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La doctrina del Tribunal de Apelacion

del Tribunal Unificado de Patentes

sobre la excepeion de nulidad de patente:

¢la forma en que se aplica el long arm es compatible
con las propias Reglas de Procedimiento del TUP?

Se analiza la Orden del Tribunal Apelacion del Tribunal Unificado de Patentes
de 20 de junio del 2025, en la que se han hecho una serie de consideraciones
sobre la posibilidad de que los demandados ante el Tribunal Unificado

de Patentes aleguen la nulidad de una patente. Se plantean dudas

sobre si la forma en que este tribunal esta aplicando la doctrina BSH/Electrolux
es la adecuada y si, en el fondo, puede aplicar validamente dicha

doctrina atendidas sus propias Reglas de Procedimiento.
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no Unido o Turquia) o de la infraccion de
una patente europea validada en un Esta-
do de la Unidn, pero que no es parte de
dicho acuerdo (como, por ejemplo, Espa-
fa, Polonia, Croacia e Irlanda —mientras
no lo ratifique—), una respuesta frecuen-
te de los demandados es alegar la nuli-

1. Preliminares

En los casos en que, en aplicacion del
long arm, el Tribunal Unificado de Paten-
tes (TUP) conoce de la infraccion de una
patente europea validada en un Estado
gue no es miembro del Acuerdo por el que

se crea el Tribunal Unificado de Patentes
ni de la Union Europea (como Suiza, el Rei-
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dad de la patente europea cuya infraccion
se pretende.
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Ante estas situaciones el Tribunal Unifica-
do de Patentes viene aplicando la doctri-
na sentada por el Tribunal de Justicia en
su Sentencia de 25 de febrero del 2025,
C-339/22, BSH/Electrolux', una sentencia
en la que no se interpreta el Acuerdo por el
que se crea el Tribunal Unificado de Paten-
tes, sino las disposiciones del Reglamen-
to Bruselas | bis (RBI bis)?. De este modo,
y en aplicacion de dicha sentencia:

— Respecto a los Estados que no for-
man parte de la Union Europea y a
las patentes europeas validadas en
dichos terceros paises, el Tribunal Uni-
ficado de Patentes considera que
no es aplicable lo dispuesto en el
articulo 24.4 del Reglamento Bruse-
las bis ni en el articulo 22 del Conve-
nio de Lugano?, los cuales confieren
competencia exclusiva para conocer
sobre la validez de la patente a los tri-
bunales del Estado que la hayan con-
cedido, ya se cuestione la validez en
una accion reconvencional o como
excepcion.

En consecuencia, un tribunal de un
Estado de la Union Europea, como
es el caso del Tribunal Unificado de
Patentes (por tener la consideracion
de un tribunal comun equiparable a

los tribunales nacionales de los Esta-
dos miembros), puede conocer de la
validez de dichas patentes con efectos
inter partes.

Y, en relacién con los Estados de la
Union Europea que no han suscrito
o ratificado el Acuerdo por el que se
crea el Tribunal Unificado de Patentes,
este tribunal considera que mantiene
su competencia para conocer de la
infraccion de la patente europea vali-
dada en dichos paises, pese a que el
demandado cuestione su validez.

En ese caso, el Tribunal Unificado de
Patentes mantiene su competencia
para conocer de la infraccion pero,
si lo considera oportuno, puede sus-
pender el procedimiento de infraccion
hasta que el tribunal del Estado de la
Unién (no parte del acuerdo) en que
se validé dicha patente europea re-
suelva sobre su nulidad. Al respecto,
el Tribunal de Justicia permite la posi-
bilidad de suspender el procedimiento
de infraccion cuando el tribunal que
esta conociendo de él «considere que
existe una posibilidad razonable y no
desdefable de que esa patente sea
anulada por el tribunal competente
de ese otro Estado miembroy».

! Sentencia que hemos comentado con detenimiento en el documento «Los limites del long arm del Tribunal
Unificado de Patentes en relacién con Espana (Il): la controvertida sentencia del Tribunal de Justicia en

el asunto BSH/Electrolux»; véase en este enlace.

2 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.

