Departamentc de Derecho y Economia internacional
de la Universidad de Barcelona

Estudios internacionales (1992-1994)

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE
NULIDAD E INFRACCION DE PATENTES DE INVENCION

Tesis doctoral presentada por:
Cristina GONZALEZ BEILFUSS para
optar al titulo de doctor en Derecho

dirigida por: Dra. Alegria BORRAS
RODRIGUEZ, catedritica de Darecho
internacional privado, Universidad
de Barcelona



INDICE

INDICE DE ABREVIATURAS......cconeresosoacssnscnns Po 1

INTRODUCCION

I. Antecedentes........cccevsvvcnsssanscasencs Po ®

I1. Interéds del Cema........covcvvsssanrsnsnseePe 1l

III. Planteamiento........ cv0ceeieevnnvenncesce P 26
1. Delimitacién del objeto de estudjo..... p. 26

2. E'tructuraotnnloncooottain.Ocotootlotolop. 33

CAPITULO 1. COMPETENCIA JUICIAL INTERMACIOMAL RN
NATERIA DE PATENTES DE INVENCION RX-
TRANJERAS

I. Delimitaciébn de los conceptos de compstencia
judicial internacional y jurisdiccién......p. 3%

II1. Criterios para el establecimiento de normas de
competencia judicial internacional en materia de
nulidad e infraccién de patsntes de invencién

. 4 e B8 D & & % & 5 b 0 & &P 0w bR SRS A R SSRGS p. ‘8

1. Los intersses rectores del establecimiento de
norsas de competencia judicial internacional en
materia de nulidad e infraccién de patentes de
invencidn.....cccivsvvevvrrnsrsnsrasanevessp. 51

A) Los intereses de las partes........p. 55



a) El derechc a la tutela judicial efectiva

LR R L B L IR B L LN B IR N I B N NN N NN I NN p. 56

b) La proteccién de la parte més débil

L EL B B B I B B B B BE IR IR BE BN BN O B RN BN BN CHN NN B N BN RE BN R NN B N N B p‘ 59

B) Los intereses derivados de una buesna
Administracién de Justicia

L B I B I R BE B BRI CRE B RN B R BN BN DR BN RN R RS BB R LI B L B ) p. 60

a) La proximidad .......cc0000v0ve. pP. 60

b) La relacién entre forum y ius... p. 62

aa) El principio de territorialidad
como principio del Derecho inter-~
nacional pGblico..... sesnve Po 67

bb) La territorialidad como &mbito de
aplicacién: el Derecho piblico

LI B TR L I I B BRI IR I BRI CEE B B p. 69

cc) La territorialidac como principio
del Derecho material de patentes

L I IR B B T B BN DN RN B B B BB BB RN BN R BN BN BB pt 74

CAPITULO II. LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA

II.

COMCESION DR PATENTES DE INVENCION

Procedimiento de concesidén de las patentes

408 b s S eSS EF R R RN ARRE A RS EASRETE DR p. 79

La impugnacién de los actos de la Oficina Furopea
de patentes: las CAmaras de Recursos

L I B I B B T BN B B B RN R NN N BN RN R NN N R BN RN R R R RN R NN A R R R CEE NN A p' 83



III. La competencia judicial internacional ds los
tribunales esspaficles raspecto a los actos de la
Oficina espaficla de patentes y marcas

L B B B B BE BE L BN BN BN BN DR B BN BN CNL B B B BE N B BN RE BN B BN NN B R RE N RN B CRE B BN RN pl 95

Los diferentes sistesas de concesién ds patentes
nacional‘........ll.ll.l.l....l......l.... pt 95

El procedimiento de concesitn de la Ley de paten-
t" ..p‘ﬁola.C.........C...O....!.IC...... p. 99

Competencia judicial internacional en materia de
"inscripcién® de patentes de invencién....p. 101

A)

a)

b}

<)

d)

La aplicacién del Convenio de Bruselas

.--........l............‘......lp. 101

El &nmbito material de aplicaciétn del
Convenio de Bruselas...........p. 101

Las relaciocnes entre el Convenio de
Bruselas, el Convenio de Luganc y la
Ley Orgénica del Podar Judicial

...................-..Q.....-..-po 107

Bilateralidad o unilateralidad de las
normas de competencia aexclusiva en
relacién a los Estados terceros

tecasrssrescasnsserassscansrssesp. 108

El fmbito de aplicacitn material del
art. 16.4 Convenio de Bruselas: la
inscripcién de patentes y derachos
ANBlOgOB. . civersiatesnrcnnesseesp. 112



CAPITULO IIl. NULIDAD ¥ CADUCIDAD DE PATENTE

I.

