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El long arm del Tribunal Unificado de Patentes
basado en el «hecho causal de la infraccion»

y consideraciones sobre la aplicacion

de la lex loci protectionis

La Resolucion de la Division Local de Mannheim de 2 de octubre del 2025

constitfuye un nuevo hito en la extension del long arm

del Tribunal Unificado de Patentes, al declararse competente

sobre la base del articulo 7.2 del Reglamento Bruselas | bis,

por haberse producido en un Estado parte del acuerdo por el que se cred

dicho tribunal (el ATUP) el «hecho causaly» de la infraccion de patentes europeas
validadas en Estados no firmantes de dicho acuerdo. La resolucion también establece,
de forma criticable, la presuncion de que la jurisprudencia

sobre la interpretacion de reivindicaciones es la misma en todos los Estados del
Convenio sobre la Patente Europea (CPE).
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1. Preliminar producen efectos en Estados que no son
parte del Acuerdo sobre un Tribunal Uni-
El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) ficado de Patentes (ATUP).
puede, en determinados casos muy con-
cretos y dentro de unos limites estrictos, Téngase en cuenta, en efecto, que tan-
extender su competencia para conocer to el Reglamento Bruselas | bis (RBI bis)',
de infracciones de patentes europeas que en su articulo 4.1, como el Convenio de

' Reglamento (UE) numero 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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Lugano?, en el articulo 2, establecen como
fuero general, a la hora de determinar la
competencia judicial internacional, el del
domicilio del demandado, de modo que
las personas domiciliadas en un Estado
miembro de la Union Europea estan so-
metidas, sea cual sea su nacionalidad,
a los 6rganos jurisdiccionales de dicho
Estado. Y segun el Reglamento Bruse-
las | bis (art. 71 bis.2a), el Tribunal Unificado
de Patentes es un «organo jurisdiccional
comuny v, sobre esa base (art. 71 fer), «un
organo jurisdiccional comun serd com-
petente cuando, en virtud del presente

El tribunal se basa en el envio
de productos desde territorio TUP
como el hecho causal que justifica
su jurisdiceion

reglamento, los 6rganos jurisdicciona-
les de un Estado miembro que sea parte
en el instrumento por el que se establece
el érgano jurisdiccional comun hubieran
sido competentes en una materia regu-
lada por dicho instrumento». Dado que
el acuerdo por el que se crea el Tribunal
Unificado de Patentes reconoce la com-
petencia del tribunal no sélo en materia de
patente unitaria, sino también en relacion
con las patentes europeas clésicas siem-
pre que no se hubiera ejercido el opt-out
con respecto a éstas, de ello resulta que,
cuando el demandado esta domiciliado
en un Estado contratante del acuerdo y la

patente se refiere a una patente europea
clasica, el Tribunal Unificado de Patentes
tiene competencia judicial internacional
para conocer de la demanda (incluso aun-
que la patente europea clasica produzca
efectos en un Estado que no sea parte
del acuerdo).

Ademas, la competencia judicial interna-
cional del Tribunal Unificado de Patentes
en relaciéon con patentes europeas vali-
dadas en Estados ajenos al mencionado
acuerdo también puede deberse al hecho
de que el demandado por una accion para
la cual resulta objetivamen-
te competente el Tribunal
Unificado de Patentes no
tenga su domicilio en nin-
gun Estado miembro de la
Unién Europea ni tampoco
en ningun Estado del Con-
venio de Lugano. En estos
casos, el articulo 6.2 del Re-
glamento Bruselas | bis y el
articulo 4.1 del Convenio de Lugano pre-
ceptuan que la competencia judicial se
regird, en cada Estado miembro, por la
legislacion interna de ese Estado miembro.
Pero, a efectos de evitar que las legislacio-
nes nacionales priven de competencia al
Tribunal Unificado de Patentes, el articu-
lo 71 ter.3 del Reglamento Bruselas | bis le
asigna igualmente la competencia judicial
en estos casos al disponer que, «cuando
el demandado no esté domiciliado en un
Estado miembro, y el presente reglamen-
to no confiera de ofro modo competencia
respecto de él, se aplicara el capitulo Il,
segun proceda, con independencia del

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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domicilio del demandado», lo que impli-
ca reconocer la competencia del Tribunal
Unificado de Patentes.