3 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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https://ga-p.com/wp-content/uploads/2025/06/Long_Arm_UPC_2.pdf

Si bien las reglas del juego parecian es-
tablecidas, la Orden de 20 de junio del
2025 (UPC_CoA_393/2025) dictada por
el Tribunal de Apelacion del Tribunal Uni-
ficado de Patentes ha hecho una serie de
consideraciones sobre la posibilidad
de que los demandados ante el Tribunal

El Tribunal de Apelacion declara
que no es posible impugnar ante
el TUP la validez de la patente
mediante una excepcion de nulidad

Unificado de Patentes aleguen la nulidad
de una patente y plantea dudas sobre si la
forma en que este tribunal esta aplicando
la doctrina BSH/Electrolux es la adecuada
y si, en el fondo, dicha doctrina puede ser
aplicada validamente por el Tribunal Uni-
ficado de Patentes, atendido lo dispuesto
en el propio acuerdo de su creacién y en
sus propias Reglas de Procedimiento.

La Orden del Tribunal Apelacion del Tri-
bunal Unificado de Patentes de 20 de
junio del 2025 (UPC_CoA_393/2025)

En esta orden, el Tribunal de Apelacion
del Tribunal Unificado de Patentes se ocu-
pa sobre todo de la interpretacién del ar-
ticulo 69.4 del Acuerdo por el que se crea
el Tribunal Unificado de Patentes (segun el
cual, «a peticiéon del demandado el tri-
bunal podra ordenar al demandante que
preste una garantia suficiente para cubrir
las costas procesales y demas gastos en
que incurra el demandado y que puedan
imputarse al demandante») y de su even-
tual aplicacion en los casos en que se haya
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entablado una accién reconvencional de
nulidad.

No procede en este momento exponer con
detalle la cuestion concreta que se suscita
porque excede del problema del long arm.
De hecho, aparentemente esta resolucion
nada tendria que ver en
principio con dicho long
arm que aqui nos ocupa.
Ahora bien, como segui-
damente veremos, en ella
el Tribunal de Apelacion
hace una serie de consi-
deraciones que si pueden
ser relevantes a la hora
de valorar la aplicabilidad
del long arm en los procedimientos ante el
Tribunal Unificado de Patentes.

A este respecto, es interesante destacar
que, al referirse a la accion reconvencional
de nulidad en dicha resolucion, el Tribunal de
Apelacion declara (apdos. 26 y 27) que,
en el sistema procesal establecido en el
acuerdo de creacion y en el Reglamen-
to de Procedimiento del Tribunal Unificado
de Patentes, dentro del procedimiento de
infraccion no se permite que un deman-
dado impugne la validez de la patente me-
diante una excepcion de nulidad, sino que
unicamente puede alegar como defensa
la nulidad de dicha patente presentando
una demanda reconvencional de revoca-
cion («a defendant is not allowed to cha-
llenge the validity of the patent by way of
an invalidity defence in the infringement
proceedings but only by lodging a sepa-
rate counterclaim for revocation»).

Aunque en la resolucién del Tribunal de
Apelacion no se mencione expresamente,
es claro que esta interpretacion se basa
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en la regla de procedimiento del Tribu-
nal Unificado de Patentes numero 25.1, se-
gun la cual: «lIf the statement of defence in-
cludes an assertion that the patent alleged
to be infringed is invalid the statement
of defence shall include a counterclaim
against the proprietor of the patent for
revocation of said patent in accordance
with rule 42».

En consecuencia, para que un deman-
dado en una accion por infraccion pue-
da defenderse alegando argumentos de
invalidez, se ve obligado a presentar una
demanda reconvencional («In order for
a defendant in an infringement action to
be able to defend itself by raising invali-
dity arguments, it is forced to file a coun-
terclaim).

Las implicaciones de esta interpretacion
del Tribunal de Apelacion del Tribunal Uni-
ficado de Patentes son muy relevantes.

Y ello porque, en caso de que se deman-
de ante el Tribunal Unificado de Patentes
por infraccién de una patente europea
validada en un Estado de la Uniéon Euro-
pea que no sea parte del acuerdo de su
creacion (como es el caso de Espafia,
entre otfros) o de una patente validada
en un tercer Estado que no sea miembro
de la Unién (como es el del Reino Unido
tras el Brexit), el demandado no podria
nunca alegar en su defensa que la pa-
tente es nula porque, segun el Tribunal
de Apelacion, no caben las excepcio-
nes de nulidad ante el Tribunal Unificado
de Patentes.