II.

IiI.

1.

Iv.

La validez y la vigencia del derecho......p. 123

La centralizacién de la interposici6bn de accionas
relativas a la validez y vigencia de la patente
suropea Yy comunitaria........ce0icevceecesp. 128

El procedimiento de oposicifén a la concesitn de
1a pat‘nt. .uroma..ﬂ.......l.'...........p. 131

Nulidad y caducidad de la patente comunitaria:
las Divisiones de administracidn y anulacién y el
Tribunal de Apelaci6ébn ComGn............ seep. 135

La n:lidad y caducidad de la patente suropea y
nacional........l ..... .l.l.l........l.....p. 142

La competencia exclusiva de los tribunales espa-
ficles derivada del art. 16.4 Convenio d2 Bruse-
laﬂo----o--oooo-o---ooo.no llllll LB L 'pl 1‘2

Adecuacidn de la regulaciétn de la competencia
judicial internacional a las necesidades de 1la
tutela judiCial ........... & % & & 4 e & W e F R .p. 147

A) mproximidad......-.......Otlllp. 1‘8
B) "1 carécter ptiblico de la materia y la

exclusividad del foro...........p. 150

La determinacidn del tribunal internc competente:
competencia material y competencia territorial
int.rnalI...."l....l........-l....l.I..I.pl 159

El planteamiento de la nulidad por via de excer-
cidn o reconvancibn.....c.ccierineseiseess P, 165

La patente comunjtaria: la intervenvencion del
Tribunal de Apelaciétn Comdn..........+....p. 168



Impugnacidn de la validez de la patente nacional
extranjera y sistema de ssparacién........p. 181

A) La excepcién ¢ reconvencidn de nulidad
en el proceso de infraccién de paten~
t.............l........l...ll..lpl 182

B) Reconocimjiento de decisiones judiciales
en materia de infraccién de patentes
que se pronuncien respecto a la validez
del derecho........c.ccievveeesa--p. 191

CAPITULO. IV LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA INFRACCION

II.

DE PATENTES

La tutela provisional del derecho de exclusiva
* 4 05 0 B %W RSSO A RS + 4 5 A8 & F % B bR F S RS F S AR AN .p. 199

La competercia judicial internacional en materia
de medidas cautelares... ......cccccnvv...p. 203

Anbito de aplicacién del art. 24 del Convenio de
Bruselas respecto al art. 24 del Convenio de
Lugano y al art. 22.5 de la Ley Orgénica del
Poder Judicial....icevevtveervarsscenasascap. 203

A) La aplicacién del art. 22.5 LOPJ: de-
pendencia o independencia de la compe-
tencia de 1los tribunales espafioles
respecto al proceso principal...p. 206

Concepto de medidas cautelares en el CB...p. 209

A) ta provisicnalidad de las medidas cau-
telares de cesacidn.............p. 214



B) Las diligencias de comprobacitn de
hechos y wmedidas anflogas:"saigie-
description”, "Anton Piller Orders" y
“pretrial discovery”.......... p. 218

Los tribunales competentes para dictar medidas
cautelares: competencia judicial internacional y
competencia territorial interna ..........p. 225

A) Los foros establecidos por el Convenio
de Bruselas......cscscvcsncraessP. 225

B) lLa competencia territorial interna

Q....n.n.....olcnl.a....l'.....p. 232

CAPITULO V. LA INFRACCION DE PATENTES EBSPANOLAS Y

II.

PATENTES EUROPEAS OTORGADAS PARA RSPA-
¥A: LOB FOROB GENERALES.

