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RESUMEN: El articulo analiza las distintas opciones para la proteccion de las
invenciones en Europa en la actualidad y en un futuro préximo, dada la
reciente adopcién del sistema de patente unitaria, prestando especial atencién
a los problemas de competencia judicial que la creaciéon del Tribunal
Unificado de Patentes suscitara en la practica.
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ABSTRACT: The aim of this article is to analyze the different options for the
protection of inventions in Europe, both nowadays and in the near future,
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paid to the jurisdictional problems that the creation of the Unified Patent
Court will arise in practice.
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1. INTRODUCCION.

La proteccion de las invenciones en Europa esta, en la actualidad, en una fase
de cambio, tras la reciente adopcion de la figura de la patente unitaria. Esta
patente sera una realidad cuando el Acuerdo sobre un tribunal unificado de
patentes, del Consejo! (en adelante, Acuerdo TUP), entre en vigor [asi lo
dispone el art. 18.2 del Reglamento num. 1257/2012 del Patlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece
una cooperacion reforzada en el ambito de la creaciéon de una proteccion
unitaria mediante patente 2 (en adelante, Reglamento num. 1257/2012)].
Segun el art. 89.1 del mencionado Acuerdo, éste entrara en vigor cuando se
produzca el dltimo de los siguientes momentos: “el 1 de enero de 2014, el
primer dfa del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya
depositado el décimo tercer instrumento de ratificacion o adhesion, de
conformidad con el articulo 84, siempre que entre dichos instrumentos se
encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos
el mayor nimero de patentes europeas el aflo anterior a la firma del Acuerdo,
o el primer dfa del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan
entrado en vigor las modificaciones del Reglamento (UE) n° 1215/2012 en lo
que concierne a su relacién con el presente Acuerdo”.

Como la fecha de 1 de enero de 2014 ya ha pasado y las modificaciones del
Reglamento nam. 1215/2012 ya han entrado en vigor [(art. 2 del Reglamento
(UE) num. 542/2014 del Patlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo
de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) num. 1215/2012 en lo
relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal
Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux? (en adelante,
Reglamento num. 542/2014)], solo queda esperar a que se reunan los trece

DO C num. 175 de 20 de junio de 2013.
2DO L nam. 361 de 31 de diciembre de 2012.
3 DO L nam. 163 de 29 de mayo de 2014.
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instrumentos de ratificacién del Acuerdo TUP, siendo que, en la actualidad,
se han reunido solo cinco ratificaciones?. Por tanto, la fecha en la que la
patente europea con efecto unitario devendra una realidad sigue siendo una
incognita, si bien se puede prever que se materializard en un futuro no
demasiado lejano.

Partiendo de esta realidad, en el presente articulo examinaremos, en primer
lugar, las opciones que existen en la actualidad para proteger las invenciones
en Europa. En segundo lugar proporcionaremos unas notas descriptivas de la
inminente patente europea con efecto unitario y finalmente, examinaremos,
con mas detalle, algunas de las vicisitudes que el Tribunal Unificado de
Patentes planteara como pieza clave en el nuevo escenario que se pretende
configurar.

II. STATU QUO ACTUAL.

En la actualidad, las opciones existentes para proteger una invenciéon en
Europa se reducen a la protecciéon conferida por las patentes nacionales, por
la patente europea “clasica” (sin efecto unitario), por la patente euroasiatica y
la proteccion otorgada por el sistema del Tratado de Cooperacién en materia
de Patentes de 19 de junio de 19705 (en adelante, Convenio PCT, conocido
asi por sus siglas en inglés).

1. Patentes nacionales, en particular, el sistema espafol.

En primer lugar, en cuanto a las patentes nacionales, su procedimiento de
concesion varfa de Estado a Estado, si bien los paises mas desarrollados se
caracterizan por conceder las patentes tras comprobar si las invenciones
redinen los requisitos de patentabilidad o de fondo. Este sistema se diferencia
del de simple depdsito, consistente en la verificaciéon de que el peticionario
aporta los documentos exigidos por la ley, sin entrar a examinar en detalle la
invencion®. Nos centraremos aqui en el procedimiento para la obtencién de
la patente espafiola, en aras de la simplificaciéon de la exposicion y teniendo
en cuenta que el procedimiento es similar en los paises desarrollados.

4 Véase la pagina web oficial de la Comision Europea:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/ (visitada el dia 14 de
septiembre de 2014).

5> Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1160, num. 18330.

¢ GONZALEZ BEILFUSS, C.: Nulidad e infraccion de patentes en la Comunidad Enropea. Madrid
(1996): Eurolex, pp. 90-93. BAYLOS CORROZA, H.: Tratado de Derecho Industrial. Cizur
Menor (2009): Aranzadi, 3* ed., pp. 1167-1168.
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Los requisitos para presentar una solicitud de patente en Espafia se regulan
en los arts. 21 a 29 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes’,
modificada por dltima vez por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovacion®. Para obtener una patente espafiola habra que
presentar una solicitud ante la Oficina Espafola de Patentes y Marcas?
(OEPM, en adelante), que debera constar de una instancia dirigida al
Director de la OEPM, una descripcion del invento para el que se solicita la
patente, una o varias reivindicaciones, los dibujos a los que se refiera la
descripcion o las reivindicaciones, y un resumen de la invencion. Si se solicita
una adicién, asi habra que disponerlo expresamente en la instancia, con
indicacion del nimero asignado a la patente cuando la misma se concedio.

Se exige que, en la solicitud de la patente, la invencién se describa con la
precision suficiente para que un experto en la materia pueda ejecutarla.
Respecto a las solicitudes de patente que tengan por objeto invenciones
relativas a materia bioldgica, se especifican una serie de requisitos que
deberan observarse para que la descripcion se considere suficiente.

En la descripcion deberan fundarse de forma clara y concisa las
reivindicaciones que contenga la solicitud de patente, las cuales definen su
objeto de proteccion. Respecto al resumen de la invencion, se especifica que
solo servira como informacién técnica, no pudiéndose hacer valer para otros
tines, como la determinacién del ambito de protecciéon de la patente ni el
estado de la técnica. Asimismo, se faculta a la OEPM para modificar el
mismo cuando lo crea conveniente para mejorar la informacién puesta a
disposicion de terceros. No obstante, se notificara al solicitante cuando se
haga uso de esa potestad.

La Ley espafiola de patentes se hace eco, respecto al derecho de prioridad
para la presentacion de una solicitud de patente, de los arts. 4.A.1 del
Convenio de la Unién de Paris para la protecciéon de la Propiedad Industrial
del 20 de marzo de 188310 (en adelante, Convenio de Paris) y 4 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se

establece la Organizacion Mundial del Comercio, firmado en Marrakech,
Marruecos, el 15 de abril de 1994)!1] en adelante, Acuerdo ADPIC. Asi, se

7 BOE num. 73 de 26 de marzo de 1986.

8 BOE num. 131 de 2 de junio de 2011.

9 Si bien la Ley espafiola de Patentes se refiere al “Registro de la Propiedad Industrial”, hay
que tener en cuenta que dicho organismo pasé a denominarse “Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas” en 1992, en virtud de la Disposicion Adicional primera de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE num. 176 de 23 de julio de 1992).

10 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 828, nim. 11851.

11 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 299, nim. 1197.
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reconoce el derecho de prioridad para la solicitud de una patente en Espafia
para quien hubiere presentado una primera solicitud en alguno de los
Estados parte en el Convenio de Paris (y, por extension, de la OMC, pues
como acabamos de indicar, el Acuerdo ADPIC reconoce el trato de la nacion
mas favorecida a los pafses miembros de esta Organizacion). Asimismo, se
incluye el principio de reciprocidad para otros Estados que, no formando
parte del Convenio de Paris, reconozcan dicho derecho de prioridad a las
solicitudes presentadas en Espafia (hay que tener en cuenta que la Ley
espafiola de Patentes es anterior a la fecha de conclusiéon del Acuerdo
ADPIC, de ahi que no se mencione, lo cual consideramos que no es ébice
para haber incluido una modificacién al respecto). Para reivindicar ese
derecho de prioridad, el solicitante debera aportar una declaraciéon de
prioridad y una copia certificada por la Oficina de origen de la solicitud
anterior, acompanada de su traduccion al castellano, cuando dicha solicitud
esté redactada en otro idioma.