De igual modo, tampoco seria posible
entablar una accién reconvencional de nu-
lidad.

En efecto, si la patente europea se refiere
a un Estado de la Unién Europea, pero
no del acuerdo, el demandado tampoco
podria entablar una accién reconvencio-
nal de nulidad ante el Tribunal Unifica-
do de Patentes, porque este tribunal care-
ce de competencia para conocer de ellas,
conforme al Reglamento Bruselas | bis y el
Convenio de Lugano.

A'su vez, si la patente europea esté valida-
da en un Estado ajeno a la Union Europea
y al Convenio de Lugano, aunque en esos
casos no se aplica el fuero exclusivo del
Reglamento Bruselas | bis (art. 24.4) ni el
del Convenio de Lugano (art. 22), el Tribunal
de Justicia, en su sentencia BSH/Electro-
lux (apdo. 61), sélo ha admitido la compe-
tencia de los érganos jurisdiccionales del
Estado de la Unidon Europea del domicilio
del demandado para conocer de la validez
de la patente via excepcion («la compe-
tencia del organo jurisdiccional del Estado
miembro ante el que se haya ejercitado la
accion se extiende, en principio, en virtud
de esta norma general, a la cuestion de la
validez de esa patente suscitada por via
de excepcion en el marco de la accién por
violacion de patente»), por lo que tam-
poco es posible instar ninguna accion de
nulidad en contra de dicha patente.

Asi las cosas, y en relacion con las pa-
tentes europeas validadas en Estados de
la Union Europea que no son parte del
Acuerdo por el que se crea el Tribunal
Unificado de Patentes, si no es posible
alegar la nulidad via excepcion, sino soélo
via reconvencion, y si dicho tribunal no es
competente para conocer de la validez de
dichas patentes europeas, {como se apli-
ca la ratio que esta detrés de la sentencia
BSH/Electrolux?
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Y es que si, como ha apuntado el Tribu-
nal de Apelacion, el demandado solo
puede alegar la nulidad de la patente
como defensa presentando una accién
reconvencional de nulidad, en los casos
en que no es posible entablar dicha ac-
cion de nulidad ante el Tribunal Unifica-
do de Patentes por no ser competente,
el Tribunal Unificado de Patentes no po-
dria 1) ni valorar con efectos inter partes
la validez de la patente europea validada
en aquellos Estados de fuera de la Unidn
Europea, 2) ni tampoco valorar —ni tan
siquiera superficialmente— si «existe una
posibilidad razonable y no desdefiable
de que esa patente sea anulada por el
tribunal competente de ese otro Estado
miembro» para el caso de las patentes
europeas validadas en un Estado miem-
bro de la Unién Europea, pero no parte
del acuerdo. Es decir, este analisis que si
le permitiria hacer la sentencia BSH/Elec-
trolux (a pesar de lo cuestionable de ello
con respecto al segundo supuesto, aten-
dida la competencia exclusiva establecida
en el articulo 24.4. del Reglamento Bru-
selas | bis) no parece que se lo permita
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su propia normativa reguladora, tal y como
ésta ha sido interpretada y aplicada por
el Tribunal de Apelacion del Tribunal Uni-
ficado de Patentes en la resolucion co-
mentada.

Téngase en cuenta, por lo demas, que la
imposibilidad de oponer la nulidad por via
de excepcion la ha reconocido el Tribunal de
Apelacion, por lo que es una interpreta-
cion que vincula al tribunal de primera ins-
tancia del Tribunal Unificado de Patentes.
Tenemos que ver como el Tribunal Unifi-
cado de Patentes va a conjugar la forma
en que esta aplicando el long arm con sus
propias normas de procedimiento cuando
el demandado pretende invocar la nuli-
dad de la patente como defensa, pues no
parece que ello tenga buen encaje. Este
hecho puede constituir una via argumen-
tal relevante para oponerse a la forma en
que el long arm esté siendo aplicado por
parte de este fribunal, al no ser conforme
con sus propias Reglas de Procedimien-
to y por la manifiesta afectacion que ello
puede tener sobre el derecho de defensa
del demandado.

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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