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l 6rgano jurisdiccional del Estado
miembro del domicilio del demanda-
do, competente en virtud del articu-
lo 4 del Reglamento 1215/2012, relati-
vo a la competencia judicial, el reco-
nocimiento y la ejecucién de resoluciones judi-
ciales en materia civil y mercantil (Reglamento
Bruselas | bis), ante el que se haya ejercido una
accién por violacién de una patente expedida
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en otro Estado miembro sequird siendo compe-
tente para conocer de esa accién cuando el de-
mandado impugne, por via de excepcién, la va-
lidez de la patente, si bien la competencia para
pronunciarse sobre dicha validez corresponde
exclusivamente a los érganos jurisdiccionales
del Estado miembro del registro de aquélla.
Sin embargo, si la patente se registrd en un ter-
cer Estado, el tribunal del Estado miembro del
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domicilio del demandado serd, en principio,
competente para conocer también de la nuli-
dad planteada por via de excepcidn, si bien su
decisién no afectard al contenido de la patente
en ese Estado tercero ni conllevard la modifica-
cién del registro nacional de ese Estado.

A esas conclusiones llega el Tribunal de Justicia
de la Unién Europea en su respuesta a una serie de
cuestiones prejudiciales planteadas por el tri-
bunal de apelacién con sede en Estocolmo (el
Tribunal de Apelacién en Materia de Patentes,
Marcas y Mercantil de Suecia) en relacién con la
interpretacién del articulo 24, apartado 4, del
Reglamento Bruselas | bis. Segin esta regla,
tienen la competencia exclusiva «en materia
de inscripciones o validez de patentes, [...] in-
dependientemente de que la cuestidon se haya
suscitado por via de accidén o por via de excep-
cidn, los érganos jurisdiccionales del Estado en
que se haya solicitado, efectuado o tenido por
efectuado el [...] registro [de la patente] en vir-
tud de lo dispuesto en algin instrumento de la
Unidén o en algln convenio internacional». Una
patente europea expedida por la Oficina Euro-
pea de Patentes con arreglo al procedimiento
previsto a este respecto en el Convenio sobre
la Patente Europea firmado en Mdnich el 5 de
octubre de 1973 que haya sido posteriormente
validada en un Estado miembro estd sujeta a
las mismas normas de competencia judicial en
materia de validez que una patente nacional.

Las cuestiones se plantearon en el marco de un
litigio entre BSH, sociedad alemana, y Electro-
lux AB, sociedad sueca. BSH es titular de una
patente europea que protege una invencién en
el sector de las aspiradoras y que fue validada
en varios Estados miembros de la Unién Euro-
pea ademds de en el Reino Unido y Turquig, lo
que dio lugar a la expedicién de patentes na-
cionales en esos Estados. BSH ejercié en Suecia
una accién contra Electrolux por violacién de

todas las partes nacionales de dicha patente
europea. Electrolux solicité la desestimacidén de
la demanday planted, ademds, la inadmisibili-
dad de las pretensiones relativas a las viola-
ciones de las partes nacionales de la patente
europea distintas de la parte sueca. Alegaba
que las patentes extranjeras eran nulas y que los
érganos jurisdiccionales suecos no eran compe-
tentes para pronunciarse sobre su violacién.

ElTribunal de Justicia de la Unidén Europea basa
sus conclusiones fundamentalmente en los si-
guientes argumentos:

1) En virtud del articulo 4, apartado 1, del
Reglamento Bruselas | bis, las personas
domiciliadas en un Estado miembro estdn
sometidas a los érganos jurisdiccionales
de dicho Estado, salvo en los casos en los
que el propio reglamento admite separarse
de esta regla general. Entre ellos se encuen-
tran los foros exclusivos, recogidos en el ar-
ticulo 24, que se aplican «sin consideracién
del domicilio de las partes».

2) En el caso del articulo 24, apartado 4, la
competencia exclusiva se justifica tanto por
el hecho de que la expedicién de las paten-
tes implica la intervencién de la Adminis-
tracién nacional como porque los érganos
jurisdiccionales designados se encuentran
en mejores condiciones para conocer de los
casos en los que el propio litigio versa sobre
la validez de la patente o sobre la existen-
cia del depdsito o del registro.

3) Elconcepto litigio en materia de [...] validez
de patentes, en el sentido del articulo 24,
apartado 4, del Reglamento Bruselas | bis,
debe interpretarse de manera estricta. Si
se admitiera que el érgano jurisdiccional
del Estado miembro del domicilio del de-
mandado perdiera su competencia para
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conocer de una accién por violaciéon de una
patente expedida en otro Estado miem-
bro por el mero hecho de que el demanda-
do impugne, por via incidental, la vali-
dez de esa patente, ello implicaria que la
excepcidn prevista en el mencionado articu-
lo 24, apartado 4, se convertiria en la regla
en una gran parte de los litigios en materia
de patentes.

Con ello no se conseguiria el objetivo de
la seguridad juridica perseguido por el
Reglamento Bruselas | bis. Si se admitiera
que, en funcién de la defensa elegida por
eldemandado y, en su caso, en el momento
en que éste lo considerase oportuno —en
particular, en el supuesto de que las normas
procesales del foro autoricen que se plantee
ese motivo de oposicidn en cualquier fase
del procedimiento—, un érgano jurisdiccio-
nal de un Estado miembro pudiera perder
su competencia para pronunciarse sobre la
accién debidamente ejercida ante él, existi-
ria durante todo el procedimiento el riesgo
de que ese érgano jurisdiccional tuviera que
declararse incompetente.

Por otra parte, la interpretacidén sosteni-
da por el Tribunal de Justicia de la Unidn
Europea permite que el titular de una pa-
tente europea que considere que un mismo
demandado viola la patente en varios Estao-
dos miembros acumule todas sus acciones
por violacién de patente y obtenga una
reparacioén global ante un Unico foro, evi-
tando asi, en particular, el riesgo de resolu-
ciones divergentes.

No es un obstdculo, a estos efectos, que esta
interpretacién pueda dar lugar a la sepo-
racién del procedimiento por violacién de
patente —que seguird pendiente ante el
érgano jurisdiccional del Estado miembro
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del domicilio del demandado—vy del proce-
dimiento relativo a la validez de la patente
expedida en otro Estado miembro, respec-
to al cual son exclusivamente competentes
los érganos jurisdiccionales de este Ultimo
Estado. Esta separacién no impide al tribu-
nal del domicilio del demandado que co-
noce de la accién de violacién suspender el
procedimiento, si lo estima justificado —en
particular, cuando considere que existe una
posibilidad razonable de que esa patente
sea anulada por el tribunal competente del
otro Estado miembro—, y tener en cuenta,
a efectos de pronunciarse sobre la accién
por violacién, la resolucién dictada por el
érgano jurisdiccional ante el que se haya
ejercido la accién de nulidad.

La conclusién es distinta cuando la cuestidn
de validez afecta a una patente registrada
en un tercer Estado porque el Reglamento
Bruselas | bis establece un régimen de com-
petencia interno de la Unién Europea que
persigue objetivos propios, como el buen
funcionamiento del mercado interior y el
establecimiento de un espacio de libertad,
seguridad yjusticia. El articulo 24 no se apli-
ca a los érganos jurisdiccionales de Estados
terceros ni confiere competencia alguna,
exclusiva o no, a esos érganos jurisdiccio-
nales por lo que respecta a la apreciacién
de la validez de una patente expedida o
validada en ese Estado.

En virtud del articulo 4, apartado 1, del Re-
glamento Bruselas | bis, los érganos jurisdic-
cionales del Estado miembro del domicilio
del demandado son, en principio, compe-
tentes para conocer de una accién por vio-
lacién de patente ejercida contra el deman-
dado por el titular de una patente expedida
o validada en un Estado tercero que tenga
su domicilio en otro Estado miembro. Esta
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competencia se extiende, en principio, a la
cuestién de la validez de esa patente susci-
tada por via de excepcién en el marco de la
accién por violacién de patente.