Volviendo al procedimiento general de concesién, hay que estar a lo
dispuesto en los arts. 30 a 38 de la misma Ley. Una vez presentada
correctamente la solicitud de patente, se inicia el procedimiento general de
concesion. Tras comprobar que la solicitud se ha presentado junto con todos
los datos exigidos, la misma se admitira a tramite. A partir de este momento,
la. OEPM examinara la concurrencia de todos los requisitos formales, asi
como los requisitos de patentabilidad del objeto de la solicitud, salvo los de
novedad y actividad inventiva (de manera que se analizara solo la
susceptibilidad de aplicacién industrial), si bien se denegara la concesion de la
patente si el objeto de la solicitud carece notoria y manifiestamente de
novedad, previa audiencia al interesado.

Si del examen resulta que no se rednen adecuadamente todos los requisitos
exigidos, se suspendera el procedimiento y se otorgara un plazo de
subsanacién, si procede. Finalmente, la OEPM se pronunciara, bien
denegando total o parcialmente la concesiéon de la patente si estima que su
objeto no es patentable o subsisten defectos que no se subsanaron, o bien
informara al solicitante de que, para que el procedimiento continde, debera
solicitar la realizacion del informe del estado de la técnica, si no lo hubiese
hecho con anterioridad.

Tras la elaboracion del informe sobre el estado de la técnica, la OEPM lo
trasladara al interesado y publicara un folleto conteniendo el mismo,
anunciandolo en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial. A la vez, se
publicara la solicitud de la patente si la misma atn no se hubiese publicado.
De este modo, cualquier persona podra efectuar observaciones al informe
sobre el estado de la técnica.
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Una vez concluido el examen, la OEPM notificara al interesado el resultado y
las oposiciones interpuestas, en su caso. Si no se hubiesen presentado
oposiciones y el resultado del informe fuese positivo, la OEPM concedera la
patente solicitada. En caso contrario, el solicitante podra subsanar los
requisitos formales que correspondan, modificar las reivindicaciones y alegar
lo que estime conveniente a las oposiciones formuladas. Si el peticionario no
efectia los cambios pertinentes en plazo, la OEPM denegara total o
parcialmente la solicitud.

El interesado que haya visto denegada su solicitud de patente podra
interponer recurso de alzada ante la OEPM (art. 12.3 del Real Decreto
1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas!?) y, si el mismo resulta desestimado, le quedara acudir a la
via contencioso-administrativa (art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso-administratival3).

Como se puede observar, este procedimiento administrativo de concesion de
los derechos de patente se realiza sin examinar, de manera exhaustiva, los
requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicacion
industrial —de hecho, solo se examina este tltimo—). Con lo cual, este sistema
(similar al del resto de paises desarrollados) no otorga patentes fuertes, yendo
en detrimento de la innovacion.

2. Patente europea “clasica” (sin efecto unitario).

La patente europea sin efecto unitario se instaurd, con gran éxito!#) por el
Convenio de Munich sobre Concesiéon de Patentes Europeas, de 5 de
octubre de 197315 (Convenio de Munich, en adelante). La finalidad de este
Tratado se desprende del juego de sus arts. 2 y 3. De modo que la patente
europea nace para facilitar el proceso de expediciéon de patentes en varios
Estados contratantes!S, pero, en cada pafs, la patente otorgada se sometera al

12 BOE num. 208 de 30 de agosto de 1997.

13 BOE num. 167 de 14 de julio de 1998.

14 TORREMANS, P.. Holoak and Torremans. Intellectual Property Law. Bath (2001):
Butterworths, 3* ed., p. 45. BAYLOS CORROZA, H.: Tratado de Derecho, cit., p. 1128. MACIAS
MARTIN, J.: “Capitulo VIII. Nociones sobre el Convenio de la patente europea”, en
AANV.: Derecho de la Competencia y propiedad industrial en la Unidn Enropea (dir. Por
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A.). Cizur Menor (2007): Aranzadi, p. 200.

15 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1065, nim. 16208.

16 En la actualidad, son 38 los Estados contratantes del Convenio de Munich, todos ellos
ubicados en el continente europeo: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Hungtia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Ménaco, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretafia, Republica
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régimen nacional de patentes. No obstante, este Convenio armonizé las
normas sustantivas sobre patentabilidad, duracién y extension de la
proteccion conferida mediante derechos de patente !7. La doctrina ha
calificado esta situacion de “haz de patentes [...] a las que se reconocen
efectos nacionales en cada uno de los paises afectados™!8.

Para la concesion de esta patente europea se cred la Organizacion Europea
de Patentes, siendo la Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP),
6rgano que la integra, la que ejecuta el cometido de conceder las patentes
(art. 4 del mencionado Convenio). Las lenguas oficiales de esta Oficina son el
inglés, el francés y el aleman. Pueden presentarse solicitudes en otras lenguas,
pero deberan ir acompafiadas de traduccion a alguno de estos tres idiomas,
de otro modo, se considerara la solicitud retirada.

Al igual que la Ley espafola de Patentes, los requisitos de patentabilidad
exigidos por el Convenio son novedad, actividad inventiva y aplicabilidad
industrial. También hay excepciones a la concesiéon de invenciones que
rednan estos requisitos, de modo que no se otorgara la patente cuando su
explotacion sea contraria al orden publico o a las buenas costumbres; cuando
constituya variedades vegetales o razas animales, asi como procedimientos
esencialmente biolégicos de obtencion de vegetales o de animales, quedando
a salvo los procedimientos microbiolégicos; o cuando se trate de métodos de
tratamiento quirurgico o terapéutico o de diagnéstico aplicados al cuerpo
humano o animal, exceptuandose los productos necesarios para su aplicacion

(arts. 52 y 53).

La solicitud de esta patente debera realizarse en la OEP, o en el Servicio
Central de la Propiedad Industrial u otros servicios competentes de uno de
los Estados contratantes, cuando esa posibilidad estuviese prevista en su
legislacion nacional. Todo ello sin perjuicio de que se precise, para comunicar
una invencion al extranjero, autorizacion de las autoridades competentes del
Estado en cuestiéon o su presentaciéon ante las mismas. No obstante, si se
trata de una solicitud para dividir una patente europea ya concedida, la misma
habra de presentarse en la OEP. L.a misma no podra designar, para surtir

Checa, Republica de Macedonia, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, y Turquia.
También cabe la posibilidad de extender la solicitud de patente y la patente europea ya
concedida a Bosnia y Herzegovina y Montenegro, ya que aunque no son miembros de
pleno derecho del Convenio de Munich, se les extienden sus efectos en virtud de acuerdos
bilaterales que han suscrito con la OEP. Informacion disponible en la pagina web oficial de
la OEP: http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html (visitada el dia
14 de septiembre de 2014).

17 Macias Martin, J.: “Capitulo VIII. Nociones”, cit., p. 207.

18 177d. BAYLOS CORROZA, H.: Tratado de Derecho, cit., p. 1126. Véase también MACIAS
MARTIN, J.: “Capitulo VIII. Nociones”, cit., p. 207. Asimismo, TORREMANS, P.: Holyoak
and Torremans, cit., p. 44.
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efectos, Estados contratantes distintos de los que se designaron en la
solicitud original, pero se beneficiara de la fecha de prioridad de esa solicitud
(arts. 75y 76).

La solicitud debera contener una peticién de concesiéon de patente europea;
una descripcién de la invencion, que sea lo suficientemente precisa para ser
ejecutada por un experto (art. 83); una o varias reivindicaciones, claras y
fundadas en la descripcion (art. 84); los dibujos a los que se refieran la
descripcion o las reivindicaciones; y un resumen a los unicos efectos de servir
como informacién técnica (art. 85). Como puede observarse, se exige el
mismo contenido que para presentar una solicitud de patente espafola
nacional.

