodustriales que cubrira cada Divisién,
no se concreta nada al respecto en el Reglamerfwodedimiento. Unicamente se menciona que
las causas pendientes ante una Division, tanteomabio nacional como central, deberan ser
asignadas por el Secretario en funcion del esquenlistribucion de casos que haya establecido el
juez que presida la Division (Regla 345.3).

Las resoluciones y érdenes de los tribunales deegpa instancia seran recurribles ante las
salas del Tribunal de Apelacion en un plazo derdeses desde la notificacion de la resolucion
(articulo 73).

B. El Tribunal de Apelacion

58. El Tribunal tiene su sede en Luxemburgo y salasSuna composicion plurinacional de
cinco jueces, tres con formacion juridica y dos fmwmacion técnica, titulacion y experiencia en el
ambito de la tecnologia de que se trate (articuloN® obstante, se compondra Unicamente de tres
jueces con formacion juridica la Sala que conorciasiacciones contra decisiones de la GEP

El Reglamento de Procedimiento enumera de formargktas decisiones susceptibles de
apelacion ante el Tribunal (Regla 220): decisiofieales del Tribunal de Primera Instancia,
decisiones que concluyen procedimientos en loivelat una de las partes, y decisiones u érdenes

de las mencionadas en los articulos 49.5, 59, 5650 67 del Acuerdd’.

Las condiciones para poder presentar el correspotadiecurso de revision ante el Tribunal
pueden resumirse en dos (articulo 81): a) que & mrie lo solicita haya descubierto un hecho,
declarado delito por un érgano jurisdiccional naaloy desconocido en el momento de dictarse la
resolucién en primera instancia, que constituydactor decisivo para la resolucion del caso, o; b)

gue se hubiese incurrido en un vicio de forma “elsd#h) como que el demandado no hubiese

13%E| TUP es, ademés, un Tribunal competente paraceorias acciones relativas a decisiones de lar@fiEuropea de
Patentes en el desempefio de las funciones a laeqgaéere el articulo 9 del Reglamento (UE) 25712012.
13%or orden de referencia, decisiones del TribunaPiimera Instancia que incluyen: decisiones delguengua de
procedimiento sea aquella en la que ha sido cotaddi patente; drdenes de presentacion de prueisabdas de
aseguramiento de la prueba y reconocimiento derdsga@rdenes de embargo preventivo; medidas poméks y
cautelares; y ordenes de entrega de informacion.
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recibido ninglin documento o notificacion del escde demanda con antelacion suficiente y, a raiz

de ello, no hubiese podido comparecer para defsader
C. La Secretaria

59. Por ultimo, la Secretaria, regulada en el adi®@0 del Acuerdo, se crea en la sede del
propio Tribunal de Apelacion y cuenta con subseacias en las sedes de los tribunales de Primera
Instancia. El Secretario es el responsable de mayael funcionamiento y las actividades de la
Secretaria, y debe asistir en lo que pueda al maibal Presidente del Tribunal de Apelacion, al
Presidente del Tribunal de Primera Instancia ysgueces en el ejercicio de sus funcidies

2. Alcance de la competencia del Tribunal Unificado d@atentes

60. El TUP sera el Tribunal competente para condeelos litigios relativos tanto a las
patentes europeas con efecto unitario como a l@mtea europeas sin dicho efecto, siempre que
estas (ltimas se concedan para mas de un paisteond® A pesar de que, en principio, el
objetivo del sistema propuesto no es sustituialisales sistemas nacionales y el sistema europeo,
sino coexistir con ellos, lo cierto es que el tnduabarca ciertas competencias, por no decir
practicamente todas, de forma exclusiva, manteniguata la competencia de los tribunales

nacionales todo lo que no forme parte de la sugpigr".

Puesto que se prohibe la doble proteccién de lEnted*® si el titular de una patente
quiere que los tribunales nacionales sean compst@aira conocer de las acciones que se ejerciten
en relacion con su patente, debera optar por ulieis respectivas patentes nacionales. Estaropcid
se mantiene presente, ya que el solicitante defgatenserva la libertad de optar entre una patente
nacional, una patente con efecto unitario, unanpateuropea con efecto en uno o varios Estado

contratantes del Convenio de Munich o, incluso, pat@nte europea con efecto unitario validada

37Articulo 23 del Estatuto del TUP.

138 0s Estados miembros del Convenio de Munich qui sean del Acuerdo TUP mantienen sus competerotare

las patentes concedidas en virtud del procedimidatcConvenio. El TUP tendra competencia sobrenpegecuropeas
sin efecto unitario concedidas para Italia. httpwMv.theunitarypatent.com/what-is-the-jurisdictiofitbe-upc

13%rticulo 32.2 del Acuerdo TUP: «Los 6rganos jurisittnales nacionales de los Estados miembros tantes

seguiran siendo competentes para aquellas accielativas a patentes y certificados complementat@groteccion
gue no sean de competencia exclusiva del Tribunal».

14%Los Estados miembros participantes deben garanjiza se considere que la patente europea enduesii ha

surtido efecto como patente nacional en su teioitos fin de evitar una doble proteccién medianttepte».

Considerando 16 del Reglamento 1257/2012.
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ademas en uno o varios Estados contratantes dele@ionque no sean Estados miembros

participantes en este nuevo sistema del Acuerdd“#UP
A. Ambito material

61. El TUP tendra competencia exclusiva en logidi§ que verséfi: “a) sobre patentes
europeas validadas en los Estados miembros carteajasiempre que no hayan caducado en la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo o hayan swmiacedidas después de dicha fecha, o
solicitudes de patente europea que se encuentraursa en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo o presentadas tras la mifab) sobre patentes europeas con efecto unitarameallos
Estados miembros contratantes que al tiempo paeticien las cooperaciones reforzadas
establecidas en los dos Reglamentos que conforhpeyeete de patentédy c) sobre certificados

complementarios de protecciéon expedidos para ptodycotegidos por patentes.

Sobre esta base, el articulo 32 del Acuerdo TURgladas materias concretas en las que el

Tribunal tendrd competencia exclusiva:

“a) acciones por violacion de patente y de ceréiios complementarios de proteccion y
protecciones afines;

b) acciones tendentes a la declaracion de inexistewle violacion de patentes y de
certificados complementarios de proteccion;

c) acciones por las que se soliciten medidas pravades y cautelares;

d) acciones de nulidad de patente o de certificadosplementarios de proteccién; e)
demandas de reconvencion de nulidad de patentecertiBcados complementarios de proteccion;

f) demandas por dafios y perjuicios o de indemnigacderivadas de la protecciéon
provisional otorgada por una solicitud de patenteapea publicada;

g) acciones relativas al uso de la invencién amteniente a la concesion de la patente o al
derecho fundado en una utilizacion anterior deneeincion;

h) acciones de indemnizacion por licencias, basaeasel articulo 8 del Reglamento
1257/2012 (PG);

i) acciones relativas a decisiones de la Oficinadpea de Patentes en el desempeiio de las
funciones a que se refiere el articulo 9 del Reglatm 1257/2012.”

El caracter exclusivo de la competencia del TUPres@stas acciones se traduce en la
imposibilidad de que sean conocidas por cualquier tabunal, conservando la cualidad de Unica
jurisdiccion competenteLos Estados miembros contratantes seguiran siendpetentes para
todas aquellas acciones que no sean de competexdissiva del Tribunal, tal y como viene

establecido en el apartado segundo del articiddait

1IConsiderando 26 del Reglamento 1257/2012.
“2Articulo 3 del Acuerdo TUP.
143Raz6n por la cual ha firmado Italia, que no pastigén la cooperacion reforzada.
1¥Este Gltimo apartado incluye a todos menos Espdiania e Italia.
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B. Ambito temporal

62. Respecto al ambito temporal de aplicacion aeleAdo, se anuncia que entrara en vigor
en aquel de estos tres momentos que se produzdhiren lugar®> el 1 de enero de 2014, el
primer dia del cuarto mes siguiente a aquel enuel sg haya depositado el décimo tercer
instrumento de ratificacion o adhesion, con la exaig de que entre las ratificaciones se
encuentren aquellas de los tres Estados miembriiss ejue haya tenido efectos el mayor nimero
de patentes europeas el afio anterior a la firmadetrdo, es decir, Alemania, Francia o Reino
Unido, o el primer dia del cuarto mes siguienteqaeh en el que hayan entrado en vigor las
modificaciones del Reglamento Bruselas Sjsspecto este ultimo controvertido sobre el que ma
tarde se realizaran algunas reflexiones. El antbitgporal representa una cuestion no exenta de
posibles problemas practicos en cada una de Epdbles fechas.

En cuanto a la primera de las posibilidades, pgoece presumible, por su proximidad, que
la fecha 1 de enero de 2014 sea posterior a laafeohque se alcancen las 13 ratificaciones,
incluidas las de Alemania, Reino Unido y Francigndo el ritmo en que se estan llevando a
cabd?’.

En segundo lugar, en lo que atafie a las ratifioesiopuede que no se alcancen las 13
requeridas, incluidas las de Alemania, Reino Unjidérancia, en un corto periodo de tiempo. Su
obtencion y la consiguiente entrada en vigor delekdo y de las cooperaciones reforz&tfdsi se
trata del dltimo de los momentos), dependera exeosente de la voluntad de los Estados

miembros, y es por ello por lo que se presenta daropcion mas viable de entrada en vigor.

Por otro lado, es presumible que las ratificaciateetodos los Estados miembros se vayan a
producir en momentos distintos, provocando comglsjuaciones en las que las patentes europeas
con efecto unitario gozaran de tal efecto Unicamesmt los Estados participantes que hayan

ratificado el Acuerdt’®.

En relacion con el ultimo de los momentos anuncexdel precepto, el primer dia del cuarto

mes siguiente a aquel en el que hayan entradagen leis modificaciones del Reglamento Bruselas

““Articulo 89 del Acuerdo TUP.

%N lo que concierne a su relacién con el preseaterlo.

“De momento sélo Austria ha ratificado el Acuerdoatd® a 13 de septiembre de 2013, disponible en
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patatification/

148 a aplicacion de los Reglamentos 1257/2012 y 128 e producira a partir del 1 de enero de 20&4partir de la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre unufigbunificado de patentes, si ésta es posterior.

4%Cualquier patente europea para la que se hayatinstrefecto unitario en el Registro para la protén unitaria
mediante patente, tendra efecto unitario solo ereldms Estados miembros participantes en los qu&riblunal
Unificado de Patentes tenga competencia exclusiva&specto a las patentes europeas con efectviargn la fecha

de registro. Articulo 18.2 del Reglamento 1257/2012
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| bis, presentaba, antes de conocerse la interdg@orealizarse verdaderamente dichas reformas,
numerosos problemas derivados de la literalidaghalepto. Se podria pensar que los legisladores
del Acuerdo TUP habian incurrido en un error, meepretendian referir al Reglamento Bruselas I,
cuya modificacion acaba de ser firmada por todsfktados miembros de la UE, a pesar de que no
contiene ninguna disposicidn en lo referente aledda. En caso de que asi fuera, esta podria ser
una potencial fecha de entrada en vigor del AcuétdB, pues el Reglamento Bruselas | bis no lo

hara hasta el 10 de enero de 2015. Para ello,idefmregirse esta referencia en el DOUE.

Sin embargo, la reciente elaboracion de la PropudstReglamento por la que se modifica
el Reglamento Bruselas | hace pensar que, o biditetalidad del precepto no goza de vicio
alguno, o bien se ha querido remendar la situaaifualizando de nuevo las normas europeas sobre
competencia y reconocimiento de resoluciones jaldisi Con el fin de no alterar demasiado la
situacion, se pretende que las modificaciones enére vigor el mismo dia que entraria el

Reglamento Bruselas | bis, el 10 de enero de 2&it&\{lo 2 de la Propuesta).

Ahora bien, la redaccion de este precepto podriaestirse en el talébn de Aquiles de todo el
sistema, pues ello implicaria que el “paquete derpes” no podria empezar a funcionar hasta que
se aprueben las mencionadas adaptaciones del Regtafruselas | bts’, lo que parece poco
presumible que vaya a producirse. Su reforma regude la unanimidad de todos los Estados
miembros de la UE, unanimidad dificil de consegnr el marco actual, en el que Espafa se

mantiene contraria al sistema del TUP.

63. Por otro lado, el articulo 83 del Acuerdo dstadun régimen transitorio, fijado en siete
afiod™! desde su entrada en vigor, durante los cualesemaddante podra seguir ejercitando
acciones reservadas a la competencia exclusivald® sobre la patente europea sin efecto
unitario? ante los 6rganos jurisdiccionales nacionales osofirganos nacionales competentes
(articulo 83.1). En este sentido, las acciones gu&ermino de dicho periodo se estuviesen
sustanciando ante un tribunal nacional, no se v&figetadas por la expiracion del mismo. El titular
de una patente europea podra, por lo tanto, edegjuiere ejercitar su accion ante los tribunales

nacionales o ante el TUP, manteniendo ambos unpetencia “paraleld®®

1%0M. Desantes Real, “El Acuerdo TUP no exige la miodifion del nuevo Reglamento Bruselas I”. Dispaniblfecha
20 de marzo en http://conflictuslegum.blogspot.e&st2013/03/manuel-desantes-el-acuerdo-tup-no-éxigke.
SIprorrogables a otros 7. Apartado 5 del articulo 83.

1%2«Por violacién de patente europea o por nulidachaente europea o acciones por violacién o tensdemtéa
declaracion de nulidad de los certificados completarés de proteccion expedidos para los prodystotegidos por
patentes europeas». Articulo 83.1 del Acuerdo TUP.

1333, Morton, “The Unified Patent Court Transitionad®me — Why the Drafting is Flawed”. Disponiblesglia 28 de
Julio de 2013. en:
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Por otro lado, también podran eximirSede la competencia exclusiva del TUP los titulares
0 solicitantes de patentes europeas sin efectarimisolicitadas o concedidas antes de la
finalizacién del periodo transitofi®’ (articulo 83.3). Si entendemos la expresién “erdmide la
competencia exclusiva” como eximirse de toda supatencia, ello implicaria que, para dichas
patentes y durante toda su vigencia, la competgmariconocer de cualquier litigio recaeria en los

tribunales nacionales.

