GA_P

Gbémez-Acebo & Pombo

lLal

ANALISIS

PROPIEDAD INDUSTRIAL,
INTELECTUAL Y TECNOLOGIA

imitacion de la patente

y el long arm del Tribunal Unificado

de |

La reciente Sentencia de la Division Local de Paris

Patentes

del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado

de Patentes, de fecha 16 de enero del 2026

(UPC_CFI_369/2025), pone de manifiesto
las contradicciones a las que puede llevar
una inadecuada aplicacion del long arm

por parte del Tribunal Unificado de Patentes.

ANGEL GARCIA VIDAL
Catedratico de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico (asesor externo) de Gomez-Acebo & Pombo

RAIS AMILS ARNAL

Socia

Area de Propiedad Industrial e Infelectual de Gémez-Acebo & Pombo

1. Ellong army la limitacion de la patente

1.1

En el marco de un procedimiento de
infraccion de patentes, es muy fre-
cuente que el demandado alegue en
su defensa que la patente invocada
como infringida es nula e inste la co-
rrespondiente accion reconvencional
de nulidad. Cuando ello sucede, es
también frecuente que, para salvar
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las causas de nulidad esgrimidas en
contra de su patente, el demandante
titular proceda, ya sea con caracter
principal, ya subsidiario, a su limita-
cién durante el procedimiento judi-
cial de infraccion y reconvencional de
nulidad.

Esta posibilidad de limitar la paten-
te la reconoce el Convenio sobre
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Concesion de Patentes Europeas
(tras su Acta de Revision del 2000),
cuyo articulo 138.3 dispone que, en
los procedimientos ante el tribunal o
la administracion competente relati-
vos a la validez de la patente europea,
su titular estara autorizado a limitar la
patente modificando las reivindicacio-
nes, de forma que la patente asi limi-
tada servira de base al procedimiento.
Y asi lo prevé también la regla 30 de
las Reglas de Procedimiento del Tri-
bunal Unificado de Patentes cuando
dispone que la contestacion a la de-
manda reconvencional de nulidad
podra incluir una solicitud del titular
de la patente para modificar la pa-
tente europea (unitaria o no unitaria,
pero validada en un Estado parte del
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes —ATUP—).

Ahora bien, mientras que el Tribunal
Unificado de Patentes tiene compe-
tencia para analizar la validez de la
limitacién de las patentes unitarias y
también de las patentes europeas cla-
sicas validadas en un Estado parte
del mencionado acuerdo, carece de
competencia judicial internacional
para conocer de la eventual nulidad
de las patentes europeas validadas
en Estados que no son parte de tal
acuerdo, incluso aunque dichas pa-
tentes sean la validacion en esos Es-

tados de la misma patente europea
de base que ha dado lugar a una pa-
tente unitaria o a la patente validada
en un Estado parte del acuerdo. Y ca-
rece de la competencia para cono-
cer de su validez, aunque el Tribu-
nal Unificado de Patentes pueda te-
ner competencia para conocer de
su infraccién, en aplicacion del Re-
glamento Bruselas | bis'o del Conve-
nio de Lugano?.

Téngase en cuenta que la limitacion de
la patente produce los efectos de una
nulidad parcial, como expresamen-
te se dispone en el articulo 138.2 del
Convenio sobre Concesién de Pa-
tentes Europeas, al preceptuar que,
si las causas de nulidad soélo afectan
parcialmente a la patente europea,
ésta quedara limitada en forma de la
modificacion correspondiente de las
reivindicaciones y se declarara par-
cialmente nula. Y el articulo 24.4 del
Reglamento Bruselas | bis y el articu-
lo 22 del Convenio de Lugano dispo-
nen que, para conocer de la nulidad
de una patente, tienen competencia
judicial exclusiva los érganos jurisdic-
cionales del Estado en que se haya so-
licitado, efectuado o tenido por efec-
tuado el depdsito o registro en virtud
de lo dispuesto en algun instrumen-
to de la Unioén o en algun convenio
internacional. De ahi resulta que, si la

' 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.

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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1.2.

limitacion produce los efectos de una
nulidad parcial, la limitaciéon de una va-
lidacion nacional de una patente euro-
pea validada en un Estado que no es
miembro del Acuerdo sobre un Tribu-
nal Unificado de Patentes solo puede
ser examinada y admitida por los tri-
bunales de ese Estado.