En el momento de presentar la solicitud, se entenderan designados todos los
Estados contratantes para que la patente surta efectos nacionales en cada uno
de ellos. Ahora bien, en cualquier momento del curso del procedimiento y
hasta la concesion de la patente, se podra retirar la designacion de cuantos
HEstados se considere conveniente (art. 79).

Ademas, se regula un derecho de prioridad en favor de quien hubiese
presentado con anterioridad una solicitud de patente nacional o en el marco
del Convenio de Paris o del Acuerdo ADPIC. Si se reivindican prioridades
multiples, se tendra en cuenta la fecha de prioridad mas antigua. El derecho
de prioridad solo abarcara los elementos contenidos en la solicitud prioritaria
que coincidan con los elementos de la solicitud de patente europea. Para los
elementos que no figuren en la solicitud prioritaria, se les otorgara prioridad
si del conjunto de documentos de la solicitud anterior se deduce claramente
su existencia (arts. 87 y 88).

Una vez presentada la solicitud, la OEP examinard si la misma retune las
condiciones exigidas para darle una fecha de presentacion, esto es, una
indicaciéon de que se solicita una patente europea, la identificacion del
solicitante y, en su caso, la referencia a una solicitud presentada con
anterioridad (Regla 25.D del Reglamento de Ejecucién del Convenio de
Munich!). Si no concurren dichas condiciones, la solicitud no se considerara
como de patente europea. Si, por el contrario, se reunen las condiciones, se
otorgara una fecha de presentaciéon y se procedera a examinar si se ha
acompafiado de traduccién, si constan todos los documentos que debe
contener la solicitud (la peticién, la descripcion, las reivindicaciones, los
dibujos y el resumen), la designacion del inventor y, en su caso, la declaracion
de prioridad y la representacion por agente autorizado. Si hay irregularidades
que puedan corregirse, se dara un plazo de subsanacion al solicitante, de

19 Contenido en el mismo instrumento por el que se adoptd el Convenio de Minich.
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modo que si no se subsanan en plazo, se rechazara la solicitud. Si la
irregularidad se refiere al derecho de prioridad, el mismo se perdera para esa
solicitud (art. 90). Ademas también se examinaran los requisitos formales,
con la posibilidad de subsanatlos también (art. 91).

Tras ello, la OEP procedera a la emisiéon y publicaciéon de un informe de
busqueda europea relativo a la solicitud de patente europea sobre la base de
las reivindicaciones, teniendo en cuenta la descripcion y los dibujos, en su
p y J
caso. Asimismo, se publicara lo antes posible la solicitud de patente europea,
junto con el folleto con todos los documentos relativos a la misma, si la
patente se concede antes del transcurso de dieciocho meses desde la fecha de
presentacion o prioridad (arts. 92 y 93).

Posteriormente el solicitante debe presentar una solicitud de examen a la
OEP para que ésta examine si la invencién que constituye su objeto cumple
las condiciones previstas en el Convenio. Si no se cumplen, el solicitante
podra presentar observaciones tantas veces como sea necesario, pero si éste
no responde, la solicitud se entendera retirada. Cuando las solicitudes de
patente no se puedan tramitar a su debido tiempo, se podra prorrogar el
plazo de presentacion de la peticiéon de examen (arts. 94 y 95). Si se cumplen
los requisitos, se concedera la patente, si bien a condiciéon de que se cumplan
el resto de exigencias fijadas por el Reglamento de Ejecucion. La concesion
surtira efecto a partir de su publicacién en el Boletin Europeo de Patentes.
Seguidamente, se publicara el folleto de patente europea (arts. 97 y 98).

Respecto a los recursos, estos vienen regulados en los arts. 106 y ss. Se
establece que podran ser objeto de recurso las decisiones de la Seccién de
Depésito, de las Divisiones de Examen, de las Divisiones de Oposicién y de
la Division Juridica y, ademas, podran recurrir las mismas cualesquiera de las
personas que hayan sido parte en el procedimiento que haya dado lugar a la
decision que se pretenda recurrir. Sera el mismo érgano que dicté la decision
quien se pronunciara sobre la misma en el plazo de un mes. Si no lo hiciera
en dicho plazo, el recurso se elevara a la Camara de Recursos, que a su vez
puede, bien pronunciarse sobre el fondo del mismo, bien devolver el asunto
al 6rgano que dict6 la decisiéon para que prosiga su curso.

También cabe que la Camara de Recursos eleve la cuestion a la Alta Camara
de Recursos cuando se plantee una cuestion juridica de importancia
fundamental o cuando se quiera asegurar una aplicaciéon uniforme del
Derecho. Si bien cualquier parte en el procedimiento de recurso podra
presentar una peticion de revision por la Alta Camara de Recursos basada en
motivos tasados. Si la Alta Camara estima la peticion, anulard la decision
objeto de la revision y reabrira el procedimiento. Pese a ello, la Alta Camara
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no puede ser percibida como una sede de apelacion?’. Ademas, hay que tener
en cuenta que la Unica via para impugnar una patente ya concedida es
presentar una accion de nulidad ante los 6rganos judiciales correspondientes
de cada pais con respecto al cual haya sido concedida?!.

Asimismo, conviene, por su importancia, dedicar unas lineas a las solicitudes
de patentes euro-PCT, reguladas en la parte décima del Convenio de Munich.
Se permite que las solicitudes de patentes presentadas a través del Convenio
PCT puedan beneficiarse del procedimiento descrito para obtener una
patente europea. La OEP podra actuar como oficina receptora de solicitudes
PCT y como administracion encargada de la busqueda internacional o
administracion encargada del examen preliminar internacional en el sentido
dispuesto en el Convenio PCT.

Cuando un solicitante designe un Estado contratante del Convenio de
Munich en su solicitud de patente a través del procedimiento instaurado por
el Convenio PCT, la OEP sera la oficina designada a efectos del Convenio
PCT y la peticion tendra valor de solicitud de patente europea,
denominandose la misma “solicitud euro-PCT”. Seguidamente, el proceso
continuara de conformidad con el Convenio de Munich. De este modo, el
solicitante de la patente podra beneficiarse de las ventajas que le permite
combinar los procedimientos instaurados por ambos convenios (el Convenio

PCT y el Convenio de Munich)?2.

El problema que plantea la patente europea es que, al atribuirse la misma sin
un efecto unitario para todos los Estados parte del Convenio de Munich, las
controversias deben dirimirse ante los tribunales nacionales competentes, de
modo que se corre el riesgo de que se abran procedimientos judiciales en
varios Estados en relacion al mismo asunto, que podrian dar lugar a
decisiones contradictorias?®, pues las patentes europeas se asimilan a las
nacionales y los derechos que otorgan pueden ejercitarse, transferirse o
anularse autobnomamente?*. De esta suerte, los derechos de patente sobre una
misma invencién podrian ser invalido en un Estado pero, a la vez, ser
perfectamente validos en otro Estado, con las consecuencias negativas y la

20 MACIAS MARTIN, J.: “Capitulo VIII. Nociones”, cit., p. 222. GONZALEZ BEILFUSS, C.:
Nulidad e infraccion, cit., p. 84, nota 19.

2 MACIAS MARTIN, J.: “Capitulo VIII. Nociones”, cit., p. 223.

22 Ibid., p. 208.

23 Comision Europea: Propuesta de Decision del Consejo por la que se atribuye
competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria, de
23 de diciembre de 2003 [COM (2003) 827 final|, p. 4. También, MACIAS MARTIN, J.:
“Capitulo VIII. Nociones”, cit., pp. 229-230.

24 MACIAS MARTIN, J.: “Capitulo VIII. Nociones”, cit., p. 208.
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inseguridad juridica que de ello se derivarfan para los creadores de la
invencion.