Este fendmeno, en virtud del cual el Tri-
bunal Unificado de Patentes extiende su
competencia judicial internacional a pa-
tentes europeas que producen efectos en
Estados que no son parte del acuerdo por
el que se cred dicho tribunal es conocido
como el long warm del Tribunal Unificado
de Patentes y a él nos hemos referido en
una serie de documentos en los que cri-
ticamos la interpretacion en ocasiones ex-
cesivamente amplia que se esta haciendo
de dicha competencia®.

Pues bien, un nuevo hito en la ampliacion
de la competencia internacional del Tribu-
nal Unificado de Patentes lo constituye la
Resolucion de la Division Local de Mann-
heim de 2 de octubre del 2025 (UPC_
CFI1_162/2024), a la que a continuacién
nos referimos, en la que aquel tribunal se
arroga la competencia internacional so-
bre la base del articulo 7.2 del Reglamento
Bruselas | bis por haberse producido en
un Estado miembro del Acuerdo sobre un
Tribunal Unificado de Patentes el «hecho
causal» de la infraccion de patentes euro-
peas validadas en Estados no miembros
de este acuerdo.

GA_P

Gémez-Acebo & Pombo

2. Competencia territorial sobre la base

del lugar del «hecho causal de la in-
fraccion» (art. 7.2 RBI bis)

En este asunto, el Tribunal Unificado de
Patentes conocié de la accidn interpuesta
por la sociedad surcoreana Hurom Co.,
Ltd., contra la sociedad también surco-
reana NUC Electronics, Co., Ltd., por in-
fraccion de las validaciones de la patente
europea en el ferritorio de dicho tribunal
y en Polonia, Espafa, el Reino Unido y
Turquia. Dado que en ese momento el
Tribunal de Justicia aun no habia dictado
la sentencia en el asunto BSH/Electrolux,
decidié separar la accion de infraccion re-
lativa a Espafia, Polonia y el Reino Unido
y lo reanudd una vez se hubo publicado
dicha sentencia del Tribunal de Justicia.
La resolucién que comentamos resuelve
esta segunda parte del procedimiento,
relativa a la infraccion de las validacio-
nes de la patente europea en estos tres
paises.

Para justificar la competencia del Tribu-
nal Unificado de Patentes, el demandante
alego que el demandado infringia la pa-
tente en Polonia, Espafa y el Reino Unido
al enviar los productos infractores a di-
chos paises a través de su filial alemana
NUC Electronics Europe GmbH y de su

3 Se trata de los siguientes documentos GA_P: «Los limites del long arm del Tribunal Unificado de Patentes
en relacion con Espafa (I): la competencia judicial internacional», «Los limites del long arm del Tribunal
Unificado de Patentes en relacion con Espaia (l1): la controvertida sentencia del Tribunal de Justicia
en el asunto BSH/Electrolux», «Los limites del long arm del Tribunal Unificado de Patentes en relacion
con Espana (ll): el Derecho aplicable», «Los limites del long arm del Tribunal Unificado de Patentes en
relacion con Espana (IV): el reconocimiento y ejecucion de las resoluciones del tribunal», «El Tribunal
Unificado de Patentes acuerda las primeras medidas cautelares respecto de una patente europea validada
en Espafa: consideraciones criticas», «El Tribunal Unificado de Patentes se declara competente para
conocer de la infraccidon de la parte britéanica de patentes europeas, aunque se discuta la validez de la
patente».
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https://ga-p.com/wp-content/uploads/2025/05/Long_Arm_UPC_1.pdf
https://ga-p.com/wp-content/uploads/2025/06/Long_Arm_UPC_2.pdf
https://ga-p.com/wp-content/uploads/2025/06/Long_arm_UPC_3.pdf
https://ga-p.com/wp-content/uploads/2025/06/Long_Arm_UPC_4.pdf
https://ga-p.com/wp-content/uploads/2025/09/Long_Arm-SPAIN.pdf
https://ga-p.com/wp-content/uploads/2025/09/Long_Arm-UK.pdf
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distribuidor francés Warmcook, los cua-
les actuaban desde el ferritorio de paises
que han ratificado el Acuerdo sobre un
Tribunal Unificado de Patentes (Alemania
y Francia, respectivamente), donde tie-
nen ademas su lugar de negocios. Ade-
mas, resulta que la empresa alemana NUC
Electronics Europe GmbH es también la
importadora de dichos productos para el
mercado de la Unién Europea y del Reino
Unido, tal y como constaba en sus mar-
cados CE y UK.