Es claro que el Tribunal Unificado de
Patentes es competente para cono-
cer de acciones por infraccion de
patentes unitarias o de las patentes
europeas validadas en los Estados
que son parte del acuerdo. Pero, ade-
mas, y como hemos venido exponien-
do en documentos anteriores®, en de-
terminados casos el tribunal también
es competente para conocer de las
acciones de infraccion de validacio-
nes nacionales de la patente europea
en Estados que no son parte de dicho
acuerdo, ya se trate de Estados de la
Union Europea (como Esparia) o de
Estados que ni tan siquiera forman
parte de la Union (como Suiza). La
competencia judicial internacional
del Tribunal Unificado de Patentes
para conocer de la infraccion de la
validacion de la patente europea de
base de la patente unitaria descansa
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en las disposiciones del Reglamento
Bruselas | bis y del Convenio de Lu-
gano, y es lo que se conoce como el
long arm del tribunal.

Pues bien, cuando se demanda ante
el Tribunal Unificado de Patentes por
infraccion de una patente unitaria y, a
la vez, por infraccion de la validacion
de la patente europea de base en Es-
tados que no son parte del acuerdo
(haciendo uso de ese long arm), el
demandado puede entablar en pa-
ralelo una accion reconvencional de
nulidad de la patente unitaria ante el
Tribunal Unificado de Patentes y una
accion de nulidad de las validaciones
de la patente europea de base en los
Estados que no son miembros del
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes. Pero, en este ultimo caso,
esta accion de nulidad tendra que ser
entablada ante los tribunales naciona-
les de esos Estados, que son los que
tienen la competencia exclusiva.

Como respuesta a esas acciones para-
lelas de nulidad, el titular de la patente
podré limitar la patente unitaria ante
el Tribunal Unificado de Patentes y las
validaciones de la patente europea

5 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 Espana (ll): 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 (Ill): 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 infraccion de la parte britdnica de patentes europeas, aunque se discuta la validez de la
patente» y «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».
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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
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
https://ga-p.com/wp-content/uploads/2026/01/long_arm_Hecho_Causal.pdf
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1.3.

de base ante los tribunales naciona-
les de los Estados que no son parte
del acuerdo. Y, en el marco del proce-
dimiento de infraccion de la patente
unitaria y de las validaciones ante el
Tribunal Unificado de Patentes, di-
cho tribunal podra tener en cuenta
la accion de nulidad y la limitacion
tframitada ante los referidos tribuna-
les nacionales sobre la base de la
doctrina BSH/Electrolux del Tribunal
de Justicia?, segun la cual «el érga-
no jurisdiccional que conoce de la
accion por violacion de la patente
podra suspender, en su caso, el pro-
cedimiento de infraccion [...] si lo es-
tima justificado, en particular cuando
considere que existe una posibilidad
razonable y no desdefiable de que
esa patente sea anulada por el tribu-
nal competente de ese otro Estado
miembro».

Ahora bien, {qué pasa si, en un esce-
nario como el anterior, en el que se de-
manda ante el Tribunal Unificado de Pa-
tentes por infraccion de una patente
unitaria y, a la vez, por infraccion de la
validacién de la patente europea de
base en Estados que no son parte del
Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes, el demandado soélo en-
tabla una accion reconvencional de
nulidad de la patente unitaria ante el
Tribunal Unificado de Patentes, pero
no insta ningun procedimiento parale-
lo de nulidad ante el fribunal nacional
competente contra las validaciones
de la patente europea de base en los

Estados que no son miembros del
acuerdo? En ese escenario, el deman-
dante ftitular de la patente puede ser
que, al contestar a la reconvencion
de nulidad, limite la patente unitaria
ante el Tribunal Unificado de Patentes
y que el procedimiento de infraccion
deba proseguir con la patente unitaria
limitada y con la patente europea vali-
dada en un Estado que no es parte del
acuerdo en su version inicial, segun
fue concedida.

Este tipo de situaciones puede generar
una serie de disfunciones y llevar a re-
soluciones que podrian considerarse
«contradictorias», pues el tribunal, si
considera que la patente limitada es
vélida y desestima la accion recon-
vencional de nulidad, deberia anali-
zar la accion de infraccion con respec-
to a la patente unitaria limitada y con
respecto a la validacion de la paten-
te europea del Estado no parte del
acuerdo segun ésta fue concedida
(sin limitar). Y, si dicho tribunal con-
siderara que la patente unitaria limi-
tada, a pesar de dicha limitacion, es
nula y estimara la accién reconven-
cional de nulidad, deberia desestimar
la accién de infraccion con respecto
a la patente unitaria limitada, pero con
respecto a la validacion de la patente
europea del Estado no parte del Acuer-
do sobre un Tribunal Unificado de Pa-
tentes deberia analizar su infraccion,
pudiendo llegar a la conclusion de que
si hay infraccion y estimar la demanda
en este punto.