En este escenario, en el que el demandante pusgle esitre acudir al TUP o a los érganos
jurisdiccionales nacionales, la posibilidad de ersm de la competencia exclusiva del TUP
permanece durante todo el periodo transitorio pardtular o solicitante de la patente europea,
debiendo notificarlo en cualquier momento a la &acfa del Tribunal. Se trata de la oportunidad
de haceopt-out es decir, sacar su patente de la jurisdiccionTtét>®, con la Gnica limitacion de
gue no se haya iniciado ya una accion ante el migmie esto, la persona que presume que puede
ser demandada ante los tribunales ordinarios poleorandante que se exima de la jurisdiccion del
TUP por considerarlo menos ventajoso para susesgerpodria anticiparse, presentando por
ejemplo una accién de nulidad ante la Division @b que impediria al demandante haopt
out Igualmente, todo titular o solicitante de pateuidra regresar al sistema en cualquier momento

retirando la exencion, lo que comunmente se coooe® haceopt-in.
C. Espafa en el sistema de la patente europeafeatoeunitario

64. La negativa a las pretensiones de Espafai& @ incluir sus lenguas como oficiales
en el registro de patentd§ha derivado en una completa ausencia de ambosspaisnque en
distinto grado, en el nuevo sistema de patentepear@on efecto unitari. Por esta razén, ha
precisado ser consensuado por el Consejo de Misiste la UE mediante el mecanismo de la
cooperacion reforzada, que permite aprobar acuesitosunanimidad de todos los Estados
miembros si se estima que los objetivos fijadopodran alcanzarse mediante la aplicacion de las

disposiciones de los Tratados en un plazo razonable

http://www.cmslegal.com/patentswithoutborders/Doents/The%20UPC%20Transitional%20Regime%20%E2%80%
93%20Why%20the%20Drafting%20is%20Flawed. pdf
5Pudiéndose retirar la exencién en cualquier momsalvo que se haya iniciado ya una accién anteibunal
nacional». Articulo 83.4 del Acuerdo TUP.
1%°Asi como los titulares de certificados complemeosade proteccién expedidos para productos pravegjabr
patentes europeas.
1%8siguiendo el procedimiento establecido en la RBglal Reglamento de Procedimiento.
157E| articulo 3.2 del Reglamento 1260/2012 estabipme«Las peticiones de efecto unitario a que sereeél articulo
9 del Reglamento (UE) n° 1257/2012 se presentarda lengua de procedimiento», siendo la lenguardeedimiento
cualquiera de las lenguas oficiales de la Oficineofea de Patentes: aleman, inglés y francés,ramdel articulo
14.1 del Convenio de Manich.
138 plonia tampoco ha firmado el Acuerdo TUP, aundadicipa en las cooperaciones reforzadas.
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65. ltalia, por su parte, ha optado por participarel sistema unitario de resolucién de
litigios firmando el Acuerdo TUP, ya que la commpeia del tribunal puede albergar también los
litigios que versen sobre patentes europeas valied los Estados miembros contratdnteBe
esta manera, una vez entrado en vigor el Acuerd®, Td$ patentes europeas validadas en Italia
seran conocidas por las Divisiones del TUP, pudiealtbergar Italia una Division nacional o

regional.

66. Espafia e ltalia, en su incansable reclamo perse modifique el régimen linguistico
aplicablé®® y con ello se abra el abanico de lenguas ofijgheesentaron sendos recursos de
anulacion ante el TJUE contra esta forma de procésfesu Sentencia de 16 de abril de 2618
TJUE ha desestimado todos los motivos de nulidedicedos por Espafia y por ltalia respecto a la
Decision del Consejo de 10 de marzo de 2011 pquéase autoriza una cooperacion reforzada en
el ambito de la creacidn de proteccion mediantepatente unitaria. El TJUE, por una parte, avala
la cooperacion reforzada, posible como “Gltimo reouisi, en palabras del Tribunal, “la terquedad
de varios Estados miembros puede poner en entce@ichroceso de integracién”. A juicio del
TJUE, la cooperacion reforzada debe ser entendidla como un instrumento superador del
requisito de unanimidad que como un instrumentmtigyracion, siendo la condicién “ambito de
competencias no exclusivas” del articulo 20 TUE dicidn necesaria y suficiente para el
establecimiento de la misifa Segun el Tribunal, la situacién que puede comdegitimamente a
una cooperacion reforzada a tenor del articulo ZWE es aquella en la que «los objetivos
perseguidos por dicha cooperacion no puedan samz#dos en un plazo razonable por la Unién en

su conjunto» (apartado 36).

Por otra parte, no se consideran vulnerados eroeégimiento las competencias, derechos
u obligaciones de Esparfa e Italia, puesto que do®s no participantes pueden adherirse a la
cooperacion reforzada en el futuro (apartado 88y). lBtimo, en palabras de M. Desantes, el
Tribunal “bendice el método acumulativo de integrat (apartados 37 y 76) segun el cual una
integracion territorialmente parcial es mejor qaenb integracion, reavivando con ello “el viejo

fantasma de la Europa a varias velocidades queipaeperadd®®

°Articulo 3 del Acuerdo TUP.
1%%0bjeto de regulacién auténoma mediante el Reglaomk260/2012.
11ISTJICE 16 de abril de 2013, as. C-274/11 y C-295/11.
12| articulo 20 TUE ha querido excluir expresamegltémbito de las competencias exclusivas de la eragjbn
reforzada. M. Desantes, “El Tribunal de Justiciadiee la Decisidn que autoriza una cooperacionrzafta para la
creacion de la patente unitaria”. Disponible a &ch 2 de mayo en:
http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/04/nedesantes-el-tribunal-de-justicia.html
%3\, Desantes, “El Tribunal de Justicia bendice. lag,cit.
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67. Aungque Espafa ha impugnado ambos Reglamentomspauran la patente unitaria, la
decision final sobre el segundo recurso no se @aogeguramente hasta los inicios de 2015. De
ser la decision del TJUE favorable para Espafisisegma entero de la patente europea con efecto
unitario podria quedar en entredicho, lo que rdgaesu reestructuracion o el inicio de arduas

negociaciones.

68. Espafia se ha desmarcado del proyecto de lagatataria por considerarlo, entre otras
cosas, perjudicial para los intereses de los erapossesparoles, pues el tema de las lenguas
oficiales implica que no sélo deberan cargar cenclostes de traduccion de sus invenciones, sSino
de todas aquellas patentes publicadas de las queguisea conocer su contenido, aspecto
especialmente perjudicial para las PYMES. Sin egiyaconvendria hacer balance para llegar a
una conclusion sobre qué resulta mas perjudidial de cuentas, estar dentro o quedarse fuera del
nuevo sistema. Con la proteccion unitaria se pdetemnediante la bajada de los costes, la
eliminacién de complejos tramites para las empt&sasla garantia de una mayor seguridad
juridica, estimular el progreso cientifico y téaniel mejor funcionamiento del mercado interior de
la Union y el aumento de la competitividad, en atasincentivar la inversion en el territorio

europeo.

El descontento de Espafia por haberse quedadodeieregimen linglistico se apoya en que
el espafiol es uno de los idiomas mas habladosed mundial, ademas de reconocido por las
principales instituciones de propiedad intelectaaimo la OAMI o la OMPI. No obstante, hay que
tener en cuenta que en Espafia, la inversién privadaas aun la publica, en investigacion y
desarrollo es escasa, siendo esta la principahrdzdmaber quedado excluido el espafol del sistema
de la patente unitaria. En Espafia se inventa ats®{a poco, Y vistos los presupuestos en I+D para

los préximos afios, no se puede presumir que egtoaraambidr>.

69. Las negativas consecuencias derivadas de neaseeinera del sistema del TUP para las
empresas espafolas seran evidentes en varios @aspgetque la no participacion espafiola en el
sistema no implica que el Acuerdo sea completamajeieo a Espafi¥. En primer lugar, en

relacion con la patente europea con efecto unjtaribien los titulares de patentes de otros Estado

1%4Tras las concesion de la patente por la OEP ersago “validar” la patente en cada uno de losgsaésiropeos en
los que se quisiera obtener proteccion, para Ib adaméas de pagar las elevadas tasas de desigisacitebian aportar
cuantas traducciones fueran oportunas.

1%Espafia se encuentra en el vagon de la cola respédasocuatro grandes paises de la UE: Alemanamcia, Reino
Unido e incluso Italia. El gasto por habitante €D ken Alemania es 3 veces mas alto que en Espaiias Bel informe
del Strategic & Research Center del EAE Busine$m@ca 30 de mayo de 2013: “La inversion en 1+B®12013"
http://www.clustertic.net/system/documentos/ficte#Bd4/original_La_inversi n_en_| D _i_en Espa a_ 2363

18R, Arenas Garcia., “Competencia judicial internaaio.., loc.cit, p. 23.
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miembros no participantes en el sistema de la fmtamtaria, como Espafa, tienen igualmente la
alternativa de solicitar a la OEP la protecciorsdénvencion mediante esta figura, su validez &o ir
mas alla de todos los Estados miembros participanes!| sistema, lo que deja fuera a paises como
Espafa e Italia. Por consiguiente, aunque los damas espafioles podran otorgar a sus patentes el
mismo régimen de proteccion que el resto de eusypepor tanto estaran sometidos a las mismas
reglas de competencia, no podran interponer demamndser demandados en Espafia. Mas
importante aun, al no tener Espafia la consideradgiistado miembro participante, la patente
europea con efecto unitario procedente de un toltei espafiol serd considerada como una patente
alemana, quedando sometida a la legislacién dslgemant’, por tratarse del Estado sede de la
OEP. Esto otorga poca seguridad juridica, puesweruabalcance y las limitaciones del derecho de
propiedad industrial conferido por la patente urataleberian ser uniformes en los 25 Estados
miembros participantes en los que la patente tefigeto unitario, en la practica no es asi. Los
Reglamentos que forman el paquete de patentes Inonsdcontienen regulaciones sobre el
contenido del derecho de patente europea con afadtrio, si no que se remiten a las normativas
nacionales. En particular, el Reglamento 1257/20@ja claro que los actos contra los que la
patente ofrece proteccion y las limitaciones aplies seran aquellos que defina la normativa

nacional del Estado miembro participante en cugtideio la patente tenga efecto unitario.

A su vez, para proteger la invencién en Espafidgueies operador econémico que opte por
el sistema de la patente Unica deberd, si quigenebproteccion en el territorio integro de la UE,
solicitar una patente en la correspondiente oficiaeional espafola, lo que hace de Espafia un
destino poco atractivo para explotar o comercialingevas invencioné®. Ademaés, para poder
ejercitar acciones legales con respecto a la patsmpanola, sera necesario seguir un procedimiento
independiente, en funcién de las reglas de comgieterevistas en el sistema de Bruselas |. En este
sentido, los costes y la complejidad de los trérai@mentan. Sin embargo, como aspecto positivo
es necesario resaltar que en caso de extincido¢aemn o limitacion de una patente europea con

efecto unitario, la patente nacional espafiola s invalterada

70. En lo que concierne a la patente europea sgtaiinitario, aunque ésta puede validarse
en todos los paises contratantes del Convenio deckli{sin importar si forman parte o no de las
cooperaciones reforzadas), los litigios ante el THdPpodran versar sobre la patente validada en

paises no miembros del Acuerdo, como Espafa. A, gieberan iniciarse sendos procedimientos,

%7«Cuando ningun solicitante tuviera su domiciliontee principal de actividad o centro de actividadun Estado
miembro participante en el que la patente tenget@fenitario (...), se considerard en su totalidadnytodos los
Estados miembros participantes como una patentenzalel Estado en cuyo territorio tenga su sed®riganizacion
Europea de Patentes, de conformidad con el arté;udpartado 1, del CPE». Articulo 7.3 del Reglamé@57/2012.
188/ Gigante y M. Teresa. Fernandez, “Habemus patefméca europea”. Disponible a fecha 4 de abri2@&3 en:
http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/ArticiiRexinas/Habemus-patente-unica-europea.aspx
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para la patente europea validada en Espafa ygppeddnte europea validada en el resto de Estados
miembros del Acuerdo TUP, lo que conlleva similar@ssecuencias, en lo que a costes y tiempo se

refiere, que las expuestas en el parrafo anterior.

71. Por ultimo, también son controvertidos otropeatos como la forma en que seran
eficaces en Espafa las decisiones que emanen d&l 84) como en qué casos los tribunales

espafioles deben abstenerse de conocer un litidgiereficio del TUF”.

72. S6lo queda sefalar que, tal y como se encuehfranorama, con todo el paquete de
patentes firmado por los Estados, si el TJUE desastl segundo recurso interpuesto contra el
régimen de traducciones no parece que la posi@dasgana pueda tener cabida si se sigue en esta

linea.

La ausencia de Espafia podria ser remendada, gctie,tarde o temprano tendra que serlo,
mediante su adhesion al Acuerdo, permitida en sposiciones para cualquier Estado miembro sin
perjuicio de que no forme parte de la patente @aaopn efecto unitari&’.

3. Competencia judicial internacional del TribunalUnificado de Patentes

73. Las normas de competencia judicial interna¢ioeeogidas en el Acuerdo incluyen,
basicamente, las mismas propuestas ya recogidasl g&PLA. Las diferencias son pocas y se
refieren a aspectos menos importantes en lo gaepeatencia se refiere, tales como ciertos detalles

sobre nombramiento y formacién de los jué€esntre otras.