En la resolucion comentada, el Tribunal
Unificado de Patentes se considera com-
petente para conocer de dicha accion
contra la empresa surcoreana por enfen-
der que el long arm también se extiende
a los casos en que el «hecho causal de la
infraccion» de una parte nacional de una
patente europea en un Estado ajeno al
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de
Patentes tiene lugar en un Estado que si
es miembro de éste.

Recuérdese, en efecto, que, aunque el Re-
glamento Bruselas | bis y el Convenio de
Lugano sienten como regla general la
de la competencia de los tribunales del
Estado del domicilio del demandado, tam-
bién prevén una serie de competencias
especiales en virtud de las cuales una per-
sona domiciliada en un Estado miembro
podré ser demandada ante los fribunales
de otro Estado miembro. Tal sucede «en
materia delictual o cuasidelictual», pues se
permite demandar a una persona domici-
liada en un Estado miembro «ante el érga-

no jurisdiccional del lugar donde se haya
producido o pueda producirse el hecho
danoso» (art. 7.2 RBI bis y art. 5.3 del Con-
venio de Lugano).

Al analizar el fuero especial del lugar de
produccion de la infraccion, una linea in-
terpretativa® defiende que, dado el princi-
pio de territorialidad que rige los derechos
de propiedad industrial, éstos sélo pue-
den ser lesionados en el Estado que los
reconoce. Y, sobre esa base, se concluye
que el fuero especial del articulo 7.2 del
Reglamento Bruselas | bis sélo puede lle-
var a reconocer la competencia de los
tribunales del Estado que otorga el dere-
cho. Ello implica, segun los defensores de
esta tesis, que, en materia de propiedad
industrial, el forum loci delicti comissi coin-
cidiria siempre y necesariamente con el
fuero de competencia exclusiva en materia
de nulidad de los derechos de propiedad
industrial, reconocido hoy en el articu-
lo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis. Y,
ademas, se sostiene que esta interpreta-
cion implica la ventaja de que coincidirian
forum e ius, pues al ser aplicable la lex loci
protectionis, esa ley seria aplicada por los
tribunales del Estado que ha aprobado tal
legislacion.

No obstante, esta interpretacion no es la
seguida por el Tribunal Unificado de Paten-
tes en su Resolucion de la Division Local de
Mannheim del Tribunal de Primera Instan-
cia del Tribunal Unificado de Patentes, de
fecha 2 de octubre del 2025 (UPC_
CFI1_162/2024).

4 Asi, entre otros, VoN Meiom, W./Prrz, J., «Cross-Border Injunctions in International Patent Infringement
Proceedings», EIPR, 1997, pags. 469 y ss. (470); BoscHiero, N., «lIl principio de territorialita in materia de proprieta
intellettuale: conflitti di legge e giurisdizione», AIDA, 2007, pags. 34 y ss. (80 y ss.).
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En esta resolucion, dicho tribunal parte
de la interpretacion del concepto «lugar
donde se haya producido o pueda produ-
cirse el hecho dafioso» del articulo 7.2 del
Reglamento Bruselas | bis apuntada por el
Tribunal de Justicia, segun el cual, aquél
comprende tanto el lugar donde se ma-
terializa el dafo, como el lugar del acon-
tecimiento causal, lo que permite al de-
mandante escoger entre ambos foros para
presentar la demanda (sentencias Pinck-
ney, de 3 de octubre del 2013, C-170/12,
apdos. 26y ss.; y Wintersteiger, de 19 de
abril del 2012, C-523/10, apdos. 19 vy ss.).
Y se afiade que, en el contexto de un de-
recho de propiedad industrial, el lugar del
acontecimiento causal no se limita al Esta-
do en el que dicho derecho esta registra-
do, de modo que el caracter territorial de
un derecho registrado como una patente
no excluye que los actos que dan lugar
a la infracciéon puedan cometerse en un
Estado distinto, siempre que produzcan
efectos sobre la patente nacional afecta-
da. De este modo, se hace una aplicacion
a las patentes de la doctrina sentada por
el Tribunal de Justicia al hilo de la infrac-
cion de una marca en su Sentencia de 19
de abril del 2012, Wintersteiger. En dicha
sentencia (apdo. 27), aunque el Tribunal
de Justicia declara que tanto «el objetivo de
previsibilidad como el de buena adminis-
tracion de justicia militan en favor de la
atribucion de competencia, atendiendo al
criterio de la produccién del dafio, a los
tribunales del Estado miembro en que se
halla protegido el derecho en cuestion»,
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al aplicar el criterio del lugar del hecho
causal, «la limitacion territorial de la protec-
cion de una marca nacional no excluye la
competencia internacional de los érganos
jurisdiccionales de ofros Estados miembros
distintos de aquel en que se encuentra re-
gistrada la marca».

Sobre esta base, el Tribunal Unificado de
Patentes considera que tiene jurisdiccion
para conocer del asunto en lo relativo a
Polonia, a Espafia y al Reino Unido por-
que los productos infractores se habrian
enviado a dichos Estados desde una filial
y un distribuidor del demandado, ambos
domiciliados en el territorio de los firman-
tes del acuerdo, constando uno de ellos
como importador y representante autori-
zado en los marcados CE y UK de dichos
productos. Es decir, se considera que el
envio es el acontecimiento causal del
dafio. Y, como ese acontecimiento tiene
lugar en territorio del Tribunal Unificado
de Patentes, eso le confiere competen-
cia para conocer de la infraccion de las
patentes europeas clasicas validadas en
dichos paises ajenos a dicho territorio.

Son varias las resoluciones del Tribunal
Unificado de Patentes en las que se ha
arrogado la competencia judicial inter-
nacional sobre la base del representante
autorizado en el marcado CE, ya sea por-
que éste esta domiciliado en el territorio de
un Estado miembro del acuerdo por el que
se creo dicho fribunal®, ya sea porque, con-
siderando su participacion en los hechos,

5 Veéase, por ejemplo, la decision de la Division Local de Hamburgo de 14 de agosto del 2025 dictada en
el asunto Dyson (UPC_CFI_387/2025), que comentamos en «El Tribunal Unificado de Patentes acuerda
las primeras medidas cautelares respecto de una patente europea validada en Espana: consideraciones
criticas». Véase en ese enlace.
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puede considerarse el lugar desde donde
opera dicho represente autorizado como
el lugar donde se produce el hecho causal
del dafio (como en el caso aqui analizado).
Es probable que ello lleve a las empre-
sas que operan en el territorio de la Union
Europea a redefinir su estrategia comercial
y operativa y a designar como su repre-
sentante autorizado a los efectos del mar-
cado CE a una empresa domiciliada en un
Estado miembro de la Union, pero no del
acuerdo mencionado. Y ello por cuanto,
si dicha empresa estd domiciliada y ope-
ra desde un Estado miembro de la Unién
Europea que no sea parte del acuerdo, si
bien podré ser demandada ante el Tribu-
nal Unificado de Patentes por los actos
que producen efectos en el territorio del
acuerdo, sus actos con efectos en los Es-
tados miembros que no hayan suscrito tal
acuerdo deberian quedar fuera de la juris-
diccion de dicho tribunal.

Legislacion aplicable a la infraccion de
las patentes validadas en Espafia, Po-
lonia y el Reino Unido: la regla de la lex
loci protectionis

Que el Tribunal Unificado de Patentes pue-
da conocer de acciones de infraccion de
una patente europea validada en un Esta-
do no miembro del acuerdo no significa
que el tribunal pueda aplicar las mismas
normas que si las acciones se refirieran a
una patente unitaria o a una patente euro-
pea validada en los Estados que si son
miembros de dicho acuerdo. Por el con-
trario, el Derecho aplicable seréa el Derecho

de patentes del Estado no contratante del
acuerdo en el que haya sido validada la
patente europea clasica (en nuestro caso,
el Derecho espaiiol).

Asi las cosas, la aplicacion del Acuerdo
sobre un Tribunal Unificado de Patentes
y del Reglamento Roma [I° puede llevar
a que el tribunal tenga que aplicar el De-
recho nacional de Estados que no son
parte del acuerdo (y, en consecuencia,
pueda tener que aplicar legislacion espa-
fola). Asi se reconoce expresamente en
el apartado 2 del articulo 24 del acuer-
do («en la medida en que el tribunal haya
de basar sus resoluciones en el Derecho
nacional, incluso, cuando corresponda,
en el de los Estados no contratantes...») y en
el apartado 3 del mismo articulo, segun el
cual el Derecho de los Estados no con-
tratantes se aplicara cuando proceda, en
particular, en relacion con el contenido y
limites del derecho, la carga de la prueba
y su inversion, las medidas correctivas en
los procedimientos por violacion de los
derechos de patentes, la indemnizacion
de dafios y perjuicios y la prescripcion.
El articulo 24.3 del Acuerdo sobre un Tri-
bunal Unificado de Patentes dispone lite-
ralmente que «el Derecho de los Estados
no contratantes se aplicara cuando sea el
indicado por aplicacion de la normativa a
que se refiere el apartado 2, en particular
en relacion con los articulos 25 a 28, 54,
55, 64, 68y 72».