4 Sentencia de 25 de febrero del 2025, C-339/22, BSH/Electrolux.
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Si bien podria dar la impresion de que
este tipo de situaciones son de labo-
ratorio, no lo son, y la mejor prueba
de ello es la reciente Sentencia de la
Division Local de Paris del Tribunal de
Primera Instancia del Tribunal Unifica-
do de Patentes de fecha 16 de enero
del 2026 (UPC_CFI_369/2025), a la
gue a continuacién nos referimos.

La Sentencia de la Divisiéon Local
de Paris del Tribunal de Primera
Instancia del Tribunal Unificado de
Patentes de 16 de enero del 2026
(UPC_CFI_369/2025)

En este caso, la fitular de una patente
unitaria demanda ante el Tribunal Uni-
ficado de Patentes por infraccion de
dicha patente unitaria, asi como por
infraccion de la validacion suiza de |a
patente europea de base, ante lo cual
el demandado reconviene alegan-
do la nulidad de la patente unitaria,
lo que hace que el fitular, al contestar
a la correspondiente acciéon recon-
vencional de nulidad, limite la patente
unitaria con caracter principal. Pero
en ningun caso se limita la patente
suiza, ya que el Tribunal Unificado
de Patentes no es competente para
conocer de su nulidad y el deman-
dado no insta ningun procedimiento
de nulidad paralelo ante los tribunales
suizos (los unicos competentes para
conocer de su nulidad).

Ante esta situacion, la Division Local
de Paris realiza el siguiente analisis
en la decision comentada:

5 Apartado 123 de la resolucion.
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— En primer lugar, analiza la validez
de la patente unitaria limitada y
concluye que ésta es valida, de-
sestimando con ello la accion re-
convencional de nulidad instada
por el demandado.

— Seguidamente, analiza la existen-
cia de infraccion de la patente
unitaria limitada y concluye que
el producto del demando infrin-
ge la patente asi limitada, esti-
mando por tanto la demanda de
infraccion.

— Y, en cuanto a la validacion suiza
de la patente europea de base,
dado que ésta no ha podido li-
mitarse en el marco del procedi-
miento ante el Tribunal Unificado
de Patentes y no se ha podido
suspender el pronunciamien-
to de infraccion respecto a dicha
patente suiza porque no hay nin-
gun procedimiento de nulidad
paralelo tramitandose ante los fri-
bunales suizos, la Division Local
de Paris concluye que no puede
considerar que haya infraccion
de dicha patente, atendidas las
circunstancias del caso, y deses-
tima la demanda de infraccién
con respecto a la patente suiza.

El tribunal recuerda® que, segun la
sentencia BSH/Electrolux del Tribu-
nal de Justicia, el Tribunal Unificado
de Patentes carece de competencia
para pronunciarse sobre la validez de
una parte nacional de una patente
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concedida por un pais que no sea un
Estado parte contratante del Acuer-
do sobre un Tribunal Unificado de
Patentes, como es Suiza. Pero el tri-
bunal si es competente para conocer
de una accioén por infraccion de una
patente concedida por un Estado de
la Union Europea o vinculado por el
Convenio de Lugano, salvo que exista
un riesgo razonable no despreciable
de que la patente sea anulada por la
jurisdiccion del Estado de concesion.
De existir dicho riesgo, el Tribunal Uni-
ficado de Patentes puede suspender
el procedimiento hasta que el Estado
de concesion se pronuncie sobre la
parte nacional de la patente.

Prosigue seflalando que, «en este
caso, la limitacion de la patente uni-
taria por el demandante, en el marco
del presente procedimiento, para elu-
dir la acusacion de falta de actividad
inventiva de la patente tal como fue
concedida, genera una duda seria
sobre la validez del titulo suizo inicial-
mente concedido, lo que constituye
un riesgo razonable no despreciable
de nulidad de la parte suiza del titulo»,
por lo que corresponderia al titular de
la patente emprender las gestiones
necesarias para modificar la parte
suiza de la patente®.