El Capitulo VI del acuerdo regula la competencaigial del Tribunal, que recordemos que
sera exclusiva, privando a cualquier otro tribudeatonocer, cuando se trate de acciones que versen

sobre patentes -y certificados complementarios méeqriért’*~ europeas sin efecto unitario

%%para més informacion ver R. Arenas. Garcia., “Cdeméa judicial internacional...lpc.cit
Articulo 84.4 del Acuerdo TUP: «Cualquier Estad@mibro podré adherirse al presente Acuerdo», yuéotR9.2:
«Toda ratificacion o adhesién posterior a la emtrawl vigor del presente Acuerdo surtira efectaietgr dia del cuarto
mes siguiente a aquel en el curso del cual se démsnstrumento de ratificacién o adhesién».
g3 Luginbuehl, “The Future of Centralised Patertighiion in Europe: Between the EPLA and the EUeRat
Judiciary”, enintellectual Property and Private International La®. Leible y A. Ohly, Mohr Siebeck, Tibingen, 2009,
p. 240.
para los medicamentos y productos fitosanitariexedidos en virtud del Reglamento (CE) n.° 469/2009el
Reglamento (CE) n.° 1610/962. El acuerdo se aplicaalquier "certificado complementario de protéeoexpedido
para un producto protegido por una patente" sefartieulo 3.c) del Acuerdo TUP. El articulo 2.gfide "patente”
como "patente europea o patente europea con efatrio”, por o que se excluyen de la jurisdiccExclusiva del
TUP los certificados complementarios que tienencbase una patente nacional.

41



validadas en Estados miembros contratantes y easopen efecto unitario en los Estados

miembros contratantes que participen en la coofgeraeforzada’®

Las materias sobre las que el Tribunal tiene coemei son amplid&™ a) acciones por
violacion de patente y de certificados compleméwsgaide proteccion; b) acciones para la
declaracion de inexistencia de violacion de pagerdeacciones por las que se soliciten medidas y
requerimientos provisionales y cautelares; d) a@sode nulidad de patente y de certificados
complementarios de proteccién; e) demandas de venoidn de nulidad de patente y de
certificados complementarios de proteccion; f) desaa por dafios y perjuicios o de indemnizacion
derivadas de la proteccion provisional otorgadays@ solicitud de patente europea publicada; g)
acciones relativas al uso de la invencion antegoten a la concesion de la patente o al derecho
fundado en una utilizacién anterior de la invengiBnacciones de indemnizacion por licencias,
basadas en el articulo 8 del Reglamento (UE) m7/BR12, y: i) acciones relativas a decisiones de
la Oficina Europea de Patentes en el desempefasderciones a que se refiere el articulo 9 del
Reglamento (UE) n.° 1257/2012. Como se puede ddsere se deja demasiado margen de accion
a los organos jurisdiccionales de los Estados miesplmue sélo podran entrar a conocer sobre

aspectos que no sean de competencia exclusivatdsiaf .

Ademas, el Acuerdo regula con detalle la competeteiritorial de cada una de estas
acciones, de entre las que se estudiaran aquabamds nos interesan, en particular las acciones de

violacion y nulidad de la patente, inclusive cuagdta Ultima se presenta como reconvencion.

El capitulo aborda en primer lugar, aunque de faaiga parca, que la competencia judicial
internacional se seguira estableciendo de acuend@IcReglamento Bruselas | 0, cuando proceda,
por el Convenio de Lugano*ff. De acuerdo con esto, el TUP gozara de competgndicial
cuando la tengan los tribunales de alguno de ldadBs miembro del Acuerdo. Esto ha sido
afiadido de forma expresa en el articulo 71.b. ddpuesta de reforma del Reglamento Bruselas |

bis, sobre el que se hara referencia mas adelante.

Si bien podria surgir la duda acerca de qué suseeledemandado esta domiciliado en un
Estado no miembro, en cuyo caso el Reglamento Brusdis se remitiria al Derecho autbnomo

173vid. &mbito material, pagina 34.
"Articulo 32 del Acuerdo TUP.
1Como por ejemplo acciones relativas a la reivindéoa del derecho a la patente comunitaria, al phocento de
ejecucion sobre una patente considerada en su sliinede objeto de propiedad, a la quiebra, a lebcefe patente, a
las licencias contractuales, a las licencias dealhe, a las licencias obligatorias, a las expropms o a las patentes
laborales. M. Desantes Real, “La Patente comuaitafjloc. cit. p. 329.
ara conocer la relacién entre el Acuerdo TUP Regllamento Bruselas | y Reglamento Bruselas Meisapartado
5.
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del Estado de domicilio del demandado, esto ha shlijeto de modificacién en la mencionada
Propuesta. El segundo apartado del articulo 7lnbenypla que cuando el demandado no esté
domiciliado en un Estado miembro, y el ReglamentasBlas | bis no confiera de otro modo

competencia sobre*él, se aplicaran las reglas de competencia del ReglanBruselas | bis como

si el demandado estuviera domiciliado en un Estaiéonbro.

A. Litigios relativos a inscripcion y validez detpates

74. Las normas de competencia previstas en el Aoueispecto de las acciones de validez
y nulidad de las patentes presentan las mayoreasyimportantes novedades con respecto a sus

homonimas del sistema de Bruselas |.

En primer término, las disposiciones del Acuerddan querido pasar por alto la autonomia
de la voluntad, que queda afiadida como un criteéie de competencia para todas las acciones de
competencia exclusiva del tribuh&l Por omision, en la redaccién del apartado 7 détuo 33,
podemos deducir que se otorga cierta flexibilidad i@specto al sistema de Bruselas |, pues no se
exige que el acuerdo deba celebrarse solo una nginamla la diferencia entre las partes. Las
partes, de comun acuerdo, podran convenir en #gersus acciones ante la Division que
consideren, incluida la Division central. En caso qlie existan clausulas de jurisdiccion en el
contrato, gozaran de un efecto derogatorio de aialgtra competencia prevista en el Acuerdo
TUP. Ademas, no se exigen requisitos de forma ddoque el convenio entre las partes deba
cumplir. La parca regulacion de la materia deja varia®gnitas, como si es necesario que
demandante o demandado tengan su establecimiento [estado Parte o si se aplica la clausula de

eleccion de foro a otros litigios que puedan swggirelacion con la misma patente.

75. Un aspecto a sefialar antes de entrar al foad® cuestion es que el Acuerdo no obliga
a las partes a iniciar un procedimiento de oposieidte la OEPF®, incluso cuando aun se esta en
plazo para ello, para iniciar la accion de valide#e el TUP (articulo 33.8). Las partes estan
obligadas a informar al Tribunal acerca de cualgpecedimiento de nulidad, limitacion u

oposicion que esté pendiente ante la OEP («asi ammoualquier solicitud de procedimiento

YPor ejemplo, podria conferirla con respecto a lomidiliados en terceros Estados como consecuereiasl
disposiciones sobre competencia exclusiva o prarrdg jurisdiccion por las partes que son de apioacon
independencia de donde se encuentre el domiciliael®mandado. P.A. de Miguel, “Propuesta de modifioa del
Reglamento Bruselas | bis: su alcance y su cuedilerfuero adicional respecto a demandados doadod en terceros
Estados”. Disponible a 13 de agosto de 2013 ep:/Mgitdrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/6g@sta-de-
modificacion-del.html
8acciones enumeradas en el articulo 32.1 a-h) deesin TUP.
Y9posterior al otorgamiento de la patente. DesempaTigapel analogo al del proceso de nulidad, si leita
posibilidad s6lo permanece abierta durante un goetiodo, 9 meses desde la concesion de la paen@onzélez
Beilfuss Competencia judicial internacional op.cit, p. 132.
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acelerado ante la misma», articulo 33.10), pere @sdra decidir no iniciar o suspender el
procedimiento si se prevé una pronta decision d@HR, y no estara obligado a seguir una eventual
decisién de la misnt&. Consecuencia de ello podrian ser decisionesattiotorias emanadas de la
OEP y del TUP.

Por otro lado, las decisiones de la OEP en el des@onde las funciones a que se refiere el
articulo 9 del Reglamento (UE) n® 1257/2012 podsén recurribles antes la Divisién Central
(articulo 32.1.1).

76. Volviendo a las acciones relativas a la validemscripcion de la patente, a diferencia
del sistema de Bruselas |, donde estas accioneslesaompetencia exclusiva del tribunal del
Estado de registro de la patente, el Acuerdo TURMdgiro para determinar que dichas acciones
deben ejercitarse ante la Divisién cerffal por entenderse que es la mejor, en cuanto a la

especializacion, para conocer de los términos deriaesion.

El nuevo sistema de la patente europea con efedario supone una ruptura del principio
de territorialidad que dominaba el panorama eur@pemateria de derechos de patente. El grado de
proteccion de todos los derechos de patente ewls@@emuala y la territorialidad ya no se refiere a
los Estados, sino al territorio comunitario, doreéste una sola entidad a efectos de concesion,

efectos y proteccidf’.

Se excluye de esta forma la competencia de losnialles nacionales del Estado de registro
para cualquier cuestion relativa a la validez deplatentes europeas con y sin efecto unitario, pues
el derecho es uno, que abarca el territorio ertteria Union, y por lo tanto la afirmacion del TJUE
en el asunt@AT c. Luk®® de que existe un vinculo territorial entre laepée y el Estado no puede

darse en el caso de patentes europeas por seftendterio de referencia.

Se trata de una opcidn légica para la patentenmifgues la concesién del derecho unico la
lleva a cabo la OEP, y por tanto sera la Divisiéntial, integrada por jueces con formacién técnica
especifica, la que esté en mejores condicionesalbeav si la patente tuvo que ser concedida y

registrada.

77. Al margen de la competencia de la Division @@npara conocer de estas acciones,
puede darse el caso de que otras Divisiones seapetentes. Por ejemplo, en el caso de que esté

pendiente ante una Divisidn local o regional ungdecpor violacion de patente entre las mismas

1803, W. Fawcett y P. Torremaristellectual Property..., op.citp. 642.
8IArticulo 33.4 del Acuerdo TUP.
18\1. Desantes Real, “La Patente comunitariac.cit., p. 349.
185TJCE 13 julio de 2006, as. C-4/@RAT c. LuK ap. 22.
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partes y sobre la misma patente, la accion de aallittbe ejercitarse ante esa misma Division. Se

trata de la presentacion de la accion de nulidadiijpode accion, y no como mera defensa.

Llama la atencion respecto de la situacion antedel sistema de Bruselas | donde todo
parece girar alrededor de la accién de nulitfath aparente sujecion del litigio relativo a ldidez
a aquel que concierne a la infraccion de la pateofgre el cual podra interponerse accion ante un
ndmero mayor de posibles tribundf8saumentandose la flexibilidad en relacién conistema de
Bruselas |. Esto queda demostrado también erselaantrario, que esté pendiente ante la Division
central una accion de nulidad y se interponga wea por violacion con identidad de partes y
objeto, ya que ésta ultima podra plantearse ant@ivesion central o ante cualquier Division
competente por el articulo 384 (articulo 33.5), que debera actuar de conformatamel apartado

tercero del articuf§’, al que se hace referencia a continuacion.

Con estas disposiciones, no solo no se sigue da lée |la jurisprudencia del TJUE en el
asuntoGAT c. LuKen cuanto a las acciones de nulidad, sino qua & sentido contrario, no solo
porque se priva a los tribunales nacionales de ¢odgetencia en cualquier cuestion relativa a la
infraccién o a la validez de patentes, sino tampigmgue no subordina las acciones de infraccién a

las de validez.

78. Sin duda el principal avance en esta materi@pgoesentan las normas de competencia
previstas para las demandas reconvencionales pdadipresentadas en acciones por violacién de
patente (articulo 33.3), mas logicas y eficientegp rigido tratamiento en el sistema de Bruselas |

y por parte de la jurisprudencia del TJUE ha sidieto de tantas critic&.

Hay que recordar que tanto el TJUE en el as@#®d c. LuKcomo la nueva redaccion del
articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis contammue la competencia exclusiva de los
tribunales de registro del derecho abarca todoprimsedimientos relativos a la validez o nulidad de
la patente, tanto si se plantean por via de aadmo de excepcion, en cualquier momento en el

gue se halle el procedimiento.

El Acuerdo, sin embargo, prevé (en el articulo BgLBe dada esta situacion, la Division
local o regional que estuviera conociendo de leagaion tendra la discrecionalidad de decidir

entre: “a) proseguir el procedimiento relativo a¢aion por violacion de patente y a la demanda de

184vid. capitulo II, punto 2, apartado b.
18Vid. apartado siguiente.
% Ante las Divisiones locales o regionales de las fgume parte, bien el Estado donde se haya produzigueda
producirse el dafio, bien el Estado donde tengammbhddado su residencia o centro principal de deiili
18%y de acuerdo con la Seccién 4 del Reglamento decBimiento.
18id. nota 42.
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reconvencién por nulidad y pedir al PresidenteTdigdunal de Primera Instancia que asigne (...) un
juez con formacion técnica, titulacion y experi@anen el ambito de la tecnologia de que se trate; b)
trasladar la demanda de reconvencion por nuliddd Bivision central para que resuelva y
suspender o continuar el procedimiento relativa adcién por violacion de patente, o; c¢) con el

acuerdo de las partes, trasladar la totalidadsieita a la Divisién central para que resuelva”.

A pesar de que, al igual que en el sistema de Braiseson Divisiones diferentes las que, en
principio, conocen de la validez o de la infracgiéon este precepto se acaba con la restrictia ide
de que la mera alegacion de la cuestion de vaktean proceso sobre infraccion deba dejar al
tribunal que conoce de ésta sin competencia alfjliia que puede dar lugar a abusos procesales

cuyo Unico fin en ocasiones es interrumpir o diliaesoluciéon de la controversia.

Se instaura, por lo tanto, un sistema dual sobrguel cabe presumir que infraccion y
nulidad se vayan a ejercitar en la mayoria de 489 de forma separada. El sistema de separacion
puede adoptarse puesto que ya no existen en siosiEstados de concesion de la patente, en el
caso de la patente europea con efecto unitariocongideren que la ley rectora del proceso deba

ser lalex forit®.

79. La primera de las opciones, proseguir con @sgmimiento y pronunciarse sobre ambas
cuestiones, eso si, con la asistencia de un jyexiedizado, se presenta como una opcion viable y
acorde con las necesidades. La obligatoriedad lestdd por el articulo 24.4 del Reglamento
Bruselas | bis asi como por la jurisprudencia dBUE de que las acciones de validez fueran de
competencia exclusiva de los tribunales del Estigloegistro carece de sentido en el caso de la
patente europea, mas aun en patente europea caito afeitario, pues las autoridades
administrativas nacionales no participan para rexdda concesion del derecho de patente. Esta
solucion no atenta por tanto contra la soberanitatspues la patente se concede por la OEP,
habiendo perdido las patentes su aura de actoss@&ld; concibiéndose cada vez mas como

instrumentos de la vida comercial, al margen derecedimiento de concesiGh

La argumentacion del TJUE en su sente@Ad v. LuKpodria tener sentido en el caso de
patentes nacionales, concedidas por las oficinagomaes competentes, pues en este caso el

vinculo territorial si quedaria justificado en etho de que tanto la oficina como el tribunal aplic

13%Esto resuelve los problemas derivado&ad c. LuK J.W. Fawcett y P. Torremaristellectual Property... op.cit.
p.639.

199¢C. Gonzalez BeilfusGompetencia judicial internacional, op.cit, p. 182.

9p_ Torremans, “El EPLA y la patente comunitarid acierdo sobre el tribunal europeo y de la UE patente de la
UE: ¢una oportunidad para deshacerse de GAT/Luk jadcompetencia exclusiva?’Anuario espafiol de derecho
internacional privadd AEDIPR),n°9, 2009, p. 171.
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su propio derecho nacional, a pesar de que enspscts esenciales sobre la valtdezas
legislaciones de los paises miembros del Convenid@hich tienen en gran medida armonizada su

legislacion.

Si bien puede ser verdad que las Divisiones localegjionales no sean tan adecuadas para
conocer de la validez como la Division centralhetho de que la primera sea asistida por un juez
especializado en la materia disipa cualquier dlidespecto y le hace competente para decidir si el
derecho es acorde con los requisitos del Convenidhich y si fue concedido en base a criterios
correctos. Esta forma de proceder podria ser adacea los supuestos en los que la Division

considere que no existen dudas sobre la validéz ptent&

80. La segunda opcion se asemeja mas a la linaalagqupr la jurisprudencia del TJUE, en
el sentido de que el juez que conoce de la ac@dimfraccién no conoce de la de nulidad. En este
caso, el juez puede trasladar la demanda de reucidwepor nulidad a la Division centtdl para
gue resuelva y, mientras tanto, o bien suspendmoe&dimiento, o bien continuarlo en lo relativo

a la accion por violacion de patente.

La primera de las posibilidades, trasladar la detaan suspender el procedimiento hasta
gue la Division central se pronuncie, supone igeal@® un avance, puesto que, en primer lugar, es
un unico tribunal el que decide acerca de la valikla patente en general, para todos los Estados,
y no cada uno de los Estados en los que se tianefgiuado el registro, lo cual puede dar lugar a
multiples sentencias en las que para unos Estadusténte sea valida y para otros no. Ademas, es
el tribunal el que traslada la causa a la Divisgor, lo que no se deja al libre arbitrio de la @art
demandada el interponer la demanda ante el tribcorapetente, opcion que puede dilatar los
procesos indefinidamente. El aplazamiento de leesera por parte de la Division local o regional
deben circunscribirse a los casos en los que elgsttme que existen razones fundadas que afectan
a la validez de la patente, y, por ende, debewvesd primero este aspecto por el 6érgano que se

presume mas especializado.

Esta forma de proceder, tipica de Estados como #&i@amnen los que existe el sistema de
separacion difurcation, se justifica en razones de buena administracéjusticia, que impone
gue la cuestidon de validez deba ser resuelta ereptugar por un érgano especializado. Una vez el

tribunal especial haya decidido sobre la validdzldeecho sera posible reanudar el procedimiento

1921 os aspectos esenciales que se impugnan en relzmidla validez de la patente tienen que ver agroledad y con
la actividad inventiva en la mayor parte de lososa®. Torremans, “El EPLA y la patente comunitariaoc.cit, p.
171.

1933 W. Fawcett y P. Torremaristellectual Property... op.citp.640.

%De acuerdo con el procedimiento establecido erefgias 38 y 42 del borrador del Reglamento de Rliotento.
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e integrar en la resolucion respecto a la infractaddecision relativa a la validez o invalidezlae

patente de invencidrr.

La opcion de que el juez traslade la demanda aiaién central pero decida proseguir con
el procedimiento en lo relativo a la infraccionmesentaba como la opcién mas viable, a falta de
respuesta, en el régimen establecido por el sistieniBruselas |y la jurisprudencia del TJUE. Dada
la falta de pronunciamiento al respecto por paeteTdUE, esta seria una de las pocas opciones que
guedan para que el sistema no se dilate en eldielaorma excesiva ni resulte contradictorio, que
el tribunal que conoce de la infraccion pueda pnorarse sobre ésta sin entrar a valorar la validez
de la patente, que se presume valida a todosdotosf El problema principal que nos encontramos
en este supuesto es la posibilidad de que, postene, la Divisidbn central, o mas alla del
Acuerdo TUP, el tribunal competente en virtud délcalo 22.4 0 24.4, declaren que la patente no

es valida, por lo que se habria dictado la infd@Tcde una patente nula, inexistéfite

81. La tercera alternativa contempla que, con e@o de las partes, se traslade la totalidad
del asunto a la Division centtdl. Si bien esta opcién recuerda a la solucién afeeein el asunto
GAT c. LuK puede ofrecer ciertas ventajas. Para empeziyision central se compone de una
sede, en Paris, y dos secciones, en Munich y edrésncada una de ellas especializada en un
ambito especifico de la técnica y cuyas salas estastituidas por jueces con formacion juridica y
técnica (articulo 8.6 Acuerdo TUP). Dicha esper#aion deberia contribuir a que la decision

acerca de la validez de la patente y, ¢ por quédedd, infraccidn, sea la mas acertada posible.

Por otro lado, aunque normalmente la lengua deteglimiento ante cualquier Division
local o regional debe ser una de las oficialesad®E (que sea la lengua oficial o una de las
oficiales del Estado miembro contratante que alletg Division afectada, o bien la lengua o las
lenguas oficiales designadas por los Estados mmsntwntratantes que compartan una Division
regional), si la cuestion de infraccion de ejeraitde la Division Central, el demandado, si tieme s
domicilio en un Estado miembro, tiene derecho armdt las traducciones de los documentos
pertinentes en la lengua de su Estado de donttilio

195C. Gonzalez BeilfusCompetencia judicial internacional op.cit. p.184.
1%Esto supondria un resultado nada deseable, sotboeetn casos de resoluciones que declaren la iifrace la
patente y condenen a la indemnizacién de dafiosjyiges. J.W. Fawcett y P. Torremanastellectual Property...,
op.cit. p. 641.
"De acuerdo con el procedimiento establecido eedar41 del borrador del Reglamento de Procedimient
1%8siempre que concurran las siguientes circunstancigsjue se declare competente a la Divisién akmonforme a
lo dispuesto en el articulo 33.1., apartados 3l 4ue la lengua de procedimiento en la Divisiéntral no sea oficial
del Estado miembro en que el demandado tiene siciliorry; c) que el demandado no tenga conocinugridecuados
de la lengua de procedimiento». Articulo 52.3 deliérdo TUP.
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En cuanto al supuesto infractor, el Reglamento PPA2, que regula el régimen de las
traducciones, prevé que, en caso de litigio, eladwado pueda solicitar al titular de la patente una
traduccion completa de la patente europea concefettario a una de las lenguas oficiales del
Estado miembro en el que haya tenido lugar la stpuefraccion o en el que tenga su domicilio el
demandadt”®.

82. Dado que lo mas deseable seria abordar comjanta validez e infraccion, la primera y
la tercera de las opciones se ofrecen como lasiddasas, es decir, bien que conozca de ambas
cosas la Division que esté conociendo de la inibagcbien que se traslade la totalidad del asunto a
la Division central, dependiendo la eleccién dalicrecionalidad de la Divisidn ante la que se

suscite en primer lugar la infraccion.

Para garantizar la seguridad juridica, la decid@®mlicha Division deberia depender de cual
sea el elemento principal del litigio. Esto sigrafique si la cuestion de validez se plantea como
excepcion, deberia conocer el tribunal que conecka dhfraccion, y, por otro lado, si el caso gira
en torno a la validez, es la Division central & gleberia juzgar el c&88 Sin embargo, lo mas
probable es que se convierta en poco frecuentaima®ivision local o regional traspase el asunto
a la Division central, pensando que con ello sdendia su incapacidad para tratar el astihto

En todo caso, la decision de nulidad del Tribungd gea finalmente competente tendra
efectos en el territorio integro de la Union. Elonllevarad inevitablemente que la patente
desaparezca, que sea declarada nula en su céfifuntw para cada Estado parte respecto de los
gue ha sido expedida la patente como sucede quatdate europea sin efecto unitario. La decision
de nulidad, incluso la dictada en un procedimigrpinfraccion de la patente, tendra efectasa

omnes

9Articulo 4 del Reglamento 1260/2012.

2% Torremans, “El EPLA y la patente comunitariéoc.cit. p. 166.

213 | uginbuehl, “The Future of Centralised Patetightion in Europe..loc.cit., p. 246.

29%£| Considerando n°7 del Reglamento 1257/2012 disgpre: «Por consiguiente, una patente europea festoe
unitario solo debe poder limitarse, transferirseewocarse, o extinguirse, respecto de todos loadBst miembros
participantes».
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B. Litigios relativos a infraccion de patentes

83. Parece que el Acuerdo TUP no ha querido atejdesnasiado en este aspecto del

régimen establecido por el sistema de Bruselgorya jurisprudencia del TJUE.

Se afiade, en primer lugar, la autonomia de la tadurtomo un criterio mas de
competencia, regulado indistintamente para todasalzciones de competencia exclusiva del
Tribunal, por lo que resulta de aplicacion lo dessto para las acciones relativas a la validez de la

patenté®®

El articulo 33.1 prevé que las acciones por vidlaae patente podran ejercitarse ante las
Divisiones locales o regionales de las que fornréepaien el Estado donde se haya producido o
pueda producirse el dafo, bien el Estado dondateindemandado su residencia o centro principal
de actividad. De la misma manera que el sisteniraleelas | recoge el fuero general del domicilio
del demandado y el especial del lugar de produadébmiafio, el Acuerdo ha optado por mantener
estos criterios, con algunas alteraciones, sotseqie se hara referentia Las acciones se
ejercitaran ante la Division Central si el Estadoatberga Division local o forma parte de una

regional.

) Divisiones locales o regionales del Estado de mmsith o0 centro principal de

actividad del demandado

84. En relacion con el criterio de la residenciacentro principal de actividad del
demandado, las modificaciones introducidas poraelefdo respecto del sistema de Bruselas | son
de pura redaccion, en cuanto a que no se ha dtlieatérmino “domicilio”. De hecho, no se hace
referencia a él en todo el Acuerdo, lo que, enggia, significaria que “domicilio” se equipara al
término “residencia o centro principal de activijadue a fin de cuentas tienen el mismo
significado si hablamos de personas fisicas y deopas juridicas respectivamente. De esta manera
el Acuerdo se evita tener que definir el domicii®@ manera autbnoma para evitar conflictos de

jurisdicciorf®.

2%%/id. apartado anterior.
2MDisposiciones no idénticas a las del Protocolaitigds, por las que se permitia ejercitar las @ces en el lugar de
produccion de los dafios o en el de domicilio dehaledado, y en caso de no estar éste en un Estadaoroi, en los
del demandante o en los del Estado sede del TtiiegnApelacion Comun. Articulos 2-12 y 22-18 debtecolo de
Litigios en materia de violacién y de validez dégpdées comunitarias (protocolo sobre los litigios).
29%E| Reglamento Bruselas | bis en el articulo 63.findeel significado de domicilio para las persopasdicas: «A
efectos del presente Reglamento, se entenderdngusogiedad u otra persona juridica esta domieile&del lugar en
gue se encuentra: (...) ¢) su centro de actividattipal».
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El fuero del domicilio del demandado -residenciaemtro principal de actividad en este
caso- resulta apropiado por varias razones. Ereptlingar, se trata del lugar donde normalmente se
encuentra al menos parte del patrimonio del deuldorgue es importante para acciones de

indemnizacion de dafios y perjuicis

Ademas, resulta especialmente oportuno cuandadésciones han tenido lugar en mas de
un pais, ya que permite concentrar todas las aegien un Estado, el del domicilio del demandado.
En este sentido, el Acuerdo ha optado por ofrec@pktion de concentrar las acciones también al
demandado, que se traduce en la posibilidad deitaolgue la causa pendiente ante una Division
regional, cuando la violacion se hubiese produeiddos territorios de tres o0 mas de ellas, pues ser

trasladada a la Division Central (articulo 33.2).

En el fondo, si se ejercitase accion ante las trasas, Divisiones, entrarian en juego las
normas de litispendencia, reguladas en el mismoepte bajo el criterio de la temporalidad
previsto también en el sistema de Bruselas I.tiddo 33.2 establece, antes de nada, la prohibicid
de ejercitar ante una Division una accion cuand® gsndiente ante otra una accién con identidad
de partes y objeto, es decir, sobre la misma m&ténton la finalidad de evitar una multiplicacién
de las sentencias y su posible contrariedad, s€ pyge si varias acciones entre las mismas partes y
sobre la misma patente se ejercitan ante variasibimes, aquella ante la que se haya planteado en

primer lugar sera la competente, debiendo las dele@dararse de oficio incompetentes.

No obstante, las normas de litispendencia en e dagjue la infraccién de haya cometido
en varios territorios solo actuaran si el demandaxlopta por trasladar la cuestion ante la Division
central. En caso de silencio por parte del demandadado que el Reglamento de Procedimiento
apenas se pronuncia al respecto, queda pendietdaecesr la manera en la que actuaran las normas
de litispendencia, bien por interposicion de laegoon, normalmente por parte del demandado,
bien de ofici6®®, asi como el momento en el que se considera peserda demanda. El
Reglamento de Procedimiento s6lo se pronuncialpareasos en que las acciones se refieran a las
mismas patentes y se estén ejercitando ante laaniBwision local o regional o ante la Division
central o Tribunal de apelacion, en cuyos casosamoskr conocidas conjuntamente, de oficio, si la

seguridad juridica asi lo precisa (Regla 302.3).

2% A, de Miguel Asensid)erecho Privado.,.op.cit, p. 570.
2Aunque las violaciones se produzcan en Estaddstdistla patente unitaria es una a todos los @fect
298N el sistema de Bruselas | se prevé que sea ahdrgrisdiccional ante el que se formule la seguemanda el
gue suspenda de oficio el procedimiento en tantsenaleclare competente el érgano jurisdiccionat &htque se
interpuso la primera. Articulos 27 Reglamento Biaséy 29 Reglamento Bruselas | bis.
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Con todo ello, podemos deducir que recae en el ndad® la facultad de elegir cual de
estos tribunales, bien la Division central, biegual de las Divisiones regionales, le conviene para
la resolucion del caso. Dentro de las posiblesdiivies regionales, si finalmente se le permitiera
plantear la excepcion de litispendencia, quedarisus manos que la cuestion permaneciese en otra
Division regional ante la que se hubiera iniciado posterioridad la accion o ante aquella donde se
hubiera presentado la primera demanda. Llama heiéte la ausencia de referencia en el Acuerdo a

la situacion analoga que tuviera lugar ante desiilivisiones nacionales.

85. Por otro lado, el Acuerdo concede la posihbilida que, en el caso de que existan varios
demandados, se puedan agrupar todas las reclamsciontra los mismos ante la Division regional
o nacional del Estado de uno de éffdsEsta posibilidad no queda exenta de requisitas, g
matizan los exigidos por la jurisprudencia del T3 incluso los hacen méas exigentes. Para
poder agrupar las acciones se requiere que exma‘relacion comercial” entre los distintos
demandados y que las acciones se refieran a lafangesunta violacion”. Sobre estos requisitos,
gue deberan ser matizados por la jurisprudencid del, pues nada mas se dice en el Acuerdo, se

pueden realizar algunas reflexiones con base janisprudencia del TJUE.

86. En el sistema de Bruselas | se ofrece iguaknlanposibilidad de agrupar las diferentes
acciones ante los tribunales de uno de los demasdsidmpre que las reclamaciones estuvieran
vinculadas entre si de forma que resulte pertingaieitarlas conjuntamente para evitar soluciones
contrariaé'’. El TJUE considera que este riesgo tipicamentéw@ncuando a los demandados no
s6lo se les acusa de violaciones por comerciaimade los mismos productos, sino también de
violaciones cometidas en los mismos Estados miesnltado que se violan las mismas partes
nacionales de una patente euréped.a inexistencia, en la mayoria de los caso, dauténtico
riesgo de inconciliabilidad de decisiones para 8UH -que impide que se puedan agrupar las
reclamaciones ante el tribunal del domicilio demdedo- radica en el hecho de que la patente
europea no es mas que un haz de patentes nacjogaéeexisten independientemente unas de

otras.

No obstante, en el caso de la patente europeafecto einitario, el requisito aislado de la
vinculacion significativa entre las reclamacionedjeto de tradicional apreciacion de forma

discrecional por los tribunales, eso si, a la lazdajurisprudencia del TJUE, parece ser facil de

2Sjempre que el Tribunal tenga competencia paraasndichas acciones. En este sentido, el ComitRedaccion
del Reglamento de Procedimiento ha consideradoefjaeticulo 33.1.b) es de menor alcance que etwoti6 del
Reglamento Bruselas | bis (Regla 303.1).
Z0STJCE 13 de julio de 2006, as. C-539/R8che Nederlandp. 25-41.
Z/id. pagina 16.
Z25TJCE 12 de julio 2012, as. C-616/8bjvay ap. 29.
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cumplir al existir una Unica patente con efectot@ios los paises de la Unién. A la luz de la
jurisprudencia del TJUE, por consiguiente, serfecile que en litigios concernientes a la patente
europea con efecto unitario se cumpliese el regude la “misma presunta violacion”. Distinto
seria para el caso de la patente europea sin aefaittoio, donde seria mas complicado probarlo.
Habra que ver las posibles interpretaciones quii&/El hace del mismo.

87. Sobre la posible interpretacion de la expre$i@iacion comercial”, podria recordar a la
doctrina de “Spider in the wel?®, seguin la cual en el caso de que los demandadeseecan al
mismo grupo de compafiias 0 a un grupo de compafilesndan los mismos productos en
diferentes mercados nacionales podria existir goe conjunta y un mismo plan de negocio, lo
gue permitiria agrupar las distintas reclamacicgre®l domicilio de uno de los demandados en
virtud del articulo 6.1 del Reglamento Bruselas I.

i) Divisiones locales o regionales del Estado dondehaga producido o pudiera

producirse el dafio

88. El lugar donde se haya producido o pudieraymiose el dafo, se presenta como un
criterio alternativo que permite atribuir competare las Divisiones del TUP aunque el demandado
no tenga su domicilio en un Estado contrafdfitea ausencia del requisito del domicilio aleja una
vez mas el Acuerdo TUP del sistema de Bruselaonde, salvo las nuevas excepciones del
Reglamento Bruselas | BiS y aquellas propuestas en el borrador de modificacie dicho
Reglamento en relacién con el THP resulta esencial que el demandado tenga su dimn@ni un
Estado parte para que sus normas sean de aplicaeidtexibilidad introducida por el Acuerdo
TUP deja via libre a que cualquier persona queditéar de una patente europea con o sin efecto
unitario pueda dirigir sus litigios ante la competia del TUP, beneficiandose del sistema unificado

de resolucion de controversias.

Como ya quedé sefialad§ el criterio del lugar del dafio se justifica eresarecha conexién
entre una controversia y los tribunales de diclyaf®, que hacen preciso que sean ellos los que

conozcan del asunto por razones de buena admaidstree justicia'®. De la redaccion literal del

23/id. pagina 18.
21'sj el demandado no tiene su residencia o centrzipdl de actividad en un Estado miembro contratamnbién
puede ejercitarse la accién ante la Divisién cénfiidiculo 33.1 del Acuerdo TUP.
2%/id. pagina 15.
%19 a Propuesta contempla normas sobre competenddguen relacion con los demandados domiciliadoseeceros
EstadosVid. apartado siguiente.
2/id. pagina 19.
180 entre el demandado y el tribunal, como si ocemrel art. 2 del Reglamento 44/2001. I. LorentetMaz, “Lugar
del hecho...|oc.cit, p. 282.
Z95TJCE 25 de octubre de 2011, as. C-50%0@ite Advertisingap. 40 y otros.
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articulo podemos reparar en que también puederagse la accion ante las Divisiones del lugar

donde se pueda producir la violacith

89. Por su parte, las acciones tendentes a lardeida de inexistencia de violacion deberan
presentarse ante la Division cemfalarticulo 33.4) y sélo podran presentarse ant®laisiones
del lugar del dafio si existe ya una accion poragioin pendiente ante ellas entre las mismas partes
y la misma patente, en cuyo caso sera obligat&#&io parece ir en la misma linea que la
jurisprudencia del TJUE, que afirmé que estas aesono se encuentran excluidasr sedel

ambito de aplicacién del articulo 5.3 del Reglamdruselas ¥

Da la impresion de que el Acuerdo pretende subardistas acciones a las de violacion,
pues, incluso en el caso de que esté pendientaaanan tendente a la declaracion de inexistencia
de violacion ante la Divisidén central, esta debsra suspendida si en un maximo de tres meses
(desde la fecha de incoacion de dicha accion) exeigj ante una Division local o regional una
accion por violacién de patente entre las mismag$&. Por el contrario, si el plazo de tres meses
es rebasado, la accion de declaracion de no indragermanecera en la Division en la que se
estuviese conociendo, pero entre la Division reglianlocal concernida y el juez que presida la
Division central se establecera el dialogo conrede llegar a un acuerdo acerca de la resolucion

del procest”.

90. El Acuerdo hace también una escueta referentdaacompetencia judicial en caso de
ilicitos plurilocalizados, sobre la que ya se hahereferencia en el apartado anterior. Se regula
Uunicamente el caso de que la infraccidon de la pauropea con efecto unitario tenga lugar en los
territorios de tres o mas Divisiones nacionalesegianales, situacion que tipicamente confluye
cuando la accion que da lugar a infraccion se leeeabo a través de Internet (ilicitos a distancia)
El articulo 33.2 prevé que en estos casos, la Diviegional ante la que esté pendiente la causa

podré trasladarla a la Divisidon central, eso singire a peticion del demandado.

En los ilicitos a distancia la posibilidad de gsiguiendo la jurisprudencia del TIEE el
lugar del dafio se traduzca en lugar de origen arldg manifestacion del dafio dependera de lo que
disponga el TUP en su jurisprudencia a medida guesrpiece a enfrentar con estos supuestos.

220«Lugar donde se haya producido o se pueda proldudblacion en grado de consumacion o de tentativa

2lpe acuerdo con el procedimiento establecido em sétcion 3 del Reglamento de Procedimiento.
224/id. pagina 20.
2230 entre el titular de una licencia exclusiva y krtp que solicita la declaracién de inexistenciavidéacion en
relacion con la misma patente. Articulo 33.6 deliéxdo TUP.
?Regla 71 del Reglamento de Procedimiento.
2/id. pagina 21.
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Dado que el lugar del dafio suele coincidir conuglat donde la patente se encuentra
protegida, y el ambito de proteccion de la patentepea con efecto unitario abarca el conjunto del
territorio de todos los Estados contratantes, hgbeaconcretar qué se entiende por lugar de origen
y por lugar de manifestacion del dafio en caso desqudecida seguir la jurisprudencia del TJUE.
En todo caso, y derivado de la falta de fragmeataterritorial, se debera poder reclamar ante
ambos lugares por la totalidad de los dafios cassadotodo el territorio de los Estados

contratante<®,

4. Relacion del Acuerdo TUP con el sistema de Bruas |

91. La modificacion del Reglamento Bruselas I, plada en el Reglamento Bruselas | bis,
apenas contiene disposiciones que nos lleven apgoe los legisladores han tenido la intencion
de regular su relacién con el Acuerdo TUP. Son msiclos aspectos del trato entre ambos
documentos que quedan en entredicho y que coneegde se aclarasen antes de que uno u otro
texto entren en vigor. Es por ello que la Comisgmsu Propuesta de Reglamento para modificar el
Reglamento Bruselas | bis, trata de regular cierteestiones en aras de asegurar la conformidad
entre éste y el Acuerdo THB. Dicha Propuesta queda plasmada en cuatro agjctdoa. a 71.d.,
gue seran afadidos al Reglamento Bruselas | biseytignen, en relacion con el Acuerdo TUP y
segun la exposicion de motivos de la Propuestasiggientes objetivos: a) incluir de forma
explicita al TUP como 6rgano jurisdiccional a Iéecéos del Reglamento Bruselas I°Biarticulo
71.a) ; b) aclarar que el TUP tendra competencidosnmismos casos en los que un érgano
jurisdiccional nacional de algun Estado miembradté&n competencia en virtud del Reglamento
Bruselas | bis (articulo 71.b, ap. 1°); c) amplias normas sobre competencia judicial del
Reglamento Bruselas | bis a los litigios sometiagbsTUP en los que el demandado no esté
domiciliado en un Estado miembro (articulo 71.h, 28); d) establecer un foro adicional para los
litigios en los que el demandado tenga su domifilea de la UE, que sera aquel en el que estén
sitos sus bienes muebles, siempre que su valoegamsignificante en relacidén con la cuantia de la

demanda, y que el litigio tenga una vinculacionicserite con el Estado miembro del 6rgano

22°A diferencia del sistema de Bruselas |, donde dugelr de manifestacion del dafio sélo pueden remiserlos dafios
ocasionados en ese territorio.

22y entre el Reglamento Bruselas | bis y un Protoct®#®012 relativo al Tribunal de Justicia del Berejue es un
6rgano judicial comun a los tres paises del Benglies segun parece, asegura la aplicacion unifdengertas reglas
comunes a esos paises basicamente respecto a ,nmochdos y dibujos o disefios. P.A. de Miguel, fRiesta de
modificacion del Reglamento Bruselas | bis.lot.cit.

?%De esta forma se garantiza que la competenciaiglidiel TUP queda sujeta a lo dispuesto en el Regtdo
Bruselas | bis. F. Garau, “Propuesta de reformandelo Reglamento Bruselas | para adaptarlo al ridlcug@ UP”.
Disponible a fecha 7 de Agosto de 2013 en: htimflictuslegum.blogspot.com.es/2013/08/propuestaeforma-del-
nuevo.html
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jurisdiccional al que se somete el asunto (arti¢dld, ap. 3°); e) definir la aplicacion de lasmas
sobre litispendencia y conexidad del Reglaments@®as | bis entre el TUP vy los tribunales de
Estados miembros no parte del Fe#P(articulo 71.c). En relacién con este Ultimo aspese
establece de igual modo que estas normas se aplicaando las acciones se ejerciten ante el TUP
y ante Organos jurisdiccionales nacionales de Bstawiembros contratantes durante el periodo
transitorio previsto en el articulo 83.1 del AcwerdUP, y; f) regular el reconocimiento y la
ejecucion de resoluciones judiciales adoptadasebofUP en aquellos Estados miembros no

contratantes (art. 71.d).

92. EIl articulo 31 del Acuerdo TUP establece, dgde se trata de una competencia
exclusiva de la Unidn Europea, que la competencigigl internacional del TUP se establecera de
conformidad con el Reglamento Bruselas | bis yndogoroceda, de conformidad con el Convenio
de Lugano. Esto queda plasmado en el articulo .7de Iba Propuesta, que establece que el TUP
tendra competencia en los casos en los que, coafatrReglamento Bruselas | bis, la tendria un
tribunal de un Estado miembro del TUP. En esto®s;asun quedaria determinar qué concreta
unidad del TUP es competente para conocer laiénesh funcion del articulo 33, que utiliza
criterios de competencia diferentes a los estatibscen el sistema de Bruselas I. La asintonia de
ambos textos por lo tanto se hace patente, a dabariterios de competencia judicial internaciona
de uno vy los criterios de competencia territoriad gustifican la competencia de una determinada
Division nacional o regional del otro. Ello podderivar en situaciones poco légicas como aquellas
en las que el Reglamento Bruselas | bis dirija & tltbunales del Estado del domicilio del
demandado o del lugar del dafio y que finalmentgsehto sea conocido por una seccion de la

Divisién Central del TUP que se encuentre fisicamen otro pafs’.

93. Segun la Propuesta, incluso si el demandadstdodomiciliado en un Estado miembro
y el Reglamento Bruselas | bis no confiere de ataxlo competencia sobre él, las normas del
Reglamento Bruselas | bis serdn de aplicacion #mhi litigios en los que el demandado este
domiciliado en tercer Estado. Ademas, como ya hedago sefialado, se establece un fuero
adicional basado en los bienes del demandado parditigios en los que estén involucrados

demandados no domiciliados en un Estado miembrReglamento Bruselas | B

22%Como en el caso de Espafia.
20\, Desantes Real, “El Acuerdo TUP no exige.lot,. cit.
#Ipor ejemplo, con respecto al Tribunal UnificadoPdgentes, la competencia basada en los bienesrasagyue el
Tribunal seria competente con respecto a un derdanda nacionalidad turca que violase una patentepea que
abarcase varios Estados miembros y Turdeéaa P.A de Miguel la atribucién de competenciécjatinternacional en
ese tipo de litigios con base en la existenciaideds del demandado en el foro no parece justdicRdA. de Miguel,
“Propuesta de modificacion del Reglamento lot,.cit.
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94. En cuanto a su ambito de aplicacion, cabe tegsah primer lugar que ambos
instrumentos tienen un diferente ambito de apla@aeispacial, pues el Acuerdo TUP no se aplica a
Espafa. Por otra parte, el Acuerdo TUP se resergaan numero de materias sobre las que tendra
competencia exclusiva, privando al Reglamento Bassk bis de poder fijar con sus normas la
competencia judicial internacional en su ambitoaesh de aplicacion, salvo para Espafa, o en

relacion con las materias no reservadas al TUP.

95. El Reglamento Bruselas | bis apenas hace memrcista relacion, y, cuando la hace,
pasa de puntillas para no abrir debZfesas Unicas disposiciones que merecen ser mentisren
este aspecto son las relacionadas con el régimegcdeocimiento y ejecuciéon de las resoluciones
de los érganos jurisdiccionales, que, implicitaraemiodemos deducir que se aplican a las

resoluciones del Acuerdo TUP.

El articulo 2 del Reglamento Bruselas | bis, aclqua el término “resolucion” engloba
“cualquier decision adoptada por un oOrgano jurdital de un Estado miembro, con
independencia de la denominacién que reciba”. Asesffectos, dentro del concepto “érgano
jurisdiccional” de los Estados miembros que apett®eglamento, se incluyen aquellos érganos
gue sean comunes a varios Estados miembros, tab cema el considerando namero 11 del
Reglamento Bruselas | bis. Con la nueva Propuedtacqrieda sefialado en el articulo 71.a., que
incluye de forma explicita al TUP como 6rgano gidsional a efectos del Reglamento Bruselas |
bis.

96. Por su parte, el Acuerdo TUP sb6lo menciona edldnento en dos momentos. En
primer lugar, en el articulo 31, al que ya se hehbeeferencia. Por otro lado, el articulo 89, @n s
apartado 1, al regular la fecha de entrada en vdgbAcuerdo, se refiere como una de las posibles
fechas al “primer dia del cuarto mes siguiente webhgn el curso del cual hayan entrado en vigor
las modificaciones del Reglamento (UE) n. © 1215226n lo que concierne a su relacion con el
presente Acuerdo”. Como ya ha sido expuesto cogriaridad®® mas oportuno habria resultado
referirse a las modificaciones del Reglamento Bassk dado que el Reglamento Bruselas | bis ha
sido recientemente firmado, habiéndose podido dotv cualesquiera modificaciones para
adaptarlo al régimen del Acuerdo TUP. Sin embacgo, la Propuesta para la modificacion del
Reglamento Bruselas | bis se colman estas lagusasagegura la coherencia entre ambos textos y

232\1. Desantes Real, “El Acuerdo TUP no exige.lot,. cit.
233/id. &mbito temporal, pagina 35.
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su posible aplicacion conjunta, sin dilatar su addr en vigor, pues se pretende que las

modificaciones entren en vigor al mismo tiempo guReglamento Bruselas | bis.
IV. CONCLUSIONES

1. Desde la perspectiva del mercado interior de ladsEparticular de la eficaz tutela de los
derechos de propiedad industrial, el sistema deeqgemn de las patentes actualmente vigente en la
UE venia requiriendo de una revision desde haceeptiepor haber resultado, en buena parte,
ineficiente. Visto que la reforma del Reglamentadgias I, plasmada en el Reglamento Bruselas |
bis, no parece que vaya a facilitar una eficazlautensfronteriza de las patentes europeas, el
Acuerdo TUP surge ahora con todas las expectaf@gsder superar la elevada fragmentacion en
el ambito europeo, dificiimente compatible con ligjetivos del mercado interior y de la

cooperacion judicial en materia cii.

En principio, los procedimientos ante el TUP debeif enfocados a evitar las potenciales
contradicciones a las que conducen los multiplesqutimientos paralelos nacionales propios del
caracter territorial del sistema de la patente @eao Ello, unido a la uniforme ejecucion de las
resoluciones judiciales del TUP en todo el teriitate la UE, garantizaria la uniformidad del

derecho de patentes y una jurisprudencia cohegait@roporcione seguridad juridica.

2. Al margen de las ventajas que pueda aportar kenfmieuropea con efecto unitario en
general, pues este analisis se centra en el sigteisdiccional en particular, resulta indudablequ
ciertos aspectos se veran hondamente mejorados @mrada en vigor del sistema de resolucion
de conflictos unitario. Entre ellos, la reduccioa lds costes para litigar, pues ya no resultara
necesario iniciar un procedimiento independien&rcc de la validez de la patente en todos los
Estados en los quiera anularse. La simplificacidm lzora de litigar deberia tener ademas el efecto
de atraer cada vez a mas inversores al territaiouaitario, a la par que afianzar la identidad

europea de las empresas.

3. Si bien el Acuerdo se presenta como una ambidmsiativa que persigue la mejora del
sistema jurisdiccional vigente, no ha dejado deitarscriticas, incluso ante los firmes defensores
de la necesidad de una jurisdiccion comun, que wnd medida consideran que el modelo

propuesto se aleja sustancialmente de los possiladpiradores del originario EPER

%% A. de Miguel Asensio, “La propuesta de Reglamenfare la patente de la Unién Europea”. Dispordblecha 20
de marzo de 2013 en: http://pedrodemiguelasensigspbt.com.es/2010/02/la-propuesta-de-reglamerieda.html.
2D, Pellisé, “Hacia el Tribunal Unificado de Patevite Disponible a fecha 5 de mayo de 2013 en:
http://www.abogacia.es/2013/04/11/hacia-el-tribeungificado-de-patentes/
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4. El rechazo al sistema propuesto emana de mul@ptesnentos, como la opacidad en que
han incurrido las Instituciones al elaborar lostasX® y su supuesta incompatibilidad con el
Ordenamiento de la Unidén, o el caso omiso heclaocopinion 1/09 emitida por el TJUE en relacion
al frustrado Proyecto de Acuerdo sobre el TribulePatentes Europeas y Comunit&fiaentre
otrag®,

5. En cuanto a la relacion del TUP con el derechourdtario y, por ende, con el TJUE, se
presenta contradictoria. Por un lado, le privata e cualquier competencia en el asunto, pero por
otra, reitera el obligado cumplimiento y la prineaadel derecho de la Unidén asi como la
responsabilidad de los Estados por cualquier intiorignto del mism&*. Ademas, las
correspondientes Divisiones seran igualmente resibes en caso de no presentar la pertinente
cuestiéon prejudicial al Tribunal de Justicia en dasos en que la interpretacion del Derecho de la
Union pudiera estar en tela de juicio.

Privado de toda potestad de decision sobre cualtjtiggo que llegue al TUP, el TJUE
gueda relegado a la Unica funcion de interpretadérnas normas comunitarias a través de su
jurisprudencia y de las cuestiones prejudicialeslgisean sometidas, conforme a lo dispuesto en el
articulo 267 del TFUE®. Eso si, las resoluciones del TJUE seran vincesapara el TUP.

6. La rigidez es otra de las particularidades deledda que no ha quedado libre de ser
objetada, ya que apenas contiene disposiciones cperaun Estado se desligue, y, ademas, se
requiere unanimidad para su revision. Sin embaigee ha optado por introducir la posibilidad de

gue el Acuerdo sea revisado, ora cuando pasenadiete desde su entrada en vigor, ora cuando

%39 a opacidad derivada del gran nimero de documetetdarados confidenciales, hasta el punto de gtextl sobre
el que se alcanzd un principio de acuerdo —saben§- data de diciembre de 2011 y no fue publitedta noviembre
de 2012. M. Desantes Real, “El Acuerdo sobre ubufal Unificado de Patentes de 19 de febrero d&.20ha
primera aproximacién critica”. Disponible a fecha 0 1 de marzo en:
http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/02/nedtdesantes-comentario-al-acuerdo.html

ZDictamen 1/91 del Tribunal de Justicia (Pleno) deéeBmarzo de 2011.

Z3%E| TIUE, en este dictamen, consider6 que el Acupad@! que se pretendia crear un sistema unifidadesolucion
de litigios sobre patentes no era compatible coteedcho comunitario. Su justificacion partia dédse de que por
medio del Acuerdo se atribuia competencia exclualv@iribunal de Patentes, considerado un érgariedjacional
situado fuera del marco de la Unién, para conoeenudnerosas acciones en el ambito de la patentenitama. Ello
conllevaba necesariamente, por un lado, la privadé la competencia a los drganos nacionales p&gpietar y
aplicar el derecho de la Unién en la materia, eésale la habitual presentacion al TJUE de cuestignejudiciales.
Por otro lado, la ausencia de revisién jurisdicalgror parte del TJUE de las decisiones del TribdaaPatentes, dado
gue sus resoluciones, a diferencia de las emarmdasganos nacionales, no podrian ser objeto deagedimiento
por incumplimiento (ap. 88-89).

#%Los Estados miembros contratantes seran respessablidarios de los dafios y perjuicios derivadesud
incumplimiento del Derecho de la Union por parté Thibunal de Apelacién, de conformidad con el D& de la
Union relativo a la responsabilidad extracontrdctigalos Estados miembros por los dafios y perjsicausados por
las infracciones del Derecho de la Unidon cometigais sus 6rganos jurisdiccionales nacionales». Adi@2.1 del
Acuerdo TUP.

240 rticulo 21 del Acuerdo TUP.
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haya resulto al menos dos mil acciones por violadi® una patente. Cuando tenga lugar el ultimo
de estos momentos, el Comité administrativo llexaabo una consulta entre todos los Estados
miembros contratantes, que tendra como cometidorarakel funcionamiento, la eficacia y la
rentabilidad del TUP, ademés de la confianza deusopmrios en este sistema. En funcion de las
consecuencias extraidas, se podra decidir revisdcwerdo para mejorar el funcionamiento del

Tribunal (articulo 87.15*"

7. En cuanto al controvertido régimen linglistico, esboza de forma extremadamente
compleja, lo que conlleva a que autores, como MsabD&es, no duden de que acabaran
imponiéndose los tres idiomas en los que el Acubalsido celebrado, el aleman, el francés y el
inglés*?

8. Otras criticas vienen de la mano del vacio de etemgia a las jurisdicciones nacionales
en la materia, que soélo podran entrar a conocéyditigios relativos a las patentes nacionales o
las patentes europeas sin efecto unitario, estiasasl s6lo durante el periodo transitorio. Seran de
igual modo competentes en todos aquellos litigedativos a patentes europeas, con o sin efecto

unitario, no reservados a la competencia exclusaéad UP.

La territorialidad que caracteriza al Derecho déemizs y el deseo de evitar férum
shopping ha llevado al TJUE a desarrollar una estrictarpretacion de los foros de competencia
previstos en el sistema de Bruselas |, derivandessllo problemas que tratan de solucionarse en el
sistema del TUP en lo que concierne a las patentegpeas (con o sin efecto unitario), analizados
ampliamente a lo largo del trabajo y que, a modocadeclusion, se exponen brevemente a

continuacion.

El foro exclusivo del articulo 22.4 del ReglameBiwselas |, consolidado y endurecido
primero por el TJUE en el asun®AT c. LuKy ahora por el nuevo articulo 24.4 del Reglamento
Bruselas | bis, que extiende el foro exclusivoaledmpetencia en materia de validez de patentes a
los supuestos en los que la nulidad se planteeipade excepcion. El principio de territorialidad
gue dominaba el panorama en materia de patentéa guperado en lo que concierne a la patente
europea con efecto unitario, pues el territoriopdeteccion es uno, y por tanto el hecho de que
tenga que ser el tribunal del Estado de registuel conozca de las acciones de validez deja de
tener sentido. Asi pues, estas acciones se detx@itagj ante la Division central, y si se preserdan

2Iasimismo, cabe la posibilidad de que, el mismo Génaidministrativo decida modificar el Acuerdo easade
ajustarlo a un tratado internacional sobre patemtasDerecho de la Unién (articulo 87.2 del AcuwefdJP), lo que
ofrece alguna esperanza de que pueda fijarse laworemas coherente con el Reglamento Brusel&s | b
242\1. Desantes Real, “El Acuerdo sobre un Tribunallaé. cit
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titulo reconvencional en un litigio relativo a umdraccion de una patente, la Divisibn que esté
conociendo de éste tendra discrecionalidad pardideatre proseguir el procedimiento o trasladar

la cuestion de validez, sola o conjuntamente cale lefraccion, a la Division central.

Con ello se pone fin a la rigida situacion que siggue la mera alegacion de la cuestion de
validez en un proceso sobre infraccion deba déjarbainal que conoce de ésta sin competencia
alguna, con lo que se contribuye a evitar numerabosos procesales, denominados “torpedos”,

cuyo unico fin es interrumpir o dilatar la resolutide la controversia.

Otro conflicto surge en relacion con la imposil@tiden el sistema de Bruselas | de
concentrar ante un unico tribunal demandas podonfén de derechos paralelos contra una
pluralidad de demandados domiciliados en dististados Miembro. Si bien los articulos 6.1 del
Reglamento Bruselas | y 8.1 del Reglamento Brudelas ofrecen, en principio, esta posibilidad
“siempre que las reclamaciones estuvieran vincsladre si de forma que resulte pertinente
tramitarlas conjuntamente para evitar solucionestradas”, el TJUE (en el asunfRocheg ha
restringido en gran medida esta opcion para lmgd# relativos a patentes. En definitiva, dado que
la patente europea no es mas que un haz de pateiesales, que existen independientemente
unas de otras, no existe un auténtico riesgo dmailiabilidad de decisiones. Esta decision obliga
a litigar de modo paralelo en varios paises, lo mema la economia procesal y la buena

administracion de justicia.

En este aspecto, el Acuerdo TUP no se distanciasiado del sistema de Bruselas I, si
bien los criterios que establece son algo difesgrderivados en parte del distinto alcance de la
patente europea con efecto unitario. En el casgude existan varios demandados, se permite
agrupar todas las reclamaciones contra los mismesla Division regional o nacional del Estado
de uno de ellos siempre que exista una “relacidnecoial” entre los distintos demandados y que
las acciones se refieran a la “misma presuntacitmd Se trata de requisitos no definidos que, al
igual que en sistema de Bruselas |, deben sepmetados por la jurisprudencia del TUP en aras de
facilitar la defensa de los derechos por el titdita patente.

La regulaciébn de las situaciones de litispendentiternacional para evitar los
procedimientos paralelos con identidad de partaisjgto en el sistema de Bruselas | es otro de los
aspectos que mas controversia genera, pues, cohemeesto de manifiesto a lo largo del trabajo,
permite llevar a cabo la practica de “los torped&sta estrategia suele llevarse a cabo iniciando,
por ejemplo, una accion declarativa de no infrateidte los tribunales que se presumen mas lentos
de forma previa a que el titular del derecho irdega una accion por violacidon ante otros

tribunales.
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En este sentido, el Reglamento Bruselas | bis sélpresenta novedoso en cuanto a que
trata de ofrecer una solucion para el caso déispeindencia entre tribunales de un Estado miembro
y un tercer Estado, cuando fuera este ultimo el egtaviera conociendo el asunto en primer
término (articulo 33). Dada esta situacion, y siengue no exista una competencia exclusiva, se
prevé que el tribunal del Estado miembro suspereleofitio el procedimiento siempre que
concurran determinados requisitos, pudiendo reandar competencia cuando, en definitiva, el
proceso en el tercer Estado sea contrario a laabagministracion de justicia o tenga una duracion

excesiva. Con ello se pretende reducir las poddilies de éxito de los torpedos extracomunitarios.

En el sistema del TUP, la litispendencia viene I del mismo modo que en el sistema
de Bruselas |, sujeta al criterio de la temporadidarticulo 33.2), aunque con pocos detalles al
respecto. Ademas, la Propuesta de modificaciofiRdglamento Bruselas | establece en su articulo
71.c. que las normas en materia de litispendenc@angxidad del nuevo Reglamento Bruselas | se
aplicaran a las relaciones entre el TUP, por umtepg los 6rganos jurisdiccionales de Estados

miembros no contratantes, por otra.

Por ultimo, cabe hacer referencia en estas cownclasia los supuestos en lo que los dafios
por infraccion de patentes se encuentren pluritbadbs. En el sistema de Bruselas I, del articulo
7.2 del Reglamento Bruselas | bis y la jurispruée@na Shevillse extrae que, por un lado, son
los tribunales del domicilio del demandado los asique pueden conocer de los dafos globales
derivados de la infraccion de patentes y, por édofribunales del lugar de manifestacion del dafio
s6lo podran conocer de los dafios producidos elk&tselo. En base a la “regla de la ubicuidad”,

sera el demandante el que decida a que tribunisdeencionados, acudir.

En el sistema del TUP, sin embargo, nada se di@sensentido, permitiéndose de forma
expresa unicamente el traslado de la accion cuandéraccion tenga lugar en los territorios destre
0 mas Divisiones nacionales o regionales a la @nisentral, siempre a peticion del demandado.
Como ha quedado sefialado a lo largo de la expasisida jurisprudencia del TUP se inclina por
aceptar la posibilidad de que el lugar del dafotraduzca en lugar de origen y lugar de
manifestacion, estos lugares deberan ser concsstades el ambito de proteccion de la patente
europea con efecto unitario abarca el conjuntaetekorio de todos los Estados contratantes. En
todo caso, puesto que se trata de un criterio quregieme el equilibrio entre el derecho a una tutela
judicial efectiva del demandado y la eficaz proi@tale los derechos de propiedad industrial del

demandante, resultaria apropiado trasladarlo al. TUP
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9. Volviendo a las criticas al nuevo sistema de ke europea con efecto unitario, cabe
finalizar esta conclusion sefialando que los mayamesvos de preocupacion se refieren a la
complejidad del sistema, derivada de la excesagnfientacion, tanto territorial, como material y
judicia*®
En cuanto a la fragmentacion territorial, resuttgaortante el hecho de que el sistema de la
patente unitaria no cubra el entero territorio mekcado interior. Es mas, aunque son 25 Estados
los firmantes del Acuerdo, apenas son necesariaatifiBaciones para que el mismo entre en vigor,

y es poco previsible que se consigan las 25 emuda periodo de tiempo.

La fragmentacién sustancial o material a la quee$ere el grupo CLIP consiste en la
existencia de cuatro niveles o sistemas superpi@gie coexisten al mismo tiempo, a saber:
patentes nacionales concedidas por entidades prdeitos Estados miembros; patentes nacionales
concedidas por la OEP; patentes europeas concepitas OEP pero sin sujecion al TP
patentes europeas concedidas por la OEP con sujaetidUP, y; patentes europeas con efecto

unitario.

Por ultimo, la fragmentacién judicial hace refeiiarecla proliferacion de tribunales que van
a ser competentes para interpretar y aplicar latesnateria de patentes: EI TUP para infraccion y
validez de patentes europeas con o0 sin efectornipara los Estados miembros que hayan
ratificado el acuerdo; el TJUE para las cuestigmmegudiciales que plantee el TUP sobre la patente
unitaria; los tribunales nacionales de Estadosad®&E que no hayan ratificado el TUP o no
participen en la cooperacion reforzada y los quearode la UE pero si del Convenio de Munich,
para infraccion y validez de patentes europeascionales; las salas de recurso del Convenio de
Muanich?*®, para recurrir sobre patentes europeas; y losirales nacionales para patentes
concedidas por las entidades nacionales.

10. Podemos decir que el Acuerdo, lejos de ofrecerconagolidacion de todos los sistemas
o de ofrecer una sencilla convivencia, se limitdiadir un medio més de solucion de controversias
para un tipo mas de patente, con lo que so6lo compliya de por si arduo e ineficiente panorama
ante el que nos encontrabamos, perdiendo la opdatinie modernizar el régimen de proteccion

de la patente en la UE.

*European Max-Planck Group for Conflict of Laws imtdllectual Property (CLIP), “The Unitary PatentcRage:
Twelve Reasons for Concern”. Disponible a fecha 10 de mayo en:
http://www.ip.mpg.de/en/pub/publications/opinionstary patent package.cfm

#4%Como las del periodo transitorio, las de aquellsta@os que no hayan ratificado el Acuerdo, o kgetceros
Estados de la UE.

#°Articulo 106 del Convenio de Munich.
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Se trata, por tanto, de un sistema con luces y smNngue iremos viendo si resulta 0 no
pertinente con el tiempo, pues, dado que se peqguéeel titular de la patente europea pueda optar,
sobre todo en un primer momento, entre el TUP tribunal nacional, parece l6gico pensar que en
la practica se decantara por el sistema que regdt®s costoso y mas favorable a todos los

efectos.

64



V. BIBLIOGRAFIA

1. Librosy articulos

ALVAREZ GONZALEZ, S., “Procesos por violacion detpate extranjera y competencia judicial
para conocer de la excepcion de nulidad’] ey nim. 6683, viernes 30 marzo 2007.

ARENAS GARCIA, R., “Competencia judicial internan@ vy litigios en materia de patentes:
Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentggisons Dangereuses?”, Disponible a fecha 31
de julio de 2013 en:
http://www.academia.edu/4107366/Competencia_judiciternacional _y_litigios_en_materia_de
patentes Bruselas | LOPJ y Tribunal Unificado d&erRas_Liaisons_dangereuses

ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MARCA, Propiedad Industrial I
Madrid, Lerko Print, 2007.

BLANCO-MORALES LIMONES, P., “Acciones declarativaggativas y forum delicti commissi.
¢, Galgos o Podencos?: La litispendencia. Comengat# sentencia del tribunal de justicia (sala
primera) de 25 de octubre de 20Ealien Fischer AG y Fofitec AG contra Ritrama Sp&DT
(Cuadernos de Derecho Transnacionaol. 5, N° 1, pp. 240-253.

CAMPUZANO DIAZ, B., “El TJUE de nuevo con el foreeda pluralidad de demandados. Nota a
la sentencia de 1 de diciembre de 2011 en el asRaitoer”. CDT (Cuadernos de Derecho
Transnaciond), Vol. 4, N° 1, pp. 245-255.

CARBALLO PINEIRO, L., “Reglamento Bruselas | revikay otras novedades del afio 2012,
Publicado en la pagina web de la Asociacion Amadcde Derecho Internacional Privado, 31
diciembre, 2012. http://www.asadip.org/wp-contepidads/2012/12/Nuevos-Regl-UE-2012.pdf

DE MIGUEL ASESIO, P.Perecho Privado de Interngiadrid, Civitas, 2002.

DE MIGUEL ASENSIO, P., “El nuevo reglamento sobmmpetencia judicial y reconocimiento y
ejecucion de resolucioned’a Ley afio XXXIV, nimero 8013, 31 de enero de 2013,1pp.

DE MIGUEL ASENSIO, P., “La proteccion transfrontaai de los bienes inmateriales en el
comercio internacional’. Cursos de derecho inteomad y relaciones internacionales de Vitoria-
Gasteiz 2008, Universidad del Pais Vasco, 20083 @p-446.

DE MIGUEL ASENSIO, P., “Tribunales competentes y &plicable a la infraccion de derechos de
propiedad intelectual en Internet: la aportaciomadeentencia Football Dataco”. Disponible a fecha
18 de octubre de 2012 en: http://pedrodemiguelas®hsyspot.com.es/2012/10/tribunales-

competentes-y-ley aplicable.html

DE MIGUEL ASENSIO, P.;Competencia judicial e infraccién de derechos dpedad industrial
en Internet: la sentencia Wintersteiger y el ustadedwords de GoogleDisponible a fecha 21 de
65



abril de 2012 en: http://pedrodemiguelasensio.lgofjsom.es/2012/04/competencia-judicial-e-
infraccion-de.html

DE MIGUEL ASENSIO, P, “Un apunte sobre el fuero de la pluralidad de demdos!.
Disponible a fecha 15 de abril de 2013: http://pddmiguelasensio.blogspot.com.es/2013/04/un-
apunte-sobre-el-fuero-de-la_15.html

DE MIGUEL ASENSIO, P., “La propuesta de Reglamestbre la patente de la Union Europea”.
Disponible a fecha 8 de febrero de 2010 en:
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2016/pPopuesta-de-reglamento-sobre-la.html

DE MIGUEL ASENSIO, P., “La litigacion transfronted sobre derechos de propiedad industrial
tras la sentencia Solvay’. Disponible a fecha 27 dalio de 2012 en:
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/20112/#igacion-transfronteriza-sobre.html

DE MIGUEL ASENSIO, P., “Propuesta de modificacidel eglamento Bruselas | bis: su alcance
y su cuestionable fuero adicional respecto a deadowl domiciliados en terceros Estados”.
Disponible a fecha 13 de agosto de 2013 en:
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/201@08uesta-de-maodificacion-del.html

DESANTES REAL, M., “Una primera aproximacion al tpeete de patentes”. Disponible a fecha 8
de enero de 2013 en: http://conflictusleqgum.blotispm.es/2013/01/manuel-desantes-real-una-

primera.html

DESANTES REAL, M., “El Acuerdo sobre un Tribunal ificado de Patentes de 19 de febrero de
2013. Una primera aproximaciéon critica”. Disponibée fecha 6 de marzo de 2013 en:
http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/02/nekdesantes-comentario-al-acuerdo.html

DESANTES REAL, M., “El Acuerdo TUP no exige la mbdacion del nuevo Reglamento
Bruselas " Disponible a fecha 6 de marzo de 2013en:
http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/03/medesantes-el-acuerdo-tup-no-exige.html

DESANTES REAL, M., “El acuerdo sobre patentes coitamias de 1989”Noticias de la Union
Europea n°86, 1992, pp. 31-44.

DESANTES, M., “El Tribunal de Justicia bendice laedXion que autoriza una cooperacion
reforzada para la creacion de la patente unitaB#Sponible a fecha 17 de abril de 2013 en:
http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/04/neddesantes-el-tribunal-de-justicia.html
DESANTES, M., “La Patente comunitaria y la crised grincipio de territorialidad’R.E.D.L, Vol.

43, n°2, 1991, pp. 323-350.

DESSEMONTET, F., “Los principios déimerican Law Institutepropiedad intelectual vy litigios
transfronterizos”|nDret, 2/2009.

66



European Max-Planck Group for Conflict of Laws mtdllectual Property (CLIP) “Intellectual
Property and the Reform of the Private Internafidrex- Sparks from a difficult Relationship”.
IPRax: Praxis des Internationalen Privat-und Verafsrechs, Vol 27, n°4, 2007, pp. 284-290.

European Max-Planck Group for Conflict of Laws mtdllectual Property (CLIP), “The Unitary
Patent Package: Twelve Reasons for Concern”. Dibfra fecha 20 de abril de 2013 en:
http://www.ip.mpg.de/en/pub/publications/opinionstary patent package.cfm

FAWCETT, J.W., TORREMANS, P.|ntellectual Property and Private International Law
Oxford/Nueva York, OUP, 22 Edicién, 2011.

FERNANDEZ ROZAS, J.C. /| SANCHEZ LORENZO, ®erecho Internacional PrivadoCizur
Menor (Navarra), Thomson-Civitas, 2009.

FERNANDEZ ROZAS, J.C./ DE MIGUEL ASESIO, P./ ARENASARCIA, R., Derecho de los
Negocios Internacionales/adrid, lustel, 2009.

FERNANDEZ ROZAS, J.C Sistema de Derecho Econémico Internacion@lzur Menor
(Navarra), Civitas, 2010.

FERNANDEZ ROZAS, J.C., “Hacia la patente Gnica pbcauce de la cooperacion reforzadag,
Ley,Afo XXXII, Numero 7558, Lunes, 31 de enero de 2011

FORTMANN, C., “International Litigation: EuropeThe IP Litigator: Devoted to Intellectual
Property Litigation and Enforcemerlarzo/Abril 2013, vol.19, n°2, pp. 33-34.

FRANZOSI, M., “Worldwide Patent Litigation and tht@lian Torpedo”, erelPR 1997. Disponible
a fecha 10 de marzo de 2013 en: http://www.franeosi/articolo/1997/worldwide-patent-
litigation-and-the-italian-torpedo/en

GARCIA VIDAL, A., La Patente Europea con Efecto Unitario)(IDisponible a fecha 21 de mayo
de 2013 en: http://www.gomezacebo-pombo.com/indm{as/conocimiento/analisis/item/814-la-
patente-europea-con-efecto-unitario-ii

GARAU, F., “Propuesta de reforma del nuevo Reglamdruselas | para adaptarlo al Acuerdo
TUP”. Disponible a fecha 7 de Agosto de 2013 en:
http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/08/mexgia-de-reforma-del-nuevo.html

GASCON INCHAUST], F., “Algunas cuestiones en tomta aplicacion judicial de las normas de
competencia internacionalTyibunales de Justicid2001-12, pp. 81-95.

GIGANTE, V., FERNANDEZ, M-T., “Habemus patentes caieuropea”. Disponible a fecha 20 de
marzo de 2013 en:
http://www.qgarrigues.com/es/Publicaciones/ArticiReyjinas/Habemus-patente-unica-

europea.aspx

67



GONZALEZ BEILFUSS, C. Competencia judicial internacional en materia delidad e
infraccion de patentes de invenciéBarcelona, Universidad de Barcelona Publicaciones y
Ediciones, 1995.

GONI URRIZA, N., “La concrecion del lugar dondetseproducido el hecho dafioso en el art. 5.3
del reglamento 44/2001: nota a la STJCE de 16laeda 2009”,CDT, vol.3, n°1, 2011, pp. 282-
290.

HARNETT, C., WIEKER, A-F., “The EU Unitary Patemté Unified Patent Court: Simplicity and
Standardization, Challenge, and Opportunityitellectual Property & Technology Law Journal
Abril 2013, vol.25, n°4, pp.15-18.

HEREDIA CERVANTES, I., "Infraccion de patentes yllidad de demandados en el ambito
comunitario”,La Ley ANO XXVIIl. Namero 6703. Lunes, 30 de abril de®@0

JOHNSON, A., PINCKNEY. R., “Proposed amendment ta€8els 1 Regulation: some potential
issues by Richard Pinckney and Johnson Alan”. Digpe a fecha 26 de agosto de 2013 en:
http://www.bristows.com/articles/proposed-amendnrtefthe-brussels-1-regulation-some-
potential-issues-by-richard-pinckney-and-alan-jams

LUGINBUEHL, S., “The Future of Centralised Patertidgation in Europe: Between the EPLA and
the EU Patent Judiciary”, entellectual Property and Private International La®. Leible y A.
Ohly, Mohr Siebeck, Tubingen, 2009.

LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., Litigios Transfronterizos sobre Derechos de Propid
Industrial e IntelectualMadrid, Dykinson, 2008.

LORENTE MARTINEZ, I., “Lugar del hecho dafioso y maiciones extracontractuales. La
sentencia del TJUE de 25 octubre 2011 y el costéadéigacion internacional en internet”,
Cuadernos de Derecho Transnacional (CDJ9). 4, N° 1 (2012),pp. 277-301.

METZGER, A., “Jurisdiction in cases concerning ligetual Property infringements on the
Internet. Brussels-I-Regulation, ALI-Principles andax-Planch-Proposals”, erintellectual
Property and Private International Lav8. Leible y A. Ohly, Mohr Siebeck, Tibingen, 2009.

MORAN GARCIA, M., “Otro ladrillo en el muro de laapente comunitaria: propuesta de decision
del consejo por la que se atribuye competenciabainal de justicia sobre los litigios relativotaa
patente comunitaria”. Uaipit.com: Portal Intern@ab de la Universidad de Alicante sobre
Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de laInformacion.
http://www.uaipit.com/files/publicaciones/000000808tro_ladrillo_patentes.pdf

MORTON, J., “The Unified Patent Court TransitiorRégime — Why the Drafting is Flawed".

Disponible a fecha 28 de Julio de 2013 en:
http://www.cmslegal.com/patentswithoutborders/Doeunts/The%20UPC%20Transitional%20Reg
ime%20%E2%80%93%20Why%20the%20Drafting%20is%20 Fiopek

68




NORRGARD, M., “A spider without a web? Multiple @gfdants in IP litigation”, eintellectual
Property and Private International Lav8. Leible y A. Ohly, Mohr Siebeck, Tibingen, 2009.

PALAO MORENO, G., “Infraccion de la Propiedad Imtedual en la Unidon Europea: Principio de
Territorialidad e Internet’Revista de Propiedad Intelectyalniversidad de los Andes, Mérida-
Venezuela, N° 14, enero-diciembre, 2011, pp. 14-35.

PELLISE, D., “Hacia el Tribunal Unificado de Patesit Disponible a 20 de abril de 2013 en:
http://www.abogacia.es/2013/04/11/hacia-el-tribeunaificado-de-patentes/

PRINCIPIOS ALI: Principios sobre el tribunal comgete, la ley aplicable y el reconocimiento de
sentencias en litigios transnacionales relativizs @opiedad intelectual, publicados en 2008 por el
AMERICAN LAW INSTITUTE

PRINCIPIOS CLIP: Principios para los conflictos ldges en materia de propiedad intelectual, de
los que se divulgd un Third Preliminary Draft, té septiembre 2010, por el EUROPEAN MAX-
PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL.

RADCLIFFE, J., “Consistency is key so pan-Europgpacourt does not raise as many issues as it
solves”,Legal WeekAbril 2013, vol.15, n°15, pp. 17.

RODIGER, F., “Cross-border litigation after GAT wK and Roche v Primus: the future of the
Italian Torpedo”. Disponible a fecha 10 de mayo de2013 en:
http://www.twobirds.com/English/News/Articles/Pafféoss _border_litigation_after GAT _v_LuK
and_Roche_v_Primus_the%?20future of the Italiarpdds.Aspx

ROYLE, M., GARETH, M., SIMON, C., “Litigating Bioteh Patents in Europelntellectual
Property & Technology Law Journalulio 2008, vol.20, n°7, pp. 16-21.

SANCHEZ PUELLES, C., “Situacion de las PYMES espasicante la Patente Unitaria y el
Tribunal de Patentes Unificado”. Disponible a fechd de marzo de 2013 en:
http://www.diariojuridico.com/opinion/situacion-das-pymes-espanolas-ante-la-patente-unitaria-y-
el-tribunal-de-patentes-unificado-situacion-depgmes-espanolas-ante-la-patente-unitaria-y-el-
tribunal-de-patentes-unificado.html

SUDEROW, J., “Nuevas normas de litispendencia yermad para Europa: ¢ el ocaso del torpedo
italiano? ¢ flexibilidad versus previsibilidad Cuadernos de Derecho Transnacional (CDNol.
5, N°1, 2013, pp. 184-198.

SUDEROW, J., “Cuestiones de jurisdiccion internaaioen torno a la aplicacién privada del

Derecho Antitrust: forum shopping y demandas toope@uadernos de Derecho Transnacional
(CDT), Vol. 2, n® 2, 2010, pp. 323-328.

69



TORREMANS, P., “Exclusive jurisdiction and crossrder IP (patent) infringement suggestions
for amendment of the Brussels | regulatiodBiiropean Intellectual Property Reviet,.P.R. 2007,
29(5), pp. 195-203.

TORREMANS, P., “El EPLA y la patente comunitarialoacuerdo sobre el tribunal europeo y de
la UE y la patente de la UE: ¢una oportunidad pashacerse de GAT/Luk y de la competencia
exclusiva?” Anuario espafnol de derecho internacional privad&RAPR), n°9, 2009, pp. 161-177.

TORREMANS, P., “The way forward for cross-bordetelfectual property litigation: why GAT
cannot be the answer”, en Intellectual Property Rndate International Law, S. Leible y A. Ohly,
Mohr Siebeck, Tubingen, 2009.

UBERTAZZI, B., “Derechos de Propiedad Intelectuatgmpetencia exclusiva (por razon de la
materia): entre el derecho internacional privadolip@”. Anuario espafiol de derecho internacional
privado (AEDIPR), N°. 10, 2010, pp. 183-257.

VIRGOS SORIANO, M., GARCIMARTIIN ALFEREZ, F-J., Decho Procesal Civil
Internacional. Litigacion Internacional. Thomsotvitas, 2° edicion, 2007, pp. 213.

WOLFGANG, V-M., WOLTERS. A-C., “European Patent igdtion: Taking Advantage of the
European Patent System”, The IP Litigator : Devotedintellectual Property Litigation and
Enforcement, Mayo/Junio 2007, vol. 13, n° 13.3,$/2.

2. Legislacion

ACUERDO sobre un Tribunal Unificado de Patenteschdeen Bruselas el 11 de enero de 2013.
DOUE C175, de 20.6.2013.

CONVENIO DE MUNICH sobre Concesion de Patentes peas, de 5 de octubre de 1973 version
consolidada tras la entrada en vigor del Acta disid@ de 29 de noviembre de 2000.

CONVENIO de la Haya sobre acuerdos de elecciéroie fie 30 de junio de 2005

DECISION DEL CONSEJO, de 10 de marzo de 2011, pogue se autoriza una cooperacion
reforzada en el ambito de la creacion de protecon@uiante una patente unitaria

DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL@NSEJO de 29 de abril de
2004 relativa al respeto de los derechos de pragdigdelectual

Fomentar la innovacién mediante la patentéro Verde sobre la patente comunitaria y el siste
de patentes en Europa (presentado por la Comision)

LEY 11/1986 de 20 de Marzo de 1986, por la queseedha la Ley de Patentes de invencion y
modelos de utilidad.(BOE 26-3-1986, num. 73).

70



LEY 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifechey 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes,
para la incorporacion al Derecho espafiol de ladiire 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de julio, relativa a la proteccidmdiga de las invenciones biotecnologicas.

LEY Orgéanica 6/1985, de 1 de julio, del poder jialic

REGLAMENTO (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 deietnbre de 2000, relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejéénale resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil, publicado en el DOUE el 20.12.2012.

REGLAMENTO (UE) nam. 1215/2012, de 12 de diciembee 2012, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecucion de restdnes judiciales en materia civil y mercantil.

REGLAMENTO (UE) N° 1257/2012 del Parlamento Eurogetel Consejo de 17 de diciembre de
2012 por el que se establece una cooperacion aefaren el ambito de la creacion de una
proteccion unitaria mediante patente

REGLAMENTO (UE) No 1260/2012 del Consejo, de 17 dieiembre de 2012 por el que se
establece una cooperacion reforzada en el ambitta deeacion de una proteccidn unitaria
mediante patente en lo que atafie a las disposgcgwige traduccion

RESOLUCION del Parlamento Europeo, de 11 de diciembe 2012, sobre el sistema
jurisdiccional para litigios en materia de patentes

PROPUESTA DE REGLAMENTO del Parlamento Europeo y @ensejo que modifica el
Reglamento (UE) n® 1215/2012 relativo a la compméejudicial, el reconocimiento y la ejecucion
de resoluciones judiciales en materia civil y metitaCOM(2013) 554 final (Bruselas, 26.7.2013)

PROTOCOLO sobre resolucion de los litigios en matee violacion y de validez de patentes
comunitarias (protocolo sobre los litigios).

3. Jurisprudencia

STJCE 13 de julio de 2006, as. C-4/GAT c. LuK

STJCE de 15 de noviembre de 1983, as. C-2888instee
STJCE 6 de diciembre de 1994, as. C-406Tazy.

STJCE 13 de julio de 2006, as. C-539/R8che Nederland
STJCE 1 de diciembre de 2011, as. C-145R8mer.
STJCE 11 de abril de 2013, as. C-645/Ellen Sapir
STJCE 27 de septiembre de 1988, as. 18%8elis.

STJCE 16 de abril de 2013, as. C-274/11 y C-295/11.
71



STJCE 25 de octubre de 2011, as. C-50%0@ite Advertising otros.
STJUE 19 de abril 2012, as. C-523/2000ntersteiger

STJCE 18 de octubre 2010, as. C-173HAdqtball Dataco

STJCE 12 de julio 2012, as. C-616/8alvay

STJCE 16 de abril de 2013, as. C-274/11 y C-295/11.

STJUE 25 de octubre de 2012, as. C-133fblien Fischer v. Ritrama
STJCE 13 de julio de 1995, as. C-341/Panvaern c.Otterbeck
STJCESG de diciembre de 1994, as. C-406/9atry.

Dictamen 1/91 del Tribunal de Justicia (Pleno) adle8narzo de 2011.

72