En el caso analizado, la Division Local de
Mannheim es consciente de ello. Ahora

¢ Reglamento (CE) numero 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la ley

aplicable a las obligaciones extracontractuales («kRoma II»).
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bien, si bien apunta que el Derecho aplica-
ble con respecto a la infraccion de la pa-
tente europea validada en Espafia, Polonia
y el Reino Unido es el Derecho nacional
de estos Estados, con respecto a algun
punto no lo aplica, imponiendo la carga
de la prueba de ello al demandado.

Asi, al tratar el alcance de proteccion de
la reivindicacion 1 de la patente objeto
de controversia, el Tribunal Unificado de
Patentes apunta que «debe respetar los
estandares juridicos relevantes sobre la
aplicacion del articulo 69 del CPE [Con-
venio sobre la Patente Europeal estable-
cidos en la jurisprudencia nacional perti-
nente de ese Estado no miembro del UPC
[Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de
Patentes] y, en consecuencia, aplicar el
articulo 69 del CPE del mismo modo en
que lo haria un tribunal nacional de dicho
Estado no miembro del UPC». Ahora bien,
si bien el punto de partida es el adecua-
do, seguidamente seflala que, dado que
el demandante habia afirmado que podia
«asumirse que las conclusiones del panel
en este asuntfo son aplicables a todas las
jurisdicciones del CPE», recaia sobre el
demandado el acreditar que ello no era
asi («En este contexto, correspondia a la
demandada sefialar cualquier diferencia
derivada de la jurisprudencia sobre inter-
pretacion de reivindicaciones en Polonia,
Espafia o el Reino Unidox»).

En nuestra opinion, dicha «presuncion»
con respecto a la interpretacion del al-
cance de proteccion de la patente no en-
cuentra amparo ni el Reglamento Roma Il
ni tampoco en el propio articulo 24 del
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de
Patentes. Como ha declarado el Tribunal
de Justicia, «un litigio relativo a la violacion
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de una patente implica tfambién un anélisis
en profundidad del alcance de la protec-
cion conferida por esa patente a la luz del
Derecho de patentes del pais en cuyo terri-
torio se ha expedido esa patente» (Senten-
cia de 8 de septiembre del 2022, IRnova,
C-399/21, EU:C:2022:648, apdo. 48). Por
eso consideramos que no deberia recaer
sobre el demandado la carga de probar
que bajo el Derecho nacional aplicable la
interpretacion del alcance de proteccién
de la patente seria distinta. De hecho, un
poco mas tarde, al analizar la responsa-
bilidad de la demandada en este caso,
el propio Tribunal Unificado de Patentes
establece que «[alunque el contenido
del Derecho nacional aplicable de Esta-
dos no miembros del UPC constituye una
cuestion de Derecho y no una cuestion
de hecho —y, por ftanto, los principios re-
lativos a la carga de alegacién y a la falta
de contradiccion no se aplican a las cues-
tiones juridicas—, corresponde en pri-
mer lugar a la parte que desee invocarlo
presentarlo ante el tribunal de forma su-
ficientemente detallada, en particular for-
mulando afirmaciones especificas y pre-
cisas sobre su contenido relevante para
el caso».

En efecto, al tratar la cuestion relativa a si
era posible concluir que la demandada (la
empresa surcoreana) era responsable de
los actos de infraccion realizados en Espa-
fAia, Polonia y el Reino Unido por su filial ale-
mana y su distribuidor francés, el Tribunal
Unificado de Patentes concluye que no y
desestima la demanda. Y lo hace por con-
siderar que, aunque el demandante habia
aportado las disposiciones pertinentes
del Derecho polaco, espafiol y britanico,
«no explicd como se aplicarian dichas dis-
posiciones en una situacion como la del
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presente caso, en la que no existen actos la red de distribucion del demandado. No
directos propios del demandado relativos a resulta evidente que el Derecho nacio-
los territorios pertinentes, sino Unicamen- nal, incluida su jurisprudencia, considere
te actos directos realizados por entidades que tales actos puedan atribuirse al de-
juridicas separadas que forman parte de mandado como actos de infraccion.

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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