Pero como eso no se ha hecho, con-
cluye la Division Local de Paris que
«no esta en condiciones de valorar
la existencia material de la presunta
infraccion de la parte suiza de la pa-

tente, y no puede suspender el proce-
dimiento en ausencia de una accién
de nulidad pendiente en Suiza», por
lo que, «en consecuencia, todas las
pretensiones formuladas a este res-
pecto seran desestimadas»’.

Consideraciones criticas

En un primer momento, la decision del Tri-
bunal Unificado de Patentes pudiera pa-
recer «logicay, dado que, si conociese de
la infraccion de la parte suiza, tal cual fue
concedida (sin limitar), el tribunal podria
tener que declarar infringida la parte suiza
de la patente, a sabiendas de que existen
elementos que ponen en tela de juicio su
validez. Sin embargo, bien miradas las co-
sas, lo que esta haciendo el Tribunal Uni-
ficado de Patentes es dejar sin efectos la
parte suiza de la patente europea cuando
dicha patente es valida y produce plenos
efectos hasta que un tribunal suizo decla-
re su nulidad total o parcial (de acordarse
su limitacion).

Todo indica que, si hubiera habido un pro-
cedimiento de nulidad paralelo en Suiza,
el Tribunal Unificado de Patentes habria
suspendido el procedimiento antes de
decidir sobre la infraccion de la patente
suiza porque, conforme a la doctrina BSH/
/Electrolux, al haberse limitado la patente
unitaria, «existe una posibilidad razona-
ble y no desdefable de que esa patente
sea anulada por el tribunal competen-
te de ese otro Estado miembro». Pero
como no hay un procedimiento de nulidad
en Suiza tramitdndose de forma paralela,

¢ Apartado 124.

7 Apartado 125.
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Aunque la solucion seguida

por el Tribunal Unificado de Patentes
pueda parecer «practica» para evitar
resoluciones contradictorias,

lidada en un Estado no

no es juridicamente correcta

el Tribunal Unificado de Patentes desesti-
ma la demanda de infraccion, como si la
patente fuera nula y no produjera ningun
efecto.

Aunque la solucion seguida por el Tribu-
nal Unificado de Patentes pueda verse
como una solucion «practica» para evi-
tar resoluciones que podrian considerarse
contradictorias, no es, desde luego, juri-
dicamente correcta porque en realidad
implica que dicho tribunal habria dejado
sin efectos la parte suiza de la patente
europea como si fuera nula, vulnerando
con ello la competencia judicial exclusiva
de los tribunales suizos, segun el Conve-
nio de Lugano y yendo en contra de la
sentencia del Tribunal de Justicia dictada
en el asunto BSH/Electrolux. Recordemos
que en esta resolucion, el Tribunal de Jus-
ticia es muy claro al apuntar que, de con-
formidad con el Reglamento de Bruse-
las | bis y con el Convenio de Lugano, la
competencia para declarar la nulidad de
una patente, via excepcion o via demanda
de nulidad, es exclusiva de los tribunales
del Estado donde dicha patente haya sido
validada y registrada.

Asi pues, si bien la solucion adoptada
por una resolucion como la de la Divi-
sion Local de Paris podria ser adecuada
con respecto a una patente europea va-

parte del Acuerdo sobre

un Tribunal Unificado de

Patentes, pero tampoco

parte de la Unién Euro-
pea ni de un Estado parte del Convenio
de Lugano (como, por ejemplo, el Reino
Unido) —pues en esos casos el Tribunal
de Justicia sefalé en la mencionada sen-
tencia BSH/Electrolux que si cabria reali-
zar pronunciamientos sobre la validez de
la patente nacional de ese Estado tercero,
aunqgue solo con efectos inter partes—, en
ningun caso esta solucion es aceptable
en un caso como el que aqui se analiza,
que afecta a una patente suiza.

Téngase en cuenta, por lo demas, que una
vez establecido por el Tribunal Unificado
de Patentes que no existe infraccion de
la parte suiza de la patente europea que
sirve de base a la patente unitaria, operan
los efectos de cosa juzgada y no podra di-
cho titular demandar con esa parte suiza
al mismo demandado ante los tribunales
Suizos.

Estamos, por tanto, ante una manifestacion
de las contradicciones a las que puede
llevar una inadecuada aplicacion del long
arm por parte del Tribunal Unificado de
Patentes y que deberian llevar a los titula-
res de patentes a valorar la conveniencia
de invocar dicho long arm, principalmente
en los casos en que la patente pueda te-
ner que ser limitada, a fin de evitar riesgos
como los materializados en la decisién
comentada.

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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