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1. Preliminar

Como se ha expuesto en el primer docu-
mento de esta serie, dedicada a los limi-
tes de la competencia del Tribunal Unifica-
do de Patentes para conocer de acciones
relacionadas con patentes europeas clési-
cas validadas en Estados que no son con-
tratantes del Acuerdo por el que se crea el

Tribunal Unificado de Patentes o con cer-
tificados complementarios de proteccion
concedidos en dichos Estados, el tribunal
carece de competencia para conocer de
la validez de dichos derechos. Ello es de-
bido a que el articulo 24.4 del Reglamento
Bruselas | bis' dispone que «son exclusi-
vamente competentes, sin consideracion
del domicilio de las partes», «en materia

' Reglamento (UE) num. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativo

a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y

mercantil.
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de inscripciones o validez de patentes,
marcas, disefios o dibujos y modelos y
demas derechos analogos sometidos a
deposito o registro, independientemen-
te de que la cuestion se haya suscitado
por via de accién o por via de excepcion,
los érganos jurisdiccionales del Estado en
que se haya solicitado, efectuado o teni-
do por efectuado el depdsito o registro
en virtud de lo dispuesto en algun ins-
trumento de la Union o en algun conve-
nio internacional». Como ha declarado el
Tribunal de Justicia —Sentencia de 8 de
septiembre del 2022, IRnova, C-399/21,
EU:C:2022:648, apdo. 36—, esta compe-
tencia judicial exclusiva responde a la cir-
cunstancia de que estos tribunales tienen
una proximidad material y juridica con el
registro, y se encuentran en las mejores
condiciones para conocer de los casos
en los que se impugna la validez del titulo
o incluso la propia existencia del depdsi-
to o registro de éste.

Pues bien, este fuero exclusivo del articu-
lo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis ha
sido inferpretado recientemente por el Tri-
bunal de Justicia, en su Sentencia de 25 de
febrero del 2025, C-339/22, BSH/Electro-
lux, ECLI:EU:C:2025:108. Se trata de un
pronunciamiento con un notable impac-
to en la practica del Tribunal Unificado de
Patentes y en la aplicacion de su long arm,
que lleva a resultados indeseables, como
a continuacion se expone.

La Sentencia del Tribunal de Justicia
de 25 de febrero del 2025, BSH/Elec-
trolux

El litigio en cuyo seno se presentd la cues-
tion prejudicial resuelta por la sentencia
enfrento al titular de una patente europea
validada en distintos Estados de la Union
Europea y en Turquia con una compafia

sueca a la que demandd, ante un tribu-
nal de ese pais, por los actos de infrac-
cion en todos los paises en que estaba
validada la patente europea. No obstante,
el demandado opuso la excepcion de nu-
lidad de dicha patente europea y lo que
el tribunal sueco pregunta al Tribunal de
Justicia es si, como consecuencia de ello
y de conformidad con el articulo 24.4 del
Reglamento Bruselas | bis, eso implicaba
la pérdida de competencia para conocer
de la accion de infraccion.

Aunque el litigio que esta en la base de
la sentencia no se ventilaba ante el Tri-
bunal Unificado de Patentes, la interpre-
tacion del Tribunal de Justicia en la sen-
tencia BSH/Electrolux le es igualmente
aplicable, toda vez que este tribunal se
equipara a los tribunales nacionales de
los Estados contratantes del Acuerdo por
el que se crea el Tribunal Unificado de Pa-
fentes.

2.1. El estado de la cuestion con anteriori-
dad a la sentencia BSH/Electrolux

En su sentencia BSH/Electrolux, el
Tribunal de Justicia comienza recor-
dando que un tribunal de un Estado
miembro puede conocer de las ac-
ciones de infraccion de una patente
de otro Estado, lo cual no es mas que
una manifestacion de la competen-
cia judicial internacional basada en
el fuero del domicilio del demandado,
establecida en el articulo 4.1 del Re-
glamento Bruselas | bis. Y, sobre esa
base, el Tribunal de Justicia insiste en
que la excepcion a esa regla estable-
cida en el articulo 24.4 del reglamen-
to (otorgando competencia exclusi-
va para conocer sobre la validez de
la patente a los tribunales del Estado
que la ha concedido) opera tanto si
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la validez se plantea en una accion o
Como excepcion.

De hecho, asi se dispone expresamen-
te en el articulo 24.4 del reglamen-
to, acogiendo la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia en su Sentencia
de 13 de julio del 2006, GAT, C-4/03,
EU:C:2006:457. Recuérdese, en
efecto, que en el Convenio de Bruse-
las de 1968 relativo a la Competencia
Judicial y a la Ejecucion de Resolu-
ciones Judiciales en materia Civil y
Mercantil (art. 16) no se aclaraba si la
competencia exclusiva para conocer
de la validez de los titulos de propie-
dad industrial se extendia también a
los casos en que la cuestion se sus-
citaba por medio de una excepcion,
y que fue el Tribunal de Justicia en

La interpretacion del Tribunal de Justicia
en la sentencia BSH/ Electrolux afecta
al Tribunal Unificado de Patentes

la sentencia GAT (apdo. 25) el que
aclard que la competencia exclusi-
va que establecia dicha disposicion
debia aplicarse «con independencia
del marco procesal en el que se sus-
cite la cuestion de la validez de una
patente, ya sea por via de accion o
por via de excepcion, en el momento
de interponer la demanda o en una
fase posterior del proceso». En con-
secuencia, en la actualidad no existe
duda de que cuando los tribunales que
conocen de la accién de infraccion
no son los del Estado en que se haya
solicitado, efectuado o tenido por
efectuado el depdsito o registro del
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titulo de propiedad industrial, no po-
dran dichos tribunales que conocen
de la accion de infraccion entrar a exa-
minar la validez del fitulo, ni tan siquie-
ra con meros efectos inter partes.

Sin embargo, ni el Tribunal de Justi-
cia en su senfencia GAT ni posterior-
mente el articulo 24.4 del Reglamento
Bruselas | bis aclaran qué debe su-
ceder con la accion por infraccion,
una vez planteada la nulidad, ya sea
por via de accion o por via de excep-
cion. En sus conclusiones del asun-
to GAT, presentadas el 16 de sep-
tiembre del 2004 (EU:C:2004:539,
apdo. 46), el abogado general apunto
tres posibilidades: «El érgano juris-
diccional que conoce de la violacion
puede reenviar infegramente el asunto,
puede suspenderlo hasta
que el érgano jurisdiccio-
nal de otro Estado miem-
bro competente [...] haya
decidido sobre la vali-
dez de la patente y pue-
de, finalmente, resolver él
mismo el litigio, en caso
de que el demandado
actue de mala fe». Pero el Tribunal
de Justicia no afronto esta cuestion,
dando pie a la aplicacion de solu-
ciones divergentes por los tribuna-
les nacionales. Asi, en la practica del
Reino Unido (mientras formaba par-
te de la Union Europea) se considerd
[por ejemplo, en el caso Coin Controls
Limited v Suzo International (UK) Limi-
ted and others (1997)F.S.R. 660] que
el tribunal que conoce de la accién
de infraccion debe declararse incom-
petente, mientras que, en los Paises
Bajos, el Tribunal Supremo (Senten-
cia de 30 de noviembre del 2007,
caso C02/228HR y C02/280HR,
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2.2.

ECLI:NL:DH:2007:BA9608) entendid
que hay que darle la oportunidad al
actor de retirar su demanda y que, si
no lo hace, el tribunal debe suspender
el procedimiento de infraccién hasta
que el fribunal extranjero competen-
te resuelva definitivamente la cues-
tion de la validez.

La interpretacion del Tribunal de Jus-
ticia en la sentencia BSH/Electrolux

a) En relacion con esta importante
cuestion declara ahora el Tribu-
nal de Justicia, en su sentencia
BSH/Electrolux (apdo. 52), que
«el érgano jurisdiccional del Es-
tado miembro del domicilio del
demandado ante el que se haya
ejercitado, en virtud del articu-
lo 4, apartado 1, de dicho regla-
mento, una accion por violacion
de una patente expedida en otro
Estado miembro seguira siendo
competente para conocer de esa
accion cuando el demandado

La sentencia BSH/Electrolux obliga

al demandado que quiera defenderse
ante la accion de infraccion a entablar
una accion de nulidad

impugne, por via de excepcion,
la validez de la patente, mientras
que la competencia para pro-
nunciarse sobre dicha validez
corresponde exclusivamente a
los organos jurisdiccionales de
ese otro Estado miembro». Se in-
siste, por tanto, en que el tribunal
mantiene la competencia para

conocer de la infraccion, porque,
de lo contrario, la competencia
para conocer de la accién de in-
fraccion quedaria en manos del
demandado, al que le bastaria
con oponer la excepcion de nuli-
dad. E invoca el tribunal sus sen-
tencias de 15 de noviembre de
1983 (Duijnstee, 288/82, EU:
C:1983:326, apdos. 22y 23) y
de 8 de septiembre del 2022
(IRnova, C-399/21, EU:C:2022:
648, apdo. 48), en las que ya se
destacaba la posibilidad de que
un tribunal conozca de acciones
de infraccion de una patente ex-
tranjera, pero en las que no se
afrontaba el caso concreto de que
se excepcione la nulidad de di-
chas patentes.

Esta conclusion del Tribunal de
Justicia en su sentencia BSH/
Electrolux, en el sentido de que
el tribunal que conoce de la ac-
cion de infraccion mantiene su
competencia aunque se
oponga ante él una ex-
cepcion de nulidad del ti-
tulo de propiedad indus-
trial, o pese a que se enta-
ble ante los tribunales ex-
clusivamente competen-
tes de otro Estado una
accion de nulidad del ti-
tulo de propiedad indus-
trial, es igualmente aplicable al
Tribunal Unificado de Patentes
cuando esté conociendo de una
accion de infraccion de una pa-
tente europea clasica validada
en un Estado no contratante del
Acuerdo por el que se crea el Tri-
bunal Unificado de Patentes (o de
un certificado complementario
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de proteccion concedido en uno
de dichos Estados). De hecho,
ya existen resoluciones en las
qgue el Tribunal Unificado de Pa-
tentes declara que «the UPC
(as well as the National Court)
does not lose that jurisdiction me-
rely because, as its defence, that
defendant challenges the validity
of that patent» (Orden de la Di-
vision nacional de Milan de 8 de
abril del 2025, UPC_CFI_
792/202, aunque en el caso no
se presentd accidn o excepcion
de nulidad alguna).

Partiendo de que el tribunal ante
el que se ha entablado la accion
de infraccién mantiene su com-
petencia para conocer de la in-
fraccion, pese a que se haya sus-
citado la cuestion de la validez
del titulo de propiedad industrial,
el Tribunal de Justicia considera
que el tribunal puede ejercer di-
cha competencia y conocer de la
infraccion o, si lo considera opor-
tuno, suspender el procedimiento
de infraccion hasta que se resuel-
va sobre la nulidad.

Afirma al respecto el Tribunal de
Justicia (apdo. 51 de la sentencia
BSH/Electrolux) que su interpre-
tacion «no implica que el érgano
jurisdiccional del Estado miem-
bro del domicilio del demandado
gue conoce de la accion por vio-
lacion de patente deba ignorar
que el demandado haya ejerci-
tado debidamente en ofro Estado
miembro una accién de nulidad
de la patente expedida en ese
otro Estado miembro. Si lo estima
justificado, en particular cuando
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considere que existe una posibi-
lidad razonable y no desdefable
de que esa patente sea anulada
por el tribunal competente de ese
otro Estado miembro (véase, por
analogia, la Sentencia de 12 de
julio del 2012, Solvay, C-616/10,
EU:C:2012:445, apdo. 49), el
organo jurisdiccional que co-
noce de la accién por violaciéon
de la patente podra suspender,
en su caso, el procedimiento, lo
que le permitira tener en cuenta,
a efectos de pronunciarse sobre
la accidn por violacion de la pa-
tente, la resolucion dictada por el
organo jurisdiccional ante el que
se haya ejercitado la accién de
nulidad». Como se observa, el
Tribunal de Justicia pretende jus-
tificar esta conclusion invocan-
do su sentencia Solvay, la cual se
referia a un supuesto de medi-
das cautelares, a pesar de que el
asunto BSH/Electrolux se refiere
a un procedimiento principal de
infraccion.

Asimismo, otra de las novedades
de la sentencia BSH/Electrolux es
que en ella se desarrolla la con-
clusién alcanzada en la prece-
dente Sentencia de 8 de sep-
tiembre del 2022, IRnova, segun
la cual el fuero de competencia
judicial exclusiva de los tribunales
del Estado de concesion o regis-
tro de la patente para conocer
de su nulidad o validez no es
aplicable cuando la patente de
que se trate no se ha expedido o
validado en un Estado miembro
de la Union Europea, sino en un
Estado tercero (como Turquia o,
tras el Brexit, el Reino Unido).
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Por lo tanto, en estos casos en
qgue la patente ha sido concedi-
da en un Estado ajeno a la Union
Europea, al no aplicarse el ar-
ticulo 24.4 del Reglamento Bru-
selas | bis, el tribunal del Esta-
do miembro que —en virtud del
fuero del domicilio del deman-
dado— conozca de las acciones
por infraccion de la patente de
ese tercer Estado, si podra ana-
lizar la validez de la patente, via
excepcion (siempre que el tercer
Estado no sea un Estado miem-
bro del Convenio de Lugano? no
haya un acuerdo bilateral entre
ese Estado y la Union Europea en
sentido contrario, o no esté pen-
diente un procedimiento ante un
organo jurisdiccional de dicho
Estado tercero).

Pero lo que no podra el tribunal
qgue conoce de las acciones de
infraccion es hacer una decla-
racion de nulidad que implique
la cancelacion de la patente con
efectos erga omnes. Segun el Tri-
bunal de Justicia (apdo. 73 de
la sentencia BSH/Electrolux), el
principio de no injerencia entre
Estados, propio del Derecho in-
ternacional, hace que «sodlo los
organos jurisdiccionales del Es-
tado tercero de expedicion o de
validacion de una patente [sean]
competentes para declarar la
nulidad de la patente mediante
una resolucion que pueda con-
llevar la modificacion del regis-

tro nacional de ese Estado en
lo que atafie a la existencia o al
contenido de dicha patentex». En
cambio, el érgano jurisdiccional
del Estado miembro del domici-
lio del demandado ante el que se
haya ejercido una accion por vio-
lacion de patente en cuyo marco
se suscite, por via de excepcion,
la nulidad de una patente expedi-
da o validada en un Estado terce-
ro es competente para pronun-
ciarse sobre esta cuestion, dado
que la resolucion de ese organo
jurisdiccional solicitada al respec-
to no puede afectar a la existen-
cia o al contenido de la patente
en ese Estado tercero ni conlle-
var la modificacion del registro
nacional de ese Estado.

2.3. Analisis critico

A nuestro juicio, la argumentacion
del Tribunal de Justicia presenta al-
gunas dificultades, genera no pocas
dudas y conduce a resultados inde-
seables:

a)

Un primer inconveniente deriva
del hecho de que, para que el
tribunal ante el que se entabla la
accion de infraccion pueda de-
terminar «que existe una posibi-
lidad razonable y no desdefable
de que esa patente sea anulada
por el tribunal competente de
ese ofro Estado miembro», sera
necesario que entre a analizar la
validez de la patente en el marco

2 Convenio relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecucion de Resoluciones Judiciales
en materia Civil y Mercantil (Convenio de Lugano), suscrito en el 2007 por la Union Europea, Dinamarca,
Islandia, Noruega y Suiza.
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de un procedimiento principal de
infraccion, que es precisamen-
te para lo que carece de compe-
tencia.

Sostiene el Tribunal de Justicia
que ese analisis seria preliminar
y, por tanto, a su entender seria
equiparable al que se realiza al
hilo de la adopcion de medidas
cautelares, donde es preciso rea-
lizar un anélisis preliminar de la
validez. Como se ha expuesto
en el primer documento de esta
serie de analisis, el Tribunal de
Justicia declaro en su Sentencia
de 12 de julio del 2012, Solvay
(C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445),
qgue un tribunal nacional mantie-
ne su competencia para adoptar
medidas provisionales o cautela-
res por infraccién de una paten-
te u ofro derecho de propiedad
industrial incluso aunque se haya
enfablado una accién de nulidad
ante los tribunales con compe-
tencia exclusiva. Y ello seria asi
porque, como el Tribunal de Jus-
ticia justificd en dicha sentencia,
la resolucion provisional adopta-
da por el juez que conoce con
caracter incidental no prejuzga
en modo alguno la resolucion
que deberd adoptar en cuanto
el fondo el ¢rgano jurisdiccional
competente.

Pero en realidad es muy discutible
que el andlisis incidental de la va-
lidez de la patente efectuado en
las medidas cautelares y el que
se realiza en el procedimiento
principal de infraccion a los efec-
tos de decidir si suspende o no
dicho procedimiento sean situa-
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ciones paralelas. Aunque el ana-
lisis de la validez que haga el tri-
bunal que conoce de la accién
de infraccion no vincule al anali-
sis que al respecto pueda hacer
el tribunal competente que co-
nozca de la validez del titulo, no
son equiparables las consecuen-
cias que comporta la adopcion
de medidas cautelares por infrac-
cion de una patente que, poste-
riormente, declara nula el tribunal
competente, con las consecuen-
cias que genera la declaracion
firme de infraccion, pues se deci-
de sobre el fondo, con riesgo de
resoluciones incompatibles y con-
secuencias indeseables.

Imaginese una hipodtesis en la
que el Tribunal Unificado de Pa-
tentes no suspenda el procedi-
miento de infraccion de una pa-
tente europea clasica validada
en Espanfa, estime la infraccion
e imponga la obligacién de in-
demnizar dafios y perjuicios, y
que dicho pronunciamiento de
condena adquiera firmeza y se
ejecute, y que, posteriormente,
un tribunal espafiol declare la nu-
lidad de esa patente europea
clasica validada en Espafa que,
previamente, el Tribunal Unifica-
do de Patentes considerd infrin-
gida. Recuérdese que la Ley de
Patentes espafiola (art. 104) no
extiende el efecto retroactivo de
la nulidad de las patentes hasta el
punto de afectar a las resolucio-
nes sobre infraccion de la paten-
te que hubieran adquirido fuer-
za de cosa juzgada y hubieran
sido ejecutadas con anterioridad
a la declaracion de nulidad, sino
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gue unicamente permite obtener
una indemnizacion de los dafios
y perjuicios a los que hubiere lu-
gar cuando el titular de la patente
hubiera actuado de mala fe. Las
consecuencias indeseables que
se darian en este supuesto hablan
por si solas y, atendiendo los pla-
zos en los que se prevé que tra-
miten los procedimientos ante el
Tribunal Unificado de Patentes,
no es un supuesto «de laborato-
rio», sino que puede darse per-
fectamente en la practica.

Por lo demas, bien miradas las
cosas, la doctrina de la senten-
cia BSH/Electrolux obliga al de-
mandado que quiera defenderse
ante las acciones de infraccion
(como las que se puedan entablar
ante el Tribunal Unificado de Pa-
tentes por lesion de una validacion
espafiola de una patente europea
clasica) a interponer una accion
de nulidad ante el tribunal exclusi-
vamente competente. Notese que
el Tribunal de Justicia se refiere a
la posibilidad de que el tribunal
gue conoce de la infraccién con-
sidere «que existe una posibili-
dad razonable y no desdefable
de que esa patente sea anulada
por el tribunal competente de ese
otro Estado miembro» y que, para
gue esa posibilidad exista, pare-
ce necesario que se haya entabla-
do una accion de nulidad previa.
En consecuencia, el demandado,
si quiere defender sus derechos
e intentar que el tribunal que co-
noce de la infraccién acuerde al
menos la suspension del procedi-
miento, debera acreditar que ha
entablado tal accion, sin que le

baste exponer ante el tribunal
qgue conoce de la infraccion los
motivos que, a su entender, de-
terminan la falta de validez de la
patente (o del titulo de propiedad
industrial del demandante). En
definitiva, lo que el Tribunal de
Justicia estéd haciendo es impo-
ner en estos supuestos un sistema
de bifurcacion, como el aleman,
donde la validez y la infraccion de
una patente son juzgadas por tri-
bunales diferentes.

De este modo, la interpretacion
del Tribunal de Justicia en la sen-
tencia BSH/Electrolux tiene varias
consecuencias que pueden afec-
tar al derecho de defensa del de-
mandado:

— En primer lugar, se permite
que el demandado por las
acciones de infraccion (en
nuestro caso, ante el Tribu-
nal Unificado de Patentes)
pueda hacer valer ante di-
cho tribunal que ha entabla-
do una accion de nulidad
de la patente ante los tri-
bunales nacionales exclu-
sivamente competentes, a
efectos de que el Tribunal
Unificado de Patentes va-
lore si procede o no sus-
pender el procedimiento
de infraccion. Pero lo que
no se posibilita es que el
demandado simplemente
haga valer ante el tribunal
que conoce de la infraccion
(a nuestros efectos, el Tribu-
nal Unificado de Patentes)
la existencia de causas de
nulidad de la patente a fin
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de que el tribunal pueda te-
nerlas en cuenta para de-
cretar la suspension del
procedimiento de infrac-
cion. Asi las cosas, en la me-
dida en que, en realidad, se
estd forzando al deman-
dado por infraccion a en-
tablar una accién de nuli-
dad en ofra jurisdiccion, se
le estaria privando de un
medio de defensa, como
es la posibilidad de alegar,
sin mas, la nulidad ante el
Tribunal Unificado de Pa-
tentes, pero sin que pre-
viamente se haya entabla-
do la accion de nulidad.

En segundo lugar, al admi-
tir la posibilidad de que el
tribunal que conoce de las
acciones de infraccion (el
Tribunal Unificado de Pa-
tentes) pueda continuar el
procedimiento, pese a que
se le haya hecho notar la
existencia de causas de nu-
lidad de la patente, en rea-
lidad se estd aceptando
que pueda seguirse un
procedimiento de infrac-
cion sin que el demandado
pueda defender la nulidad
de la patente —y el tribunal
analizarla— con toda la pro-
fundidad que la cuestion
merece.

Adicionalmente, el deman-
dado queda privado de
la posibilidad de oponer
una excepcion de nuli-
dad (con efectos inter par-
tes). Porque, aunque po-
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dra entablar la accion de
nulidad (con efectos erga
omnes) ante los tribunales
exclusivamente compe-
tentes del Estado de con-
cesion de la patente, no
podra interponer una ex-
cepcion de nulidad (con
efectos inter partes) ante
ninguno de los tribunales.
No puede hacerlo ante los
tribunales espafioles con
competencia exclusiva para
conocer de la nulidad de la
patente (porque no ha sido
demandado ante ellos). Y
tampoco puede hacerlo
ante el Tribunal Unificado
de Patentes (porque, segun
el articulo 24.4 del Regla-
mento Bruselas | bis, care-
ce de competencia).

El Tribunal de Primera Instancia
del Tribunal Unificado de Paten-
tes —en la Orden de la Division
local de Paris, de 21 de marzo
del 2025 (UPC_CFI_702/2024),
apdo. 25— ha declarado que,
con la interpretacion del Tribunal
de Justicia en la sentencia BSH/
Electrolux no se verian afecta-
dos ni el derecho de defensa ni
el principio de igualdad de ar-
mas entre las partes, porque en
caso de oponer una excepcién
de nulidad, el tribunal que co-
nozca de la accion de infraccion
tiene la facultad de suspender
el procedimiento para tener en
cuenta, en su caso, la resolucion
dictada por el tribunal del Estado
miembro de la Union Europea o
de un Estado vinculado por el
Convenio de Lugano («ll n’est
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Los distintos intereses quedan mejor
conjugados con la solucion holandesa

pas porté atteinte aux droits de
la défense, ni au principe déga-
lité des armes entre les parties,
dés lors gqu’en cas de contesta-
tion par voie d’exception, de la
validité du brevet, la juridiction
saisie d’'une action en contre-
facon, a la faculté de suspendre
la procédure afin de tenir comp-
te le cas échéant de la décision
rendue par la juridiction de I'Etat
membre de I'Union Européenne
ou d’un Etat lié par la Convention
de Luganoy).

Pero, como ya se ha indicado,
en rigor, y segun lo declarado
por el Tribunal de Justicia, no se
puede constatar «que existe una

que con la interpretacion
del Tribunal de Justicia

posibilidad razonable y no des-
denable de que esa patente sea
anulada por el tribunal compe-
tente de ese ofro Estado miem-
bro» sin que se haya entablado
una accion de nulidad ante di-
cho tribunal, siendo insuficiente,
por tanto, la mera alegacion de
la existencia de motivos de nuli-
dad de la patente ante el tribunal
que conoce de la infraccion. Y,
de hecho, cuando el Tribunal de
Justicia se refiere a la constata-
cion de que « existe una posibi-
lidad razonable y no desdefiable

de que esa patente sea anulada
por el tribunal competente de ese
otro Estado miembroy, lo hace
después de afirmar que su infer-
pretacion «no implica que el or-
gano jurisdiccional del Estado
miembro del domicilio del deman-
dado que conoce de la accion
por violacion de patente deba
ignorar que el demandado haya
ejercitado debidamente en otro
Estado miembro una accion de
nulidad de la patente expedida
en ese otro Estado miembro».

Todo lo anterior conduce, ade-
mas, al resultado paradojico de
que queda en peor situacion para
ejercer su derecho de defensa
el demandado por la in-
fraccion de una patente
europea clasica validada
en Espana —al que se
demanda ante el Tribunal
Unificado de Patentes—
que el demandado por la
infraccion de una patente
europea clasica validada
por ejemplo en Turquia,
pues este ultimo podra
oponer la excepcién de nulidad
como medio de defensa y el tri-
bunal, entrar a analizar la validez
de la patente sin limites, aunque
sea con efectos Uunicamente in-
ter partes.

La interpretacion del Tribunal de
Justicia implica, ademas, rechazar
tanto la solucion britanica como
la holandesa a las que antes se
ha hecho referencia. La conclu-
sion —contraria a la solucion bri-
tédnica— segun la cual el tribunal
ante el que se entablan acciones
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de infraccion de una patente
concedida por otro Estado man-
tiene su competencia, pese a que
el demandado oponga una ex-
cepcion de nulidad o ejerza una
accion de nulidad ante el drgano
judicial con competencia exclu-
siva, parece adecuada. Porque,
de lo contrario, la competencia
judicial establecida en el Regla-
mento Bruselas | bis quedaria
en manos de lo que decidiese el
demandado. Pero, para evitar re-
soluciones contradictorias (sen-
tencias firmes de infraccion de
una patente que posteriormen-
te es declarada nula), lo proce-
dente hubiera sido que el Tribu-
nal de Justicia declarase la nece-
sidad de suspender el procedi-
miento de infraccion hasta que
se resuelva sobre la nulidad por
parte del fribunal competente, si-
guiendo la solucion holandesa.
Dicho de otro modo, los distintos
intereses en juego quedan mejor
conjugados con la solucién ho-
landesa que con esta nueva in-
terpretacion del Tribunal de Jus-
ticia, que no garantiza (al menos
en todo caso) que no se dicten
resoluciones confradictorias por
los distintos érganos judiciales.

Frente a ello, el Tribunal de Justi-
cia faculta al tribunal que conoce
de la infraccion (como puede ser
el Tribunal Unificado de Paten-
tes) a continuar con el procedi-
miento, por mucho que el deman-
dado haya entablado una accion
de nulidad ante los tribunales ex-
clusivamente competentes (que,
en el caso de acciones europeas
clasicas validadas ante la Ofici-

GA_P

Gémez-Acebo & Pombo

na Espafiola de Patentes y Mar-
cas, serian los tribunales espa-
Aoles). El Tribunal de Justicia ni
tan siquiera limita esta posibili-
dad al caso en que el deman-
dado actue de mala fe, como si
hizo el abogado general en sus
conclusiones del asunto GAT,
presentadas el 16 de septiem-
bre del 2004 (EU:C:2004:539,
apdo. 46), a las que ya se ha
hecho referencia. Y notese que
en la sentencia BSH/Electrolux
no impone la suspension del pro-
cedimiento de infraccion, ni tan
siquiera aunque el tribunal que
conoce de la infracciéon conside-
re que existe «una posibilidad
razonable y no desdefable» de
que la patente sea anulada. In-
cluso en esos casos, en la sen-
tencia BSH/Electrolux sélo se
indica que el drgano jurisdiccio-
nal que conoce de la accién por
violacion de la patente «podra»
suspender, en su caso, el proce-
dimiento (no teniendo la obliga-
cion de hacerlo).

La tesis mantenida por el Tribu-
nal de Justicia, reconociendo la
discrecionalidad del tribunal que
conoce de la accion de infrac-
cioén para suspender o continuar
el procedimiento, pese a que se
suscite la nulidad de la patente,
tiene un fundamento discutible y
lleva a consecuencias practicas
indeseables.

Tiene un fundamento discutible
porque, como ya se ha indicado,
esta basada en una equiparacion
analogica con la situacion de
adopcion de medidas cautelares,
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La no suspension puede llevar
en la practica a situaciones indeseables
que podrian afectar al derecho

sobre la que verso el asunto Sol-
vay, a la que la sentencia BSH/
Electrolux se remite para justifi-
car esta conclusion. Pero no es lo
mismo el analisis preliminar de la

de defensa del demandado

validez o nulidad de una patente
con caracter previo a la adopcion
de medidas cautelares (y, por lo
tanto, provisionales) que un ana-
lisis para tomar la decisién de
continuar o no con un procedi-
miento que, de proseguir, aca-
bard con una resolucion sobre
el fondo del asunto.

Y puede llevar a resultados inde-
seables como los que se darian en
situaciones como las siguientes:

Piénsese en las hipotesis en que
el Tribunal Unificado de Patentes
conoce de una accion de infrac-
cion de una patente unitaria vy,
a la vez, de una infraccion de la
patente europea clasica, parale-
la a la patente unitaria y que ha
sido validada en Espafia. E ima-
ginese que el demandado ale-
ga ante el Tribunal Unificado de

Patentes que ha interpuesto una
accion de nulidad de la paten-
te europea validada en Espafia
ante los fribunales espafoles, a
la vez que entabla una accioén
reconvencional de nuli-
dad ante el primero. Si
el tribunal no suspen-
de el procedimiento
de infraccién y, poste-
riormente, declara la
nulidad de la patente
unitaria, podriamos en-
contrarnos con una si-
tuacion en la que el Tri-
bunal Unificado de Patentes
dicta una sentencia en la que
declara la nulidad de una paten-
te unitaria y, a la par, la infraccion
de la patente europea clasica pa-
ralela, validada en Espafia, pues
este tribunal no tiene competen-
cia para declarar su nulidad ni
tampoco para dejarla sin efectos
por considerarla nula. Y ello es
especialmente grave si recorda-
mos que el hecho de que pos-
teriormente un tribunal espafiol
declare la nulidad de la valida-
cion espafiola de la patente euro-
pea no tendra efecto retroactivo
y no permitird al demandado —al
que el Tribunal Unificado de Pa-
tentes ha condenado a pagar
una indemnizacion de dafios por
la infraccion de dicha patente y
cuya condena ha devenido firme
y ha sido ejecutada— reclamar la
devolucion de dichos importes.

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

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