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Preliminar

La aplicacién del sistema de la patente euro-
pea con efecto unitario (también conocida
como patente unitaria) es una realidad re-
ciente, pese a que la normativa bdsica se haya
aprobado hace mds de una década.

En efecto, ya en diciembre del 2012 se publi-
caron el Reglamento (UE) nim. 1257/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de di-
ciembre, por el que se establece una coopera-
cién reforzada en el dmbito de la creacién de
una proteccién unitaria mediante patente, y
el Reglamento (UE) nUm. 1260/2012 del Con-
sejo, de 17 de diciembre, por el que se estable-
ce una cooperacién reforzada en el dmbito de la
creacién de una proteccion unitaria mediante
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patente en lo que atafe a las disposiciones so-
bre traduccién.Y, unos meses mds tarde, en fe-
brero del 2013, se firmé el Acuerdo sobre un Tri-
bunal Unificado de Patentes. No obstante, la
aplicacién de los citados reglamentos se hizo
depender de la entrada en vigor del referido
acuerdo, lo que no tuvo lugar hasta el 1 de ju-
nio del 2023, una vez que se hubo cumplido
el requisito de su ratificacién por parte de al
menos trece Estados miembros, entre los cua-
les debian encontrarse los tres Estados miem-
bros con el mayor nUmero de patentes euro-
peas en vigor el afio anterior a la firma del
acuerdo (que, tras el Brexit, son Alemania, Fran-
cia e Italia).

Pues bien, el comienzo de la concesidén de
patentes unitarias y del funcionamiento del
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Tribunal Unificado de Patentes ha puesto ya
de manifiesto una de las caracteristicas funda-
mentales del sistema, a saber: que las paten-
tes unitarias no producen efectos en todos los
paises de la Unién Europea y, en la situacién
actual en la que todavia hay Estados miem-
bros que han firmado, pero no ratificado, el
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Pa-
tentes (Chequig, Irlanda, Grecia, Chipre, Hun-
gria, Eslovaquia), las patentes unitarias ni tan
siquiera producen efectos en todos los Estados
que participan en la cooperacién reforzada y
han suscrito el referido acuerdo.

En este contexto, la reciente ratificacién del
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Paten-
tes por parte de Rumania, asi como una reso-
lucién del Tribunal de Apelacién del Tribunal
Unificado de Patentes, han puesto de manifies-
to las peculiaridades de la eficacia territorial
de las patentes unitarias.

El ambito territorial del efecto unitario y la
reciente ratificacion del Acuerdo sobre el
Tribunal Unificado de Patentes por parte de
Rumania

Dada la falta de acuerdo entre todos los Esta-
dos de la Unidn, la creacién de la patente uni-
taria se produjo por medio del procedimiento
de cooperacién reforzada. Por ello, el Regla-
mento num. 1257/2012 dispone (art. 3.2) que,
una vez inscrito el efecto unitario en el Registro
para la Proteccién Unitaria mediante Patente,
la patente unitaria «otorgard proteccidén uni-
forme y tendrd los mismos efectos en todos los
Estados miembros participantes». Por lo tanto,
quedan fuera del efecto unitario los Estados
de la Unién Europea que no participen en el
procedimiento de cooperacion reforzada (que
en la actualidad son Espaia y Croacia).

Ademds, el citado reglamento también dis-
pone que «cualquier patente europea para
la que se haya inscrito el efecto unitario en el

Registro para la Proteccién Unitaria median-
te Patente, tendrd efecto unitario sélo en aque-
llos Estados miembros participantes en los
que el Tribunal Unificado de Patentes tenga
competencia exclusiva con respecto a las pa-
tentes europeas con efecto unitario en la fe-
cha de registro» (art. 18.2 in fine). Por lo tanto,
para que la patente unitaria produzca efectos
en un Estado miembro, es preciso que dicho
Estado, ademds de participar en la coopera-
cién reforzada, también haya suscrito y rati-
ficado el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes.

En consecuencia, todas las patentes unitarias
que se han concedido desde el comienzo de
aplicacién del sistema el 1 de junio del 2023
producen efecto en los Estados de la Unién
participantes en el procedimiento de coope-
racién reforzada que en ese momento habian
ratificado el acuerdo (es decir, Bélgica, Bulga-
ria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Francia,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Paises Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Fin-
landia y Suecia).

Sucede, no obstante, que existen otros Esta-
dos participantes en la cooperacién reforza-
day signatarios del Acuerdo sobre un Tribunal
Unificado de Patentes que enjulio del 2023 es-
taban pendientes de ratificacién de dicho
acuerdo (Chequia, Irlanda, Grecia, Chipre,
Hungria, Eslovaquia y Rumania). Y esto gene-
ra el problema de determinar cudles serdn las
consecuencias juridicas en el momento en que
estos Estados ratifiquen el acuerdo y, muy en
especial, la necesidad de aclarar si las paten-
tes unitarias ya concedidas extenderdn su efi-
cacia territorial a esos nuevos Estados en dicho
momento.

Este problema se acaba de suscitar araiz de la
ratificacién del acuerdo por parte de Rumania,
que fue notificada el 31 de mayo del 2024 y
con efectos a partir del 1 de septiembre.
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Pues bien, la normativa de la patente unitaria
no prevé mecanismo alguno para la extensién
de la eficacia de estas patentes. En consecuen-
cia, la patente es una patente unitaria en los
Estados miembros participantes en los que el
Tribunal Unificado de Patentes tuviese com-
petencia exclusiva con respecto a las paten-
tes europeas con efecto unitario en la fecha de
registro, mientras que, en los demds Estados,
la patente europea debe ser objeto de valida-
cién como una patente europea cldsica. Y si,
una vez validada, el Estado en cuestidn rati-
ficase el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes, ya no seria posible la extensién
del efecto unitario.