3. Patente euroasiatica.

El sistema de la patente euroasiatica fue instaurado por el Convenio de
Mosctu sobre la Patente Euroasiatica de 9 de septiembre de 1994 25,
auspiciado por la Organizacion Euroasiatica de Patentes (en adelante,
Convenio de la patente euroasidtica), que estd en vigor solo para ocho
Estados: Armenia, Azerbaiyan, Bielorrusia, Federaciéon de Rusia, Kazajstan,
Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistin2¢. Hste sistema es similar a los dos
anteriores, pues la concesion o denegacion de la patente se centraliza en la
Organizaciéon para la Patente Euroasiatica, creada mediante el propio
Convenio de la patente euroasiatica. Mediante el procedimiento configurado,
se examinard una serie de requisitos sustantivos y formales y, si concurren, se
concedera la patente euroasiatica.

El solicitante no designara en su solicitud los Estados en los que pretende
que surta efecto la patente solicitada, sino que la misma, si es concedida, lo
sera para todos los Estados parte de la Organizacién, no obstante, sus
efectos se supeditan al pago de las tasas correspondientes para cada Estado.
De esta suerte, si no se pagan las tasas para uno de los Estados contratantes
del Convenio, la patente no surtirda efecto en su territorio. La patente
otorgada equivaldra a una patente nacional en el territorio de cada Estado en
el que despliegue sus efectos.

Este instrumento juridico enumera los requisitos clasicos de patentabilidad,
esto es, la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial (art. 6),
pero simplemente los enuncia, sin determinar exactamente como se van a
examinar, lo cual nos hace pensar que este sistema, al igual que los que
acabamos de analizar, peca también de exceso de laxitud en el otorgamiento
de los derechos de patente.

= Disponible en la pagina web oficial de la OMPI:
http:/ /www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?treaty_id=228 (visitada el dia
14 de septiembre de 2014).

2 Los Estados contratantes se pueden consultar en la pagina web oficial de la OMPI:
http:/ /www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.jsprreaty_id=228&group_id=21
(visitada el dfa 14 de septiembre de 2014).
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4. El sistema del Convenio PCT.

En cuarto lugar, nos queda referirnos al sistema de concesion de patentes
instaurado por el Convenio PCT. Este tratado persigue la simplificacion en la
presentacion de solicitudes de patentes en varios Estados a la vez, de modo
que el peticionario no tenga que solicitar proteccién para una misma
invencién de Estado en Estado, sino que, mediante este instrumento, se
configura un sistema centralizado (art. 1 del citado Convenio). Este
Convenio fue auspiciado por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (en adelante, OMPI), y en la actualidad cuenta con 148 Estados
tirmantes?’. Es el tnico instrumento de alcance mundial que instaura un
sistema de presentacion conjunta de solicitudes de patentes nacionales.

La presentacion de solicitudes via Convenio PCT se realizara en cualquier
Estado contratante del Convenio o en la propia OMPI, si asi se permite por
la legislacion nacional correspondiente?s, y de conformidad con sus arts. 3 y
ss. En principio se exige que el solicitante sea nacional o residente en uno de
los Estados contratantes del Convenio PCT, sin embargo, se podra facultar
para su presentacion a nacionales o residentes de Estados parte del Convenio
de Paris pero no contratantes del Convenio PCT.

La solicitud debera contener: a) una peticiéon de que la solicitud de patente se
tramite conforme al Convenio PCT, junto a la designacion de los Estados en
los que se quiere obtener patentes nacionales, los datos del solicitante y el
titulo de la invencién; b) una descripcion suficientemente precisa para que un
experto en la materia pueda ejecutar la invencién; c¢) una o varias
reivindicaciones que definan el objeto de la proteccion solicitada de forma
clara y concisa; d) uno o varios dibujos, cuando éstos sean necesarios para la
comprension de la invencién; y e) un resumen. Dicha solicitud se ha de
redactar en cualquier idioma que la Oficina receptora acepte y cumplir los
requisitos materiales exigidos (estipulados en la Regla 11 del Reglamento de
Ejecuciéon del Convenio PCT??). Ademas, se requiere que se observe el
principio de unidad de la invencion.

27 Informacién  disponible en la  pagina web oficial de la OMPL
http:/ /www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsprlang=en&treaty_id=6 (visitada el dia 14
de septiembre de 2014).

28 OMPIL: Cdmo proteger sus invenciones en otros paises: preguntas frecuentes sobre el Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT), Publicacion de la OMPI num. 433(S), abril de 2000,
p. 5, disponible en la  pagina  web oficial de la = OMPL
http:/ /www.wipo.int/export/sites/www/ freepublications/es/patents /433 /wipo_pub_433
.pdf (visitada el dfa 14 de septiembre de 2014).

2 Su texto se contiene en el mismo instrumento por el que se aprobd el Convenio PCT.
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La Administracion encargada de la bisqueda internacional analizara el estado
de la técnica en ese momento en relacién con el objeto de la solicitud, que se
realizara teniendo en cuenta las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos.
La Administracién competente para realizar esta bisqueda podra ser una
Oficina nacional o una Organizacién intergubernamental que tenga entre sus
cometidos el de realizar bisquedas documentales sobre el estado de la
técnica. De todos modos, es posible que no se lleve a cabo la mencionada
busqueda si la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos impiden, por su
imprecision, una busqueda provechosa o si se trata de una materia en
relacién con la cual no existe obligacion de realizar dicha basqueda. Si no se
esta ante ninguna de estas dos circunstancias, se realizara el informe de
busqueda internacional. Una vez concluido, serd transmitido al solicitante y a
la Oficina Internacional de la OMPI. Tras recibir este informe, se otorgara al
solicitante un plazo para modificar las reivindicaciones si lo considera
oportuno.

Ese informe, junto con la solicitud con las reivindicaciones originales y las
modificadas, en su caso, se remitira a las Oficinas nacionales de los Estados
designados por el peticionario para obtener patentes nacionales.
Seguidamente, la Oficina Internacional de la OMPI publicara la solicitud, si
bien hay un plazo para ello de dieciocho meses desde la fecha de
presentacion/ prioridad de la solicitud. No obstante, el peticionatio puede
solicitar que su publicaciéon se realice en cualquier momento antes de la
expiracion del plazo.

Sin embargo, son las oficinas (y 6érganos judiciales) nacionales los garantes, en
ultima instancia, del derecho de patente. Se pretende simplificar un proceso
en el que, finalmente, cada Estado es el que, libremente, impone su decision,
siendo la Oficina Internacional de la OMPI la que emitird el informe sobre la
patentabilidad de la presunta invencién. Por tanto, el principio de
territorialidad se manifiesta, también en este sistema (como en los anteriores)
como una maxima que informa el procedimiento de concesiéon de los
derechos de patente.

III. LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO.

En cuanto a la novedosa patente de la Unién Europea con efecto unitario, un
largo y tortuoso #er ha precedido a su alumbramiento?, si bien el objetivo era

30 Véase, al respecto, DESANTES REAL, M.: “Una primera aproximacion al ‘paquete de
patentes™, publicado en el blog Conflictns Legum, el dia 8 de enero de 2013:
http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/01/manuel-desantes-real-una-primera.html

(web visitada el dia 14 de septiembre de 2014). 177d. también ARMIJO, E. y DE ELZABURU,
A.: “Trabajos para instituir una patente comunitaria”, en AA.VV. Homenaje a A. Bercovitz,
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ambicioso: crear un sistema supranacional de concesiéon de patentes,
sorteando los inconvenientes a que da lugar la ulterior fragmentaciéon en
patentes nacionales (como es el caso del sistema configurado por el
Convenio de Munich, el Convenio de la patente euroasiatica y por el
Convenio PCT). En este caso, el ambito territorial se cifie a los Estados
miembros de la Unién Europea (con excepcion de Espana e Italia), sin que el
instrumento por el que se crea tenga vocaciéon mundial (pues se trata de una
norma proveniente de la Unién Europea). Sin embargo, no se trata de una
patente de la Unién Europea (o patente comunitaria, como es el caso de los
derechos de marcas y disefios industriales), sino que su ambito territorial
abarca a los Estados participantes en la cooperacion reforzada. Esto explica
su denominacién como patente europea con efecto unitario3!.