No obstante, ese principio de competen-
cia puede verse limitado por normas es-
peciales, como resulta del articulo 73 del
Reglamento Bruselas | bis, segin el cual
este reglamento no afecta a la aplicacion,
entre otros, de los convenios y acuerdos bi-
laterales entre terceros Estados y un Estado
miembro que se hubieran celebrado antes
de la fecha de su entrada en vigor y que se
refieran a materias reguladas por él.

Por otro lado, en las condiciones previs-
tas en los articulos 33 y 34 del Reglamento
Bruselas | bis, el érgano jurisdiccional de un
Estado miembro cuya competencia se base
en el articulo 4 de ese reglamento puede
verse obligado a reconocer la competencia
de los érganos jurisdiccionales de Estados
tercerosy a suspender el procedimiento, o in-
cluso a poner fin al procedimiento iniciado
ante él, cuando ya exista un procedimien-
to pendiente ante un érgano jurisdiccional
de un tercer Estado en el momento en que
se ejerza ante él una accién que tenga el
mismo objeto, la misma causa y las mismas
partes que la accidn que se esté tramitan-
do ante el érgano jurisdiccional del tercer
Estado o en el que se interponga ante él
una demanda conexa a la accién ejerci-
da ante el érgano jurisdiccional del tercer
Estado.

Sin perjuicio de que el tribunal remitente
compruebe este extremo, no parece que en
el caso exista ninguna limitacién estable-
cida por las disposiciones contenidas en el
apartado anterior. Tampoco concurre nin-
guna limitacién impuesta por el Derecho

internacional general. A este respecto, la
competencia de los érganos jurisdicciona-
les del Estado miembro del domicilio del
demandado no es contraria al principio
de Derecho internacional del efecto rela-
tivo de los tratados, si bien debe ejercerse
respetando el principio de no injerencia,
en virtud del cual un Estado no puede in-
miscuirse en los asuntos que son esencial-
mente de la competencia nacional de otro
Estado.

En el ejercicio de sus competencias, un Es-
tado puede expedir, validar y registrar ti-
tulos de propiedad intelectual que, en el
territorio de ese Estado, confieran a su titu-
lar derechos exclusivos, como una patente.
Ese Estado puede considerar también que,
dado que una resolucién judicial que anu-
la una patente afecta a la existencia o, en
caso de anulacién parcial, al contenido de
esos derechos exclusivos, Unicamente los
érganos jurisdiccionales competentes de
ese Estado pueden dictar tal resolucién.
Del principio de no injerencia resulta que
solo los érganos jurisdiccionales del Estado
tercero de expedicién o de validacién de
una patente son competentes para decla-
rar su nulidad mediante una resolucidn que
pueda conllevar la modificacién del reqgis-
tro nacional de ese Estado en lo que ata-
fe a la existencia o al contenido de dicha
patente.

A cambio, el tribunal del Estado del do-
micilio del demandado que conoce de la
accién de violacién y ante el que se suscita
por via de excepcidn la cuestidn de la va-
lidez de esa patente puede pronunciarse
sobre ambos extremos (salvo que existiera
alguna de las limitaciones mencionadas
en el apartado 6) porque su resolucidén
tiene un alcance limitado a las partes del
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procedimiento. Cuando la nulidad se plan- patente. Por ello, la resolucién no podrd
tea como excepcidn, sélo se pretende ob- incluir en ningUn caso una orden dirigida
tener una resolucidn por la que se desesti- a la autoridad administrativa responsable
me la accién de violacién y no una que de la llevanza del registro nacional del Esto-
conlleve la anulacién total o parcial de la do tercero de que se trate.

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

Para mas informacién, consulte nuestra web www.ga-p.com, o dirfjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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