Elementos condicionantes de la atribucién de
competencia judicial internacional........p. 237
Los actos de infraccion de patentes.......p. 238
Las acciones por infracciétn de patentes...p. 244
La violacién de las patentes suropeas: especiali-

dade........l....l.....l.lt....l...lll.l..PO 2‘9

Los foros generales y la infraccién de patentes

..l0.......lIl..".l...ll!l..."....l..l.‘p‘ 256

La acumulacién de acciones respecto a patentes
p‘ral.l."..0..............'..-! ll......lpl 256

A) La lex loci protectionis........p. 258



B) La definicién de los actos de infrac-
cién a los efectos de la deterainacibn
de la ley aplicable.......ccoc..p. 263

2. La determinacién del tribunal competente por
aplicacion de los foros generales.........p. 267

A) Delimitacidn del &mbito de aplicacidn
de las normas de origen auténomo y las
normas convencionales...........p. 268

B) La sede de las personas juridicas: el
art. 53 CB..IU.U...Ill...l...ll.p' 270

C) La armonizacién de los foros de compe-
tencia internacional con el art. 125.2
de la Ley de Patentes...........p. 274

CAPITULD. VI LA INFRACCION DE PATENRTES DE INVEMNCIOMN
WACIOMALES Y EUROPEAS: LOS FOROS RSPE~
CIALES.

I. El forum loci delicti commissi............p..280
1. El Convenio de Bruselas........vcis0vse¢0q..p. 280

A) La noci6n de "materia delictual y cua~-
.xd.lictual..ili....ll-....ln...p. 280

B) El lugar en =]l que se produce el hecho
dafioso: competencia judicial interna-
cional y competencia territorial inter-
NB..ceseresrssonnsanvescsosnsescPe 287

C) La posibilidad de concentrar ante el
tribunal competente en virtud del art.
5.3 CB la infraccifn de patentes para-
lelaAB. . . ctirstrarenanarcesasacaPs 290



D) La acumulacitn de acciones relativas a
obligaciones contractuales y extracon-
tr.ctu.l“....'O......'......l..p. 293

2. La Ley Orgénica del Poder Judicial........p. 299

II. La responsabjlidad civil accesoria en los proce-
808 penales por infraccién de patentes de inven-
cion..l...I...I....'O....i.......titoltbtop. 303

I1I. La pluralidad de demandados...............p. 307
1. El art. 6.1 del Convenio de Bruselas......p. 1308

2. La pluralidad de demandados en el Derecho proce-
sal civil de origen auténomo..............p. 315

IV. Las relaciones entre los tribunales competentes:
litispendencia y conexidad........ teeasrse.p.318

1. Infraccién de patentes y litispendencia interna-
clonal: el art. 21 CB....vvvvverrnrenoaseaape 321

2. Infraccidn de patentes paralelas y conexidad: el
articulo 22 CB......... trerasssnsssvsaassap. 327

CAPITULG. VII LA INFRACCION DE A PATENTE CONUNITA-~
RIA: EL PROTOCOLO DR LITIGIOS

I. lLa proteccidtn derivada de la patente comunitaria

* 4 4 W A e SR onao-o.-o-ao----oooooc.-aoa-po 333

1. La infraccidtn de la patente comunitaria: Derecho
convencional y Derecho nacional...........p. 339

2. Competencia rationae materiae en materia des
infraccién de patentes comunitarias: los tribuna-
les de patentes comunitarias y el Tribunal de
Apelacibn Comlin.....vicvvrvvenvecnnenenncps 351



1I. Compatencia judicial internacional de los
tribunales de patentes comunitarias..p. 354

1. Elementos condicionantes: la competencia material
Y.l tom .hmim-l....ll-......t.'.....pl 35‘

2. La estructura del sistema de competencia judicial
int.rMC£on.1..C.C.l.......Il...l.........p. 361

3. Los criterios de atribucién da competencia judi-
cial internacional ........ccvcentta0eaesP. 366

RA) Los foros generales.............p. 366
B) Las medidag cautelares ¢ provisionales

.0..............................p. 377

I11. E)l Convenio de Lugano y el Protocolo de litigios

llll.l.......Il'.'..II..‘I...ll..l..l.....tpl 379

1. La competencia judicial internacional.....p. 379
2. El reconocimiento y la ejecucién de decisjiones
judiciales en materia de infraccién de patentes

comunitarias............. teracean secacen ..p. 383

3. La Declaracifin sobre compatencia judicial en el

Protocolo de los litigios............. «cessp. 388
mu.lm ...... A & 4% S B S E RS A LI I I R B IR I T B .p- ‘03
.mm clrm.. * 8% 8 8 F BB Sh AN RS AN LI N ] .pl 425

BIBLIOGARYIA CITADA. ... .¢cccvivsvvnorncnns vesess P. 433



Actag= Actas de Derecho industrial

ADI= Anuvario de Derecho internacional

A= Aranzadi, Repertorio de Jurispru-
dencia

AIPPI= Asociacién Internacional para la
protecciédn de la Propiedad Indus-
trial

Ann.= Annales de la proprieté industrie-

lle, artistique et littéraire

Ann. eur.= Annuaire européen

Ann. IDI= Annuaire Institut de Droit Inter-
national

Ann. suisse= Annuajr:z suisse de droit interna-
tional

APC= Acuerdo sobre patentes comunita-
rias

B.J.C.= Boletin de Jurisprudencia Consti-
tucional

B.Y.B.I.L.= British Yearbook of International
Law



CAFC=

Cahiers dr. eur.=

CB=

CE=

CIPA=

Cl=

Clunet=

CML Rev.=

CFPE=

CPC=

CUPm

D.P.C.I=

EFTA=

United States Court of Appeals for
the Pederal circuit

Cahiers de droit européen

Convenic de Bruselas relativo a la
competencia judicial y a la ejecu-
cién de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil

Comunidad europea

Chartered 1Institute of Patent
Agents

Convenio de Lugano relativo a la
conmpetencia judicial y a la eje-
cuciétn de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil

Journal de droit international
Comnmon Market Law Review

Convenio de Munich sobre concesién
de patentes eurcpeas

Convenio de Luxemburgo relativo a
l1a patente europea para el Mercado
Conln

Convenioc de la Unidén de Paris para
la proteccién de la propiedad
industrial

Droit et pratique du commerce
international

Asocjiacién Luropea de libre cambio



BIPR=

Zuropean L. Rev.=

EulN=

FamRRZ=

GICEE=

GRUR=

GRUR Int .=

I.C.L.Q.=

JIIC=

Int. Business

Lawyer=

IPRax=

IFRSpr .=

JCP=

J. ¢l. dr. int.=

J.

cl. com,=

Europsan Inteallectual Property
Review

Europsan Law Review

Europiiische Zeitschrift fir
Wirtschaftsrecht

Zeitschrift fir das gesamte Fami-
lienrecht

Gacata Juridica de la CEE

Geverblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht.

Gewarblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht. Internationaler Teil

International and Comparative
Quarterly

International Review of Industrial
property and Copyright Law
International Business Lawyer

Praxis des Internationalen Privat-
und Verfahrensrechts

Die deutsche Rechtsprechung auf
den Gebiete des Internationalen
Privatrechts

Juris-Clesseur periodique

Jurisclasseur de droit internatio-
nal

Jurisclasseur commercial



Journ. rrib.=
JE=
LEC=

La Ley=

lLa Ley Com. sur.~

LOPT=
Lp=
L.Q.R.'

Les petites

affiches=

Michigan L. R.=

Mitt.=

MuiW=
NIW=

N'IIL'R.‘

TCE=

TICE=

Journal des Tribunaux
Juristanzeitung

Lay de enjuiciamiento civil
Revirta Juridica Espaficla. La Ley.

Reviista Juridica. La Ley. Coauni-
dades suropeas

Ley Org&nica del Poder Judicial
Lay de patentes

The Law Quarterly Review

Les journaux judiciaires associés,
les petites affiches

Michigan Law Review

Mitteilungen der deutschen Patent-
anviilte

Markenschutz und Wettbewverb

Neue Juristische Wochenschrift

Netheorlands
Review

International Law
Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea

Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad europea



Travaux Com. fr.
dr. int. pr.=

TRIAC=
TSJ=

Rabelsi=

Rec. des Cours=

R.C.D.I.=

R.C.E.A.=

RDP=

R.E!DIIU-

RGD=

RGLJ=

RIE=

RIW=

R. critique=

Travaux du Comité francais de
droit international prive

Tribunal de apelacién comin
Tribunal Supsrior de Justicia

Zeitschrift fiir ausliéndisches und
internationales Privatrecht

Recueil des Cours de l'Acadenie de
droit international de La Haye

Revista critica de Derecho inmobi~-
liario

Revista de 1a Corte Espaficla de
Arbitraje

Revista de Derecho Mercantil
Revista de Derecho privado

Revista espafiola de Derecho in-
ternacional

Revista General del Derecho

Revista General de legislacién y
Jurisprudencia

Revista de instituciones europeas

Racht der
Wirtschatt

internationalen

Revue critique de droit interna-
tional privé



RIDC=

RJIC=

RMC=

R. dir. int.

pr. proc.=

Riv. dir. civ.=
Riv. dir. europeo=
Riv. dir. ind.=
PatG=

PCT=

PIBD=

P.J.=

PL=
Prop. Ind.=

ZEupP=

ZfRV=

ZPO=

Revue internationales de droit
comparé

Revista Juridics de Catalufia
Revue du Marché Commun

Rivista di diritto internazionale
privato e processuale

Rivista di diritto civile

Rivista di diritto europeo
Rivista di diritto industriale
Patentgesetz (Alemania)

Tratado de cooperacibn en materia
de patentes

Proprieté Industrielle. Bulletin
Documentaire

Poder Judicial, Revista del Con-
sejo General del Poder Judicial

Protocolo Je litigios al APC
La Proprieté Industrielle,

Zeitschrift flr Europiisches Pri-
vatrecht

Zeitschrift filr Rechtsvergleichung

Zivilprozessordnung (Alemania)



ZVglRW= Zeitschrift fiir vergleichende
Rechtswissenschaft

2Zp= Zeitscnrift tir Zivilprozess



INTRODUCCION

I. Antecedentes.

a) *Los hechos que acontecen en territorio
extranjero no se someten al conocimiento de los
tribunales internos: solamente puedsn sometérseles en
el supuesto de que se refieran a derechos nacidos en el
extranjero que hayan sido posteriormente trasplantados
a territorio nacional como, por ejemplo, los derechos
derivados de obligacicnes contractuales que se hagan
valer en el foro en tanto sea posible obtener aqul algo
del deudor. Carecen de vinculos con el territorio
nacional los derechos a un no hacer, a la cesaciétrr de
una actividad, si se trata de un facere en el extranje-
ro- por ello .10 se puede decidir en territorio nacional
acerca de derechos derivados de una patente extranjera,
acerca de su existencia y alcance ni tampoco acerca de
las propiedades inmobiliarias sitas en el extranjero y
los derechos que de ellas derivan. No es admisible
hacer valer en Alemania la falta de derecho de una
persona a la utilizacién en el extranjero de un
determinado procedimiento o a la produccidn, comercia-
lizacién o utilizacién de determinado producto; es
improcedente prohibirle judicialmente en Alemania a
alguien que haga determinadas instalaciones eléctricas,
que produzca determinadas pinturas, que limpie las
casas de una determinada manera o que asfalte las
calles segln un determinado método, si ha de realizar
tales actividades en el extranjero.

cesssss LO uno serta tan inadmis ' ble como lo

otro, ningin Estadc puede sacrificar su industria a la
Jjurisprudencia de otro Estado.*

Josef Kohler (1900)'

! KOHLER; J.:
, Mannheim, 1900,
Pp. 851-852.

Esta posicién corresponde a la expresada por
el mismo autor en un estudic relativo a los aspectos
internacionales de los bisenes inmateriales. Cfra.
KOHLER, J.: "Die Immaterialgiiter im internationalen
Recht®, Niemeyers Zeitschrift fiur Intsrnationales
Recht, 1896, (pp. 236-25%5, pp. 338-354, pp. 385-398),
ppo 2‘2-2‘8 -



b) *Fundamento juridico Gnico: conside~
rando el art. 1 del Convenio (francobelga) de 8 de
julio de 1899 ....; considerando que esta disposicién
no afecta a la competencia de los tribunales franceses
ante ios que se ha interpuesto una demanda gque afecta
al orden p@blico francés- y que tal es el casoc de una
demanda de nulidad de una patente de invencién otorgada
por las autoridaders francesas....®

Cour de cassation, sen-
tencia de 21 de enero
de 1936’

? cour de casaation, sentencia de 21 de enero de
1936, Societé des usines de Melle c. Societé Evence
Coppée et cie., R. critique, 1936, (pp.510-515), nota
NIBOYET. La resolucién objeto del recurso de casacién
(Cour d'appel de Poitiers, sentencia de 20 de diciembre
de 1932, Evance Coppée c. Usines de Melle) puede
congultarse en Ann., 1933, (pp. 113-118).

Existen asimismo decisicnes judiciales
francesas anteriores que llegan a idéntico resultado en
relacién al Tratado bilateral franco-sujizo de 15 de
junjio de 1869 y a las acciones por jinfraccién de los
derechos de exclusiva. Cfra. Cour d'appel ds Bssancon,
sentencia de 28 de julio de 1909, Spoerry c. Carbures
métalliques, Ann., 1910-1I1, p. 19;
la Seine, sentencia de 13 do diciembrs de 1918 Vial c.
Société 2énith, Ann., 1919-11, p.6;

Lyon, sentencia de 19 de febraro de 1931, ztablisu-
ments Lancel c¢. Grebier et autres, Ann., 1933, (pp.
291-298).

Esta jurisprudencia ha sido rsiterada en
&pocas més recientes. Cfra. inter alia Cour d'appel de
Paris, sentencia de 17 de diciembre de 1969, Societé
Mobile parking c. COGEPA, PIBD, 1970, III, (pp. 131-
133); Tribunal de Grapde Instance de Paris, sentencia
de 4 de mayo de 1971, Societé Yema c. Societé Jenny et
autres, R. critique, 1974, ({pp. 110~118), nhota de
BONET.
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1I. Intarés del fans

1. En la doctrina y la jurisprudencia
comparadas se podrian hallar muchas construccionss que,
como las citadas, niegan la competencia de los tribuna-
las internos para la resolucitn de litigios relativos
a derechos de exclusive extranjeros. A titulo de
ejemplo nos hemos limitado a recoger dos que nos han
parecido especialmente significativas. La primera fue
formulada por quien es considerado un autor clésico del
Derecho de patentes alem&n, Josef KOHLER', quien
rechaza, en virtud de argumentos que hacen referencia
al principio de territorialidad y a la soberania, la
posibilidad d= que las controversias sobre patentes de
invencién extranjeras puedan ser resueltas mediante la
intervenciftn de los tribunales internos. El1 extracto
que citamos tiene la virtualidad de expresar, claramen-
te, cual es el miedo que late detr&s de tan rotundo
planteamiento. En una é&poca caracterizada por el
proteccionismo econémico se fragua una construccién que
impide lo que se considera "“el sacrificio" de 1la
industria nacional a "la perfidia“™ de los t -ibunales
extranijeros.

La Cour de cassation es menos diéfana.
La sentencia citada es, sin embargo, parte de una linea
jurisprudencial’ que se prolonga hasta fechas relativa-
mente recientes y que llama la atencién, no sdlo por el
niimero de decisiones judiciales que la integran, sino
también por el hecho de gque los tribunales franceses

* XOHLER se destacté ademds por su labor en el
campo de la filosofia del Derecho. Para una breve
resefia de su obra y de los planteamientos subyacentes,
Cfra. BAYLOS CORROZA, H.:_Tratadc de Derecho indus-
trial, 2% ed., Madrid, 1993, p. 409 nota 634.

4 ¢fra. nota 2.
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dicten decisiones gque infringen el tenor literal de los
Tratados bilaterales concertados a finales del 5. XIX
con Suiza® y B&lgica®. Dichos Tratados establecen,
derogando el art. 14 del C&digo napolebénico, 1la
competencia general de los jueces correspondientes al
domicilio del demandado y les atribuyen la resolucién
de todas las controversias en materia civil y comer-
cial. A pesar de que las excepciones que estos Conve-
nios contienen no hacen mencidn de los 1litigios
relativos a patentes de invencién, los jueces franceses
deciden acudir ya sea a las leyes de policla france-
sas’, al principio de territorialidad’, al orden
piblico’ o al carécter pGblico de la concesién'’ para

' Convenio entre la Confederacién suiza y Francia
sobre competencia judicial y ejecucién de sentencias en
materia civil firmado en Paris el 15 de junio de 1869.

® Convenio entre Bélgica y Francia sobre conpeten-
cia judicial y sobre valor y ejecucitédn de las resolu-
ciones judiciales, laudos arbitrales y documentos
pliblicos con fuerza ejecutiva firmado en Paris el 8 de
julio de 1899.

' Spoerry c. Carbures métalliques, cit.

' cfra. Cour d‘appel de Douyai, sentencia de 20 de

marzo de 1967, Soc. Clermont- Bonte ¢. Societé Groe-
ninghe Ververij, R. critique, 19v8, pp. 691-694, nota
IOUSSOUARN; Ste. Clermont-Bonté c. Ste. Mobile Parking
c. Cogepa, cit.

Este argumento fue también utili-
zado por los tribunales alemanes. Cfra. las referencias
jurisprudenciales y consideraciones criticas de ISAY,
H. :

Geprauchsmuster, 5% ed., Berlin, 1931, pp. 230-231.

' Societé des usines de Melle c. Societé Evence
Coppée, cit.; Etablissements Lancel c¢. Grebler et
autres, cit.

¥ cfra. Societé Yema c. Societé Jenny et autres,
cit.

En relacitn a las marcas y fuera del contexto de
los Tratadcs bilaterales, cfra. recientemente Cour
(continga...)
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suspender la aplicacién de los Tratados. Los comanta-
ristas aluden al olvido de los negociadores de dichos
Tratados, tan absurdo les parece admitir que una
demanda relativa a una patente francesa pueda ser
examinada fueras del foro'.

2. Nuestro objetivo no es, sin embargo,
examinar las posiciones doctrinales ejemplificadas a
través de la cita de KOHLER ni estudiar la jurispru-
dencia contraria a la atribucién del conocimiento de
los litigios relativos a patentes y derechos anflogos
a jurisdicciones distintas a la del Estado de conce-
sién. En primer lugar, porque tesis doctorales ante-
riores a la nuestra ya se han encargado de poner de
panifiesto la extrema debilidad de estas construccio-
nes'?’; en mequndo término, porque el Derecho positivo
actualmente en vigor en Espafia ha superado tales
planteamiantos.

No podremos, sin embargo, prescindir de
ciertas consideraciones preliminares acerca del papel
de nociones como la “soberania” y la "territorialidad”.
Ambas han sido especialmente fructiferas tanto en el

%¢...continuacién)
d'appel de Paris, sentencia. de 17 de octubre de 1990,
Societé La Martiniquaise c. Soc. Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do alto Douro, R. critique,
1991, pp. 400-407, nota GAUTIER; idem, Clunet, 1991,
pPpP. 729-734, nota HUET.

" ¢fra. por ejemplo las observaciones de NIBOYET
an Societé des Usines de Melle c. Societé Evence Coppée
et Cie., cit., pp. 513-515.

"? cfra. TROLLER, A.: Das intexrnationsle Privat und
Zivilprozessrecht im gewsrblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht, Basel, 1952; WEIGEL, A.:Gerichtsbarkeit,
internationale Zusténdigkeit und Territorialitétsprin-

Zip im deutschen gewsrblichen Rechtsschutz, BPielefeld,
1973; VIVANT, M.: Juge et loi du brevet, Paris, 1977.
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Derecho material de patentes como &n la regulacion de
la competencia judicial internacional y han de ser
acotadas puesto que se caracterizan por ser, tal como
apunta LALIVE, vardaderos "anestésicos del pensamiento
juridico™” que sirven de "comodin" para la consecucidn
de cualquier resultado apetecido.

3. La entrada en vigor del cConvenio de
Bruselas relativo a 1la competencia judicial y a la
ejecucién de resoluciones judiciales en materia civil
y mercantil de 27 de septiembre de 1968 {en adelante CB
© Convenio de Bruselas]“ ha supuesto, en efecto, la
ruptura de la correlacién forum-ius tradicionalmente
vