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1. La competencia para el conocimiento
de las acciones sobre patentes euro-
peas clasicas durante el periodo tran-
sitorio iniciado tras la entrada en vigor
del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes

1.1

El Tribunal Unificado de Patentes tie-
ne competencia para conocer de
las acciones referidas a las patentes
europeas clasicas (éstas son las pa-
tentes europeas sin efecto unitario)
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siempre que no se hubiera hecho uso
del opt-out —la facultad prevista en el
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes de excluir la competen-
cia de dicho tribunal sobre una de-
terminada patente europea clasica—
o, de haberse hecho, éste haya sido
retirado. Pero, durante un periodo,
dicha competencia no es exclusiva.

En efecto, el Acuerdo sobre un Tribunal
Unificado de Patentes (ATUP) instaura
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un régimen transitorio en lo tocante a
las acciones judiciales referidas a esas
patentes europeas sin efecto unitario
y a los certificados complementarios
de proteccion concedidos sobre la
base de una de estas patentes. Asi,
en el articulo 83.1 de dicho acuerdo
se dispone que durante un perio-
do fransitorio de siete afos a partir
de la fecha de entrada en vigor del
acuerdo «podran seguir ejercitando-
se» ante los érganos jurisdiccionales
nacionales u otros drganos nacionales
competentes las acciones por viola-
cion de patente europea o por nu-
lidad de patente europea, asi como
las acciones por violacion o tfenden-
tes a la declaracion de nulidad de los
certificados complementarios de pro-
teccion expedidos para los productos
protegidos por patentes europeas.

El aludido articulo 83.1 del acuerdo se
refiere de forma expresa a las «accio-
nes por violacion de patente europea»
y de certificados complementarios de
proteccion, asi como a las «acciones
por nulidady». Si comparamos el tenor
de dicho precepto con el del articu-
lo 32.1 del mismo acuerdo, observa-
mos que este ultimo, al enumerar las
acciones sobre las cuales el Tribunal
Unificado de Patentes tiene compe-
tencia exclusiva, incluye ademas otras
acciones intfimamente relacionadas
con la accion de infraccion: las «ac-
ciones por las que se soliciten medidas
y requerimientos provisionales y cau-
telaresy» (letra ¢ del art. 32.1 ATUP) y
las «demandas por dafios y perjuicios

o de indemnizacién derivadas de la
proteccion provisional otorgada por
una solicitud de patente europea pu-
blicada» (letra f del art. 32.1 ATUP).
Dada la estrecha relacion de estas
acciones con las «acciones por vio-
lacion de patente europea» y de cer-
tificados complementarios de pro-
teccion, expresamente recogidas en
el articulo 83.1 referido, entendemos
que una interpretacion logica de dicho
precepto deberia conllevar extenderlo
tfambién a estas acciones.

Mas discutido es el caso de las «ac-
ciones declarativas de no infraccion»
(letra b del art. 32.1 ATUP). De un lado,
estas acciones encuentran un indu-
dable paralelismo con la accién de in-
fraccion, lo que jugaria a favor de que
a dichas acciones declarativas de no
infraccion les fuera de aplicacion
también el régimen transitorio del
articulo 83.1. Pero también es ver-
dad que esto implicaria que durante
el periodo transitorio seguiria siendo
posible interponer las acciones de-
clarativas de no infraccion como
modo de obstaculizar el ejercicio de
las acciones de infraccion (es lo que
se conoce como un forpedo), razéon
por la cual algun sector doctrinal' ha
considerado que, si dichas acciones
no se incluyeron de forma expresa
en el tenor literal del articulo 83 del
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes, es para asegurar que
—tras la entrada en vigor del acuer-
do— las acciones negatorias soélo
puedan ser entabladas ante dicho

! SCHALLMOSER, K., «Division of jurisdiction in transitional period», EPLAW Patent Blog, 1/10/2013, pag. 6.
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1.2.

tribunal. En todo caso, de momento
el fribunal no se ha pronunciado so-
bre esta cuestion.