Esta figura se encuentra regulada (de forma poco exhaustiva3?) en el
Reglamento nim. 1257/2012 del Patlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperacion reforzada en
el ambito de la creacién de una proteccion unitaria mediante patente? (en
adelante, Reglamento nim. 1257/2012). En el texto del propio Reglamento
se define al mismo como un acuerdo especial en el sentido del art. 142 del
Convenio de Munich (art. 1.2). Este precepto reconoce, a los Estados
contratantes del Convenio de Munich, la facultad de otorgar, mediante un
“acuerdo especial”, un efecto unitario a las patentes europeas concedidas
para esos Estados, que alcance a todos los Estados firmantes de ese acuerdo.
Es una facultad que se prevé para cualquier “grupo de Estados”, lo cual
implica mas de dos Estados, y hace pensar que la norma se incluyé,
precisamente, pensando en los Estados miembros de la Unién Europea. Por
“patentes europeas”, el Reglamento se refiere a las patentes concedidas por la
OEDP segin el procedimiento regulado por el Convenio de Munich [art. 2.b)].

Para que se otorgue una patente europea con efecto unitario, debera contar
con el mismo juego de reivindicaciones para todos los Estados miembros
participantes en la cooperacion reforzada instaurada por dicho Reglamento.
En todos esos Estados, la patente tendra los mismos efectos y solo se podra
limitar, transferir, revocar o extinguir para todo el conjunto de Estados
miembros participantes, si bien si se permite que se otorguen licencias
limitadas a determinados territorios de esos Estados (art. 3 Reglamento num.

Estudios sobre propiedad industrial e intelectnal y Derecho de la competencia (ed. Por CURELL SUNOL,
M.; BAYLOS MORALES, M. ¢f al.). Barcelona (2005): Grupo espafiol de la AIPPI, pp. 55-80.
31 GARCIA VIDAL, A.: E/ sistema de la patente europea con efecto unitario. Cizur Menor (2014):
Aranzadi, p. 29.

32 Coincidimos as{ con DESANTES REAL, M.. “Le «paquet européen des brevetsy,
paradigme du chemin a rebours: de la logique institutionnelle a la logique
intergouvernementale”, Cabiers de droit enropéen (2013), vol. 49, num. 3, 2013, p. 621.

3 DO L num. 361 de 31 de diciembre de 2012.
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1257/2012). Esa proteccion uniforme que otorga esta modalidad de patente
europea se regira por la legislacion del Estado miembro participante donde el
solicitante tuviera su domicilio o centro principal de actividad o, en su
defecto, un centro de actividad, en la fecha de cumplimentacién de la
solicitud de la patente europea. Si fuesen varios los solicitantes, se tendra en
cuenta, para fijar el régimen juridico de la patente, el domicilio, centro
principal de actividad o centro de actividad del cosolicitante que conste
inscrito en primer lugar. Si ninguno de esos lugares se halla en el territorio de
uno de los Estados miembros participantes, se aplicara la ley alemana, por ser
Alemania el Estado en cuyo territorio tiene su sede la OEP (arts. 5.3 y 7 del
citado Reglamento).

El procedimiento de concesion de esta patente europea con efecto unitario
es el mismo que el de las patentes europeas sin efecto unitario. Culmina con
la publicaciéon en el Boletin Europeo de Patentes. A partir de ese momento
se entiende que la patente europea con efecto unitario es valida (art. 4).

Ademas, dentro de ese “paquete de patentes” adoptado en el seno de la
Unién Europea, es de destacar la adopcion del Acuerdo TUP. Mediante este
Acuerdo se crea un tribunal para la resolucion de litigios relativos a las
patentes europeas sin efecto unitario y a las patentes europeas con efecto
unitario. Sera un tribunal comun para todos los Estados miembros
contratantes del Acuerdo (todos los Estados miembros de la Unién Europea,
excepto Espana). De este modo, la competencia para conocer de acciones
por infraccién o nulidad de patentes europeas ya no recaera sobre los
6rganos jurisdiccionales nacionales, sino que sera este Tribunal Unificado de
Patentes el que conocera de estos asuntos. Ahondaremos en su estudio en el
siguiente epigrafe, destacando los problemas a los que su instauracion dara
lugar, sobre todo en el campo de la determinacién de la competencia judicial
internacional.

TV. “RESOLUCION” DE CONFLICTOS A TRAVES DEL TRIBUNAIL UNIFICADO
DE PATENTES.

La unificacion del Derecho de patentes en la Uniéon Europea ha dado el paso
mas importante en la historia* con la adopciéon de la base juridica para el
establecimiento del nuevo Tribunal Unificado de Patentes. El tortuoso
camino del sistema de la patente unitaria se remonta a 1963. Fue entonces

34 DESANTES REAL, M.: “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de
febrero de 2013. Una primera aproximacién critica”, publicado en el blog Conflictus Legum,
el dia 27 de febrero de 2013: http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/02/manuel-
desantes-comentario-al-acuerdo.html (visitado el dfa 14 de septiembre de 2014).
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cuando se iniciaron las negociaciones, en el seno del Consejo de Europa, para
armonizar el Derecho sustantivo de patentes a nivel europeo. Fue entonces
cuando se adopto el Convenio sobre la Unificacion de Ciertos Elementos del
Derecho de Patentes de Invenciéon, hecho en Estrasburgo el 27 de
noviembre de 19633, Convenio que, sin embargo, no entré en vigor hasta
198036, Sélo un total de 13 Estados llegaron a formar parte del mismo. Sin
embargo, la importancia de este fallido instrumento juridico radica en que
constituyo la semilla para la adopcion, en 1973, del Convenio de Munich, el
cual supuso la creacion de la figura de la patente europea sin efecto unitario’’,
que, pese a que marco un progreso importante en el campo del Derecho de
patentes, no supuso un gran avance en la unificacion del Derecho de patentes
en Europa, ya que simplemente facilita la protecciéon de una misma invencion
en varios pafses a través de la obtencién de patentes nacionales, con las
limitaciones que el principio de territorialidad les impone.

No obstante, un nuevo hito normativo se materializo transcurridos tan solo
dos afios desde la adopcién del Convenio de Munich. En efecto, en 1975y,
ya en el seno de la Unién Europea (en aquel entonces, Comunidades
Europeas), se firmé el Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la Patente
Comunitaria, con el objetivo de crear un solo derecho de patente unitario y
autonomo para el territorio de los Estados miembros3®. Aunque este
instrumento no llegd a entrar en vigor, tiene el mérito de haber inspirado la
adopcion del Acuerdo de Luxemburgo de 1989, el cual constituy6 la base del
actual Acuerdo TUP. Este Acuerdo de Luxemburgo ya preveia un sistema de
litigacion especifico para las patentes comunitarias®.

Sin embargo, todo el proceso queddé paralizado hasta que, en 1997, la
Comisién Europea hizo un llamamiento para continuarlo en su Libro Verde
sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa*). Asi, en
agosto de 2000, la Comisién Europea presentdé una propuesta para la
creacion de la patente comunitaria. En el afno 2003 comenzaron las
negociaciones en el seno del Consejo de la Uniéon Europea. Finalmente se
elabor6 un borrador de Acuerdo que se someti6 al escrutinio del TJUE en

% Consejo de BEuropa, Série des Traités européens, nim. 47.

36 Vid. la pagina web oficial de la OMPI:
http:/ /www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=396
37 MAHNE, K.P.: “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An
Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System”,
Journal of the Patent and Trademark Office Society (2012), vol. 94, ndm. 2, p. 173.

3 Comisién Europea: Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en
Europa, de 24 de junio de 1997 [COM (97) 314 final], p. 5.

3 174d. el Protocolo sobre la resolucion de los litigios en materia de violacién y de validez
de las patentes comunitarias, anexo al Acuerdo de Luxemburgo de 1989.

40 Comisién Europea: Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en
Europa, de 24 de junio de 1997 [COM (97) 314 final|, p. 9.
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2009 para que éste se pronunciara sobre su compatibilidad con el Derecho de
la Unién*l. En 2011, el TJUE se pronuncid, mediante Dictamen, en contra
de dicha compatibilidad, sobre la base, principalmente, de que privaba al
propio TJUE de interpretar el Derecho de la Unién#?. Poco después, la
Comision, teniendo en cuenta dicho Dictamen, presenté dos propuestas de
Reglamentos®3, una vez autorizada la cooperacion reforzada, para la creacion
de la patente unitaria. Y, casi simultaneamente, el Consejo presentd un
borrador de Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes*4. Finalmente,
un aflo mas tarde, tras otras tantas negociaciones, los dos Reglamentos
propuestos vieron la luz el 17 de diciembre de 20124 y el Acuerdo TUP
quedé abierto para su ratificacion el 19 de febrero de 201346,

De esta forma, el modus operandi tradicional para la determinacién de la
competencia judicial internacional se ha modificado con la reciente
aprobacién del Acuerdo TUP. Dicha modificaciéon no solo se ha llevado a
cabo con la adopcién del mencionado Acuerdo, sino que ademas ha sido
necesaria la reforma del nuevo Reglamento (UE) num. 1215/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucién de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil*’ (en adelante, Reglamento Bruselas I
bis). En efecto, el art. 89.1 del Acuerdo TUP dispone que el mismo entrara
en vigor en el momento en que se produzca el ultimo de los acontecimientos
que enumera, entre los que se encuentra la entrada en vigor de las
modificaciones del Reglamento Bruselas I bis, en lo que concierne su relacion
con el Acuerdo TUP. Por tanto, esas modificaciones eran necesarias debido a
un problema de plazos (mas alla de la pretendida técnica juridica), lo cual
trajo consigo cierto temor a que la adopciéon del Acuerdo TUP se

4 Comunicado de prensa de 4 de diciembre de 2009: Patents: EU achieves political breakthrough
on an

enbanced  patent  systemr (IP/09/1880). Disponible en: http://europa.cu/rapid/press-
release_IP-09-1880_en.htmrlocale=fr (visitada el dia 14 de septiembre de 2014).

2 Dictamen del TJUE (Pleno), de 8 de marzo de 2011, nim. 1/09, pérr. 89.

4 Comision Europea: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establece una cooperacion reforzada en el ambito de la creacién de proteccion
mediante una patente unitaria, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 215 final] y Propuesta
de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperacion reforzada en el ambito
de la creaciéon de proteccion mediante una patente unitaria en lo que atafie a las
disposiciones sobre traduccién, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 216 final].

4 Consejo de la Unién Buropea: Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute, de 2
de septiembre de 2011 (PI 108 COUR 48).

4 Reglamento nim. 1257/2012 (ya citado) y Reglamento (UE) nam. 1260/2012 del
Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperacion reforzada en
el ambito de la creaciéon de una proteccién unitaria mediante patente en lo que atafie a las
disposiciones sobre traduccion (DO L num. 361 de 31 de diciembre de 2012).

46 Véase el texto del Acuerdo TUP.

47 DO L num. 351 de 20 de diciembre de 2012.
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entorpeciera y constituyera, de nuevo, un fracaso mas en el camino hacia la
unificacién en materia de patentes en el seno de la Unién Europea, si se
retardaba u obstaculizaba maliciosamente el proceso legislativo ordinario
necesario para dicha modificacion*. Finalmente, dicha modificaciéon se ha
llevado a cabo a través del Reglamento nam. 542/2014.

No obstante, una vez superados estos obsticulos para la futura entrada en
vigor del Acuerdo TUP (de momento hay que esperar a que se retnan el
numero de ratificaciones exigido), la relaciéon entre el Reglamento Bruselas 1
bis y el Acuerdo TUP se revela problematica, augurandose dificultades para
los practicos en la materia, de modo que mas que simplificar la litigacion
internacional en este campo, la entorpece y, lo que es mas preocupante para
el tejido empresarial, la encarece®. Ello debido a la configuraciéon de la
compaginaciéon entre el Reglamento Bruselas I bis y el Acuerdo TUP,
tendiendo ambos textos naturaleza juridica distinta (uno reglamento de la
Unioén vy, el otro, convenio internacional) y debiendo complementarse para
determinar la competencia judicial internacional, cuando se erija un caso
relativo a derechos de patente entre los Estados miembros de la Unién
Europea que ratifiquen el Acuerdo TUP.

De este modo, dentro de este entramado juridico son varios los problemas
advertidos en relacion a la determinaciéon de la competencia judicial
internacional en materia de infraccion de patentes, los cuales se pueden
enunciar en los siguientes puntos:

a) En primer lugar, la forma en que se ha llevado a cabo la instauraciéon del
TUP: mediante un convenio internacional de Derecho internacional clasico,
es decir, al margen de la Unién Europea. Al respecto, cabe preguntarse por la
conveniencia de la eleccién de esta via para la creaciéon de dicho 6rgano
judicial. En puridad, la prelacion de fuentes juridicas en Derecho
internacional privado funciona de modo que se otorga supremacia al
Derecho de la Unién Europea®, asi pues, la prioridad para determinar la
competencia judicial internacional recaera sobre el Reglamento Bruselas I bis.
Pero, como explica el Acuerdo TUP, en su art. 31, una vez determinada la
competencia por dicho Reglamento, si recae sobre un pafs ratificante del
Acuerdo, sera mediante los criterios de éste conforme a los cuales debera

4 DESANTES REAL, M.: “¢Hay que modificar el Reglamento Bruselas I bis de 12 de
diciembre de 2012 para que pueda entrar en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes de 19 de febrero de 2013?27, publicado en el blog Conflictus Legum, el dia 6 de
marzo de 2013: http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/03 /manuel-desantes-el-
acuerdo-tup-no-exige.html (visitado el dia 14 de septiembre de 2014).

4 XENOS, D.: “The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the
Federalisation of the Patent System in Europe”, SCRIPTed (2013), vol. 10, nim. 2, p. 276.
0 Art. 96.1 CE, art. 21 LOPJ y art. 36.1 LEC.
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determinarse el concreto o6rgano judicial competente. Criterios, estos,
radicalmente distintos que los que emplea el Reglamento Bruselas I bis. Esta
complementariedad entre ambos textos hace cuestionarse, pues, la ilicitud de
que un convenio internacional pueda adulterar, de facto, los criterios de
competencia judicial internacional determinados por un instrumento
procedente de la Uniéon Europea como es el Reglamento Bruselas I bis.

b) En segundo lugar, la presunta vulneracién de los derechos procesales de
las partes. Cuando concluya el periodo transitorio que se prevé en el Acuerdo
TUP, durante el cual se podra optar entre acudir a la jurisdiccion de este
Tribunal o seguir con el sistema tradicional de las jurisdicciones estatales (art.
8351), pueden erigirse litigios basados en contratos firmados con anterioridad
a la entrada en vigor del Acuerdo TUP.

De modo que, las partes, en el momento de la firma de su contrato, podian
legitimamente prever que, en caso de disputa, l]a misma se dirimirfa en uno de
los paises determinados por los foros de competencia judicial previstos en el
Reglamento Bruselas I o su sucesor, el Bruselas I bis y, finalmente, por
aplicacion del Acuerdo TUP, ven completamente burlada esa prevision con
la que contaban. Un ejemplo serfa el caso de un contrato sobre licencia de
patente europea concluido en 2011. Pasados quince afios, esto es, en 2020,
surge una diferencia entre las partes en relacion con una conducta realizada
por el licenciatario susceptible de infracciéon del derecho de patente. En tal
caso, las partes, ambas domiciliadas en Bruselas y, habiendo pactado la
sumisiéon expresa a los tribunales belgas, se ven obligadas a litigar en la
division del TUP para el Benelux situada en Luxemburgo??, en virtud de una
eventual divisién regional que se cree en aplicacion del art. 7.5 del Acuerdo
TUP. De este modo, las partes quedarian privadas del ejercicio de la sumision
expresa que indicaron en su contrato, lo cual podria implicar una vulneracion
de sus derechos procesales.

c) En tercer lugar, la creaciéon de un sistema juridico de resoluciéon de
conflictos fuera de la Unién Europea solo en materia de patentes. Otros
derechos de propiedad industrial que constituyen titulos validos para toda la

51 Se prevé un periodo transitorio de siete aflos a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo TUP, durante el cual podran presentarse, a eleccion del demandante, acciones
ante los o6rganos judiciales nacionales competentes directamente designados por el
Reglamento Bruselas I bis.

52 Pues el momento de aplicacion temporal de las normas juridicas se hace depender de la
fecha de presentacion de la demanda, y no de la fecha en la que se concluy6 el acuerdo de
eleccion de foro. Asi lo determiné el TJUE en relaciéon con un caso donde la sumision
expresa se efectud antes de que entrara en vigor el Convenio de Bruselas y la demanda se
presentd bajo el régimen del citado Convenio. 1'7d. la STJUE de 13 de noviembre de 1979,
Collin, asunto 25/79, part. 6.
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Unién Europea (como los derechos de marca y disefio industrial
comunitarios) cuentan con o6rganos judiciales especializados para dirimir las
disputas relativas a esos derechos, creados a través de Reglamentos de la
Unién Europea, que es donde reside la gran diferencia con el Acuerdo TUP.
Ademas, el art. 71.bis.2 del Reglamento Bruselas I bis equipara el TUP al
Tribunal de Justicia del Benelux (ambos tribunales han sido creados por
medio de convenios internacionales). Sin embargo, el Tribunal de Justicia del
Benelux fue creado en 1965 para interpretar las normas juridicas (en materia
de propiedad intelectual) que comparten los paises del Benelux, es decir,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo®. Asi pues, no es un Tribunal que conozca
asuntos de forma directa ni vinculados con normas procedentes de la Union
Europea, pese a que se haya iniciado un movimiento para ampliar sus
competencias a través de un Protocolo de 22 de julio de 2010 (aun no en
vigor) al Tratado de Benelux de 1965, que asi lo posibilita®. Esta celeridad
por ampliar las competencias del Tribunal de Justicia del Benelux hace pensar
que parece que se lleve a cabo con el objetivo de que coincida con la
instauracion del TUP, de modo que éste no acapare toda la atencion de las
criticas. Pero pese a ello, el mencionado Protocolo al Tratado de Benelux no
distribuye competencias judiciales entre los Estados firmantes del mismo vy,
por ende, este instrumento no es equiparable, desde el punto de vista de la
determinacién de la competencia judicial internacional, al Acuerdo TUP. Asi
pues, cabe preguntarse por qué se da un tratamiento diferenciado a la materia
de patentes para determinar la competencia judicial.

d) En cuarto lugar, en esta linea del desigual tratamiento de la determinacion
de la competencia judicial en los asuntos internacionales sobre derecho de
patentes, se advierte que el Reglamento nim. 542/2014 incluye un nuevo
foro para determinar la competencia judicial de un érgano jurisdiccional
comun (nuevo art. 71.ter del Reglamento Bruselas I bis), en el sentido de que
si el demandado no tiene su domicilio en la Unién Europea y ninguna otra
norma confiere competencia sobre él, se aplicaran las disposiciones sobre
competencia como si estuviera domiciliado en dicho territorio. Ademas, el
6rgano competente por esta via podra ejercer su jurisdiccion mas alla del
territorio de la Union Europea si el demandado tuviere bienes en el territorio
de cualquier Estado miembro parte del acuerdo por el que se crea el 6rgano
jurisdiccional comun y el litigio tenga un vinculo suficiente con dicho Estado.
Llama la atencién la flexibilidad dotada en el campo de patentes frente al
resto de materias, pues este foro solo se aplicara para determinar la

5 Punto 1.1 de la Propuesta de la Comision Europea para modificar el Reglamento
Bruselas I bis, de 26 de julio de 2013.

>+ El texto del citado Protocolo esta disponible en la pagina web oficial de la OMPI:
http:/ /www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=264843 (visitada el dia 14
de septiembre de 2014).
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competencia de un 6rgano jurisdiccional comun (condiciéon que retnen el

TUP y el Tribunal de Justicia del Benelux>3).

¢) En quinto lugar, la competencia judicial determinada por el Acuerdo TUP
se configura como exclusiva (art. 32.1 del Acuerdo TUP). Dicha competencia
es exclusiva tras su determinacién por el Reglamento Bruselas I bis o el
Convenio de Lugano, en su caso (art. 31). Parece ser que el Acuerdo TUP
pretende establecer la competencia territorial en un plano internacional,
excluyendo la competencia de otros Estados mediante la proclamada
exclusividad. De este modo, lo que se logra en la practica es que esa
pretendida competencia judicial territorial exclusiva opere, en realidad, como
un foro de competencia judicial internacional exclusiva, pues la aplicacion del
Reglamento Bruselas I bis queda relegada simplemente a determinar si la
controversia entra dentro de su ambito de aplicaciéon para, posteriormente,
ignorar sus criterios de atribucién de competencia y aplicar los contenidos en
el Acuerdo TUP. Por tanto, se puede afirmar que el Reglamento Bruselas 1
bis tendra un papel meramente simbodlico en la determinaciéon de la
competencia judicial en los casos internacionales sobre derechos de patente.

f) En sexto lugar, otro problema que se suscita tiene que ver con la
indeterminaciéon del sistema judicial nacional al que se adscribiran las
resoluciones dictadas por el TUP, con las consecuencias que ello puede
conllevar para su eventual reconocimiento y ejecucion. La vaguedad en la
concrecion del Estado miembro especifico del que provendran las
resoluciones dictadas por el TUP puede implicar serios problemas en la
practica, si el reconocimiento y ejecucion se pretende de un Estado miembro
que no sea parte del Acuerdo TUP>. En efecto, la lectura del art. 24.4 del
Reglamento Bruselas I bis, relativo a la competencia exclusiva del Estado
concedente de la patente para pronunciarse sobre su validez, es que dicha
competencia se mantiene independientemente de que la cuestion se haya
suscitado por via de acciéon o por via de excepcion. Por tanto, podrian
suscitarse problemas en la fase de reconocimiento y ejecucion en paises no
ratificantes del Acuerdo TUP como Espafa, debido al juego de Divisiones
disefiado en el Acuerdo TUP. Asi pues, se podria dar el caso de que el litigio
se planteara en relacion con la infraccion y consecuente nulidad por
reconvencion de una patente europea belga, que se examinara en la eventual
division regional del TUP para el Benelux localizada en Luxemburgo. Si la

55 Art. 71.bis.2 del Reglamento Bruselas I bis.

5 En la misma linea esctibe ARENAS GARCIA, R.: “Competencia judicial internacional y
litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, Zazsons
dangereuses?”, en AANV.: Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial. 111 Jornada de
Barcelona de Derecho de la propiedad industrial (dir. por R. MORRAL SOLDEVILA). Cizur Menor
(2013): Civitas/Thomson Reuters, pp. 167-168. En contra, GARCIA VIDAL, A.: E/ sistema,
cit.,, p. 267.

402



MARIA ARANZAZU GANDIA SELLENS

resolucion pretendiera reconocerse en Espafia, Espafia podria no reconocetrla
porque, en aplicaciéon del Reglamento Bruselas I bis, el 6rgano que debio
conocer tendrfa que haber sido belga, y podria denegar el reconocimiento por
via del art. 45.1.c.ii del Reglamento Bruselas I bis (vulneracién de las
competencias exclusivas).

@) Por ultimo, la aplicaciéon progresiva del Acuerdo TUP a los diferentes
Estados conforme lo vayan ratificando. El Acuerdo TUP ha sido firmado
por 25 Estados miembros de la Uniéon Europea (de un total de 28, a falta de
Croacia, Espana y Polonia®”). Y, de momento, lo han ratificado Austria,
Bélgica, Dinamarca, Francia y Suecia®®. Asi pues, el proceso de ratificacion
esta siendo progresivo, de modo que, tras la entrada en vigor del Acuerdo (su
art. 89.1 exige 13 ratificaciones), su aplicacion se prevé escalonada conforme
los Estados vayan ratificindolo. En consecuencia, se daran dos escenarios
diferentes en el futuro préximo, uno correspondiente a los Estados que ni
hayan firmado ni ratificado el Acuerdo (o que solo lo hayan firmado, sin
ratificarlo) y otro relativo a la situaciéon de aquellos paises que lo hayan
ratificado, de modo que les sea plenamente aplicable. Por tanto, habra que
analizar, caso por caso, los Estados implicados en los asuntos relativos a
derechos de patente para ver si, en el momento de litigar, cabra la opcién de
hacerlo ante las Divisiones configuradas por el Acuerdo TUP (tras la
aplicacion del Reglamento Bruselas I bis, pese a su poca efectividad practica)
o si, por el contrario, solo sera posible continuar con el sistema judicial
tradicional (es decir, dirimir la controversia ante los organos judiciales
nacionales designados por el Reglamento Bruselas I bis). Esta dualidad de
situaciones se planteara por virtud del periodo transitorio previsto por el art.
83 del Acuerdo TUP, durante el cual, el demandante podra optar entre
acogerse al sistema configurado por dicho Acuerdo o determinar la
competencia al margen del mismo, como indicabamos supra.

Estos son algunos problemas relacionados con la determinaciéon de la
competencia judicial que va a suscitar la aplicacién del novedoso Acuerdo
TUP. Habra que esperar, por tanto, a las soluciones que el Tribunal de
Justicia de la Unién Europea provea para los casos en que se planteen
situaciones de incongruencia entre el Acuerdo TUP y el Reglamento Bruselas
I bis. Pero, tal y como hemos expuesto, la relacion entre ambos instrumentos

57 Polonia ha preferido cambiar su postura a favor del TUP por una mas cauta, debido a las
presiones recibidas por asociaciones polacas de abogados especialistas en patentes,
empresarios, autéonomos y politicos. 77 SZCZEPANOWSKA, K.: “Is Poland still
enthusiastic about UPC?”, publicado en el blog Kiuwer Patent Blog el dia 31 de enero de
2013. Disponible en: http://kluwerpatentblog.com/2013/01/31 /is-poland-still-
enthusiastic-about-upc/ (visitada el dia 14 de septiembre de 2014).

8 Véase supra nota 5.
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se augura convulsa debido, fundamentalmente, a que la voluntad politica ha
primado sobre la razoén juridica.

V. VALORACION DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE CONCESION DE PATENTES
DISPONIBLES EN EUROPA.

De entre los sistemas de concesion de patentes examinados, esto es, el
sistema de concesion de la patente espafiola, el de la patente europea sin
efecto unitario, el de la patente europea con efecto unitario y el sistema de
concesion conforme al Convenio PCT, las diferencias radican en mayor
medida en los efectos territoriales que producen las patentes concedidas y su
régimen juridico, mas que en el propio procedimiento de concesion. En
efecto, el iter que se sigue para su concesion es muy similar en todos los
casos.

Asi, en lo que respecta a la solicitud, siempre se exige que junto a la peticién
de concesion de la patente, se adjunte su descripcion, reivindicaciones,
dibujos (si son necesarios para la comprension de la invencién) y un
resumen. Esto es una constante en todos los sistemas de concesion de
patentes que hemos analizado. Asimismo, en todos ellos se reconoce el
derecho de prioridad en caso de que se haya obtenido una patente para la
misma invencién en otro Estado. Ahora bien, debe haber un convenio que
permita el ejercicio de ese derecho de prioridad (se alude fundamentalmente,
en esta sede, al Convenio de Paris y al Acuerdo ADPIC).

Respecto a los requisitos de patentabilidad que se examinan en el proceso de
concesion de la patente, no siempre se analizan los tres requisitos clasicos,
esto es, la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial. Si bien
ello debiera ser la regla general, por ejemplo, para otorgar una patente
espafola solo se examina el requisito de la aplicabilidad industrial.

En cuanto al examen previo sobre los requisitos de patentabilidad, en
aquellos sistemas en que, de oficio, se examinan los mismos, se configura,
légicamente, como obligatorio (es el caso del sistema de concesiéon de la
patente europea, tanto con efecto unitario como sin él, pues como hemos
explicado anteriormente, uno de los logros del Convenio de Munich, y que lo
diferencia del sistema del Convenio PCT, es precisamente que armonizé los
requisitos de patentabilidad, duracién y extension de la proteccion entre los
paises ratificantes del mismo). En otros sistemas, sin embargo, se configura
como opcional. Tal es el caso de la patente espafiola y del sistema de
concesion via Convenio PCT (y en este dltimo caso, el examen previo no
sera vinculante).
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En relacién con los recursos disponibles contra las decisiones denegando o
concediendo una patente también hay diferencias. Los o6rganos
jurisdiccionales nacionales seran los maximos intérpretes de la legislacion en
materia de patentes respecto de aquellas concedidas por los sistemas
nacionales o por el sistema PCT. Sin embargo, en relaciéon con las patentes
europeas, tanto las que tengan efecto unitario como las que no lo tengan, sera
el Tribunal Unificado de Patentes quien tendra la ultima palabra. Ahora bien,
ello respecto a los paises que hayan ratificado el instrumento que lo crea.

De todos modos, las diferencias mas fundamentales entre estos sistemas de
concesion de patentes radican en los efectos de las patentes concedidas. Sus
efectos se limitaran al territorio de un Estado, y vendran reguladas por la ley
de dicho Estado cuando las patentes se concedan siguiendo el sistema de
concesion nacional, el sistema de la patente europea sin efecto unitario y el
sistema de concesion del Convenio PCT. Asi, esos tres sistemas se distinguen
claramente del recién instaurado sistema de la patente europea con efecto
unitario, que no da lugar a un “haz de patentes” (como era el caso de la
patente europea sin efecto unitario), sino que la patente europea con efecto
unitario tendra validez en todo el territorio de la Unién Europea (excepto
Espana e Italia) y se regira por la ley del Estado donde el solicitante tenga su
domicilio o centro principal de actividad, o en su defecto, un centro de
actividad, o subsidiariamente, por la ley alemana. Ese efecto unificado es el
que destaca sobresalientemente entre los sistemas de concesion de patentes.

Precisamente el efecto unificado serfa el mas apropiado para fomentar la
innovaciéon a nivel mundial, a nuestro modo de ver. De este modo, se
reduciria notablemente la carga burocratica y administrativa que caracteriza la
concesion de una patente, carga que, en muchos casos, constituye un
obstaculo insalvable que imposibilita que una pequefia o mediana empresa se
pueda permitir la protecciéon mediante derechos de patente.

No obstante, el hecho de que se haya recurrido a la herramienta de la
cooperacion reforzada da lugar a que la patente unitaria no sea equiparable a
los derechos de marca y disefios comunitarios. A ello, ademas, hay que sumar
la creacién del TUP mediante un convenio internacional ajeno a la Unién
Europea. Aqui es donde radica, a nuestro modo de ver, el previsible fracaso
de la eficacia del nuevo sistema de patentes europeo, pues su configuracion
se ha llevado a cabo al margen del marco juridico de la Unién Europea, sobre
todo, en lo que respecta al plano procesal, relegando el Reglamento Bruselas
I bis a un papel meramente simbolico para la determinacién de la
competencia judicial internacional en los casos relativos a derechos de
patente.
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