Por las mismas razones, tampoco seria po-
sible la extensidn del efecto unitario de las
patentes ya concedidas, a los nuevos Estados
que puedan suscribir (y posteriormente ratifi-
car) el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de
Patentes, como Espanay
Croacia (que de momen-
to ni tan siquiera partici-
pan en la cooperacién re-
forzada) y Polonia (que,
pese a participar en la
cooperacién reforzada,
no ha suscrito el acuerdo).

La eficacia territorial de las resoluciones del
Tribunal Unificado de Patentes

Las resoluciones y érdenes del Tribunal Uni-
ficado de Patentes referentes a una patente
unitaria producen efectos en todos los Estados
en los que la patente goza de dicho efecto
unitario. Dichas resoluciones y érdenes se eje-
cutardn en todos los Estados miembros de la
Unién Europea contratantes del Acuerdo sobre
un Tribunal Unificado de Patentes en las condi-
ciones determinadas en el articulo 82 de dicho
acuerdo, donde se establece un sistema de re-
conocimiento automdtico de las resoluciones
y 6rdenes del Tribunal Unificado de Patentes
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Las resoluciones del TUP
no tienen fuerza ejecutiva
en Estados que no hayan
ratificado el ATUP
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en los demds Estados contratantes y se dispo-
ne que «las resoluciones y érdenes del Tribunal
tendrdn fuerza ejecutiva en todos los Estados
miembros contratantes».

En este sentido, el procedimiento de ejecucién
se reqgird por el Derecho del Estado miembro
contratante en que aquélla tenga lugar, pues
toda resoluciéon del tribunal se ejecutard en las
mismas condiciones que una resolucién dicta-
da en el Estado miembro contratante en que
se dé cumplimiento a la ejecucién. Por lo tanto,
y por ejemplo, una resolucidén de la Divisién
alemana del Tribunal de Primera Instancia del
Tribunal Unificado de Patentes se ejecutard en
Francia como cualguier otra resolucién de un
tribunal francés.

De acuerdo con lo ya expuesto, en el periodo
en que nos encontramos en la actualidad, en
el que no se ha producido todavia la ratifica-
cién del Acuerdo sobre un Tri-
bunal Unificado de Patentes
por parte de todos sus Esta-
dos signatarios, las patentes
europeas no producen efec-
to en los Estados que partici-
pan en la cooperacién refor-
zada y han suscrito el acuerdo, pero que toda-
via no lo han ratificado (o lo han ratificado con
posterioridad a la inscripcidén en el Registro
de Patentes Unitarias de la patente a la que
se refiere la resolucién u orden del Tribunal Uni-
ficado de Patentes).

Eso explica, por ejemplo, que, cuando se solici-
tan medidas cautelares por infraccién de una
patente unitaria y el Tribunal Unificado de
Patentes las aprueba, la adopcién de dichas
medidas sélo produce efectos en el territorio
de los Estados que, participando en la coope-
racién reforzada, hayan ratificado el Acuerdo
sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Es
muy relevante a este respecto la reciente reso-
lucién del Tribunal de Apelacién del Tribunal
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Unificado de Patentes, de fecha 19 de agosto
del 2024 (UPC_CoA_388/2024).

En este caso, el titular de la patente unitaria
solicité medidas cautelares, que fueron apro-
badas el 19 de junio del 2024 en primera ins-
tancia por la Divisién de La Haya del Tribunal
Unificado de Patentes (ORD_30434/2024), ex-
tendiendo su eficacia a Irlanda. No obstante, el
Tribunal de Apelacién revoca esa decision por-
que sélo son Estados miembros contratantes
los que no sdélo han firmado, sino que también
han ratificado, el Acuerdo sobre el Tribunal Uni-
ficado de Patentes («only countries that have
not only signed but also ratified the UPCA are
Contracting Member States»).

Cabe anadir, a este respecto, que la ejecuciéon
de las resoluciones y érdenes del Tribunal Uni-
ficado de Patentes en Estados de la Unidn
Europea que no hayan firmado el Acuerdo so-
bre el Tribunal Unificado de Patentes (Espafia,
Polonia, Croacia) o en Estados que, habiéndolo

firmado, no lo hayan ratificado no se regird
por el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de
Patentes, sino por las disposiciones del Regla-
mento (UE) nim. 1215/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, rela-
tivo a la competencia judicial, el reconocimien-
to y la ejecucién de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil (Reglamento Bruse-
las | bis), o, en su caso, por las disposiciones del
Convenio relativo a la Competencia Judicial,
el Reconocimiento y la Ejecucién de Resolu-
ciones Judiciales en materia Civil y Mercantil,
hecho en Lugano en el 2007. En estos casos se
tratard de reconocer y ejecutar en un Estado
de la Unidén Europea resoluciones de otro Es-
tado de la Unidn (recuérdese que el Tribunal
Unificado de Patentes se considera un tribu-
nal nacional de cada uno de los Estados par-
te del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de
Patentes), sin que tal reconocimiento y ejecu-
cién pueda ser regulado por dicho acuerdo, al
pretenderse la ejecucidén en un Estado que no
es parte contratante.

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

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

4 Octubre 2024


http://www.ga-p.com