Asi pues, de conformidad con el ar-
ticulo 83.1 del Acuerdo sobre un Tri-
bunal Unificado de Patentes, una vez
que éste ha entrado en vigor, opera
automaticamente la posibilidad de
continuar entablando estas acciones
ante los tribunales nacionales. Es decir,
el sujeto que pretenda ejercer una de
estas acciones no tendra que cumplir
requisito alguno ni realizar gestion de
ningun fipo mas que entablar la ac-
cion ante el correspondiente tribunal
nacional, y hacerlo dentro del plazo
transitorio fijado por dicho acuer-
do. Si asi lo hace, el tribunal nacional
mantendra su competencia, incluso
aunque se produzca el fin del perio-
do transitorio estando pendiente el
proceso (art. 83.2 ATUP).

De este modo se pretende evitar que
los fitulares de patentes o de certifica-
dos complementarios de proteccion
solicitados cuando el Tribunal Unifi-
cado de Patentes todavia no estaba
operativo se vean obligados a acudir
a él. Es decir, se pretende salvaguardar
la situacion existente cuando se solici-
taron estos derechos, pues, si en ese
momento dichos titulares hubieran sa-
bido que la competencia judicial para
conocer de cualquier accion relati-
va a dichas patentes le iba a corres-
ponder a dicho tribunal, podrian haber
optado, no por solicitar una patente
europea, sino por solicitar patentes na-
cionales en su lugar y, con ello, evitar
someterse a la competencia judicial
del Tribunal Unificado de Patentes.
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El referido periodo transitorio de siete
afos puede llegar a extenderse has-
ta los catorce afios desde la entrada
en vigor del Acuerdo sobre un Tribu-
nal Unificado de Patentes. Su articu-
lo 83.5 prevé que, transcurridos los
cinco primeros afios desde dicha en-
trada en vigor, el Comité Administrati-
vo pueda decidir prorrogar el periodo
transitorio hasta siete afios mas, en
funcion del resultado que obtenga de
una amplia consulta que debera hacer
entre los usuarios del sistema y de una
encuesta sobre el niumero de paten-
tes europeas y certificados comple-
mentarios de proteccion respecto de
los cuales se sigan ejerciendo accio-
nes por violacion o de nulidad ante los
organos jurisdiccionales nacionales.

Son, por lo tanto, catorce los afios
que podria llegar a durar este perio-
do transitorio. Y, si fenemos en cuen-
ta que las patentes europeas tienen
una duracion de veinte afios desde
su solicitud y que la concesion pue-
de demorarse varios afios, no es des-
cartable que las patentes concedidas
poco antes de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre un Tribunal Unifica-
do de Patentes caduquen antes del
fin del periodo transitorio.

2. La errdnea interpretacion del Tribunal
de Venecia (Seccion Especializada en
Materia de Empresa) en su Sentencia
de 12 de noviembre del 2025 (N.R. G.
10432/2024)

A pesar de la normativa expuesta, la re-
ciente Sentencia del Tribunal de Venecia
(Seccion Especializada en Materia de
Empresa) de 12 de noviembre del 2025
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(N.R.G.10432/2024) ha realizado una
interpretacion que, en nuestra opinion,
confravendria lo dispuesto en el articu-
lo 83 del Acuerdo sobre un Tribunal Uni-
ficado de Patentes comentado.

En el caso concreto, el titular de una paten-
te nacional italiana, asi como de una pa-
tente europea validada en Italia, demanda
ante dicho tribunal nacional a una com-
pafiia por supuesta infraccion de dichas
patentes. Tal proceder obedece a la con-
sideracion de que, aunque el Tribunal Uni-
ficado de Patentes es competente para
conocer de las acciones por infraccién
de patentes europeas clasicas, durante el
periodo transitorio también lo son los tri-
bunales nacionales, como el Tribunal de
Venecia en este caso.

Pese a ello, el referido Tribunal de Venecia,
actuando de oficio, se declara incompe-
tente para conocer de la acciéon por in-
fraccion de la patente europea clésica va-
lidada en Italia del demandante. Segun el
tribunal, solo tendria competencia si el de-
mandante hubiese hecho uso del opt-out,
es decir, si hubiera hecho uso de la fa-
cultad prevista en el propio acuerdo de
excluir la competencia del Tribunal Unifi-
cado de Patentes sobre una determinada
patente europea clasica.

Recuérdese, en efecto, que, segun el ar-
ticulo 83.3 del acuerdo, salvo que ya se
haya ejercido una accién ante el Tribu-
nal Unificado de Patentes, el titular o el
solicitante de una patente europea con-
cedida o solicitada antes del término del
referido periodo transitorio de siete afos
(ampliable por otros siete), asi como los
fitulares de certificados complementarios
de proteccion expedidos para productos

protegidos por patentes europeas, tienen
la posibilidad de eximirse de la compe-
tencia exclusiva del tribunal. Con tal fin,
notificaran dicho extremo a la Secretaria
del Tribunal Unificado de Patentes, a mas
tardar un mes antes de la fecha de termi-
nacion del periodo transitorio. La exencion
surtira efecto desde su inscripcién en el
registro de la Secretaria.

Esta posibilidad de excluir la competen-
cia del Tribunal Unificado de Patentes su-
pone dar un paso mas alla del que da el
apartado 1 del articulo 83 del acuerdo al
prever un periodo transitorio en el que los
tribunales nacionales siguen manteniendo
su competencia. Asi, de conformidad con
el articulo 83.1 del acuerdo, el titular de
una patente europea clasica o de un cer-
tificado complementario puede entablar
una accion por infraccion de su patente
ante un organo jurisdiccional nacional,
pero puede encontrarse con que la parte
demandada entable una accion de nuli-
dad de la misma patente europea ante el
Tribunal Unificado de Patentes, ya que,
como se ha dicho, el régimen transitorio
del articulo 83.1 del acuerdo mantiene la
competencia de los tribunales nacionales,
pero no priva de competencia a dicho tri-
bunal. La Unica forma de evitar que esto
suceda (y de privarle al Tribunal Unificado
de Patentes de dicha competencia) es por
medio de la via del opt-out que recoge el
articulo 83.3 del acuerdo.

Pues bien, la Seccion Especializada en
Asuntos Mercantiles del Tribunal de Vene-
cia hace una lectura que consideramos
totalmente contraria de ambas disposicio-
nes y, en lugar de reconocer la competen-
cia compartida de los tribunales naciona-
les y del Tribunal Unificado de Patentes
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durante el periodo transitorio (salvo que
se hubiera hecho uso del opt-out, en cuyo
caso solo cabra demandar ante los fribu-
nales nacionales), considera que la com-
petencia para conocer de las acciones
sobre la base de una patente europea cla-
sica solo le corresponde al Tribunal Unifi-
cado de Patentes y que un tribunal nacio-
nal sélo podra conocer de dichas acciones
si su titular ha hecho uso del mencionado
opt-out.

El opt-out no es necesario
para poder acudir

a los tribunales nacionales
durante el periodo transitorio

En consecuencia, afirma el referido tribu-
nal italiano que «la competencia “concu-
rrente” durante el periodo transitorio no
implica, por tanto, que el titular pueda
elegir, caso por caso, ante qué tribunal
dirigirse; de hecho, ello generaria incer-
tidumbres y disfunciones, tanto para los
potenciales demandados —expuestos al
arbitrio del titular— como para quienes
pretendan entablar una accion contra éste
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relativa a una patente de la Union Euro-
pea, pues la interpretacion sostenida por
la parte actora no explica como deberian
proceder durante el periodo transitorio en
ausencia de una sefial inequivoca deriva-
da del ejercicio del opt-out.

Esta interpretacion se aparta —a nuestro
juicio, indebidamente— de la interpre-
tacion unanime sobre el articulo 83 del
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de
Patentes y la competencia
transitoria de los tribuna-
les nacionales. El opt-out
no es necesario para po-
der acudir a los tribuna-
les nacionales durante
dicho periodo transitorio,
Sino que es un mecanis-
mo de proteccion con-
ferido a los titulares para
impedir que el Tribunal Unificado de Pa-
tentes pueda conocer de acciones sobre
sus patentes europeas clasicas o sobre
certificados complementarios concedi-
dos sobre su base y, con ello, evitar que
un tercero pueda presentar contra ellas
una demanda (de nulidad o declarativa
de no infraccién) que podria tener efec-
tos en todos los Estados contratantes del
acuerdo.

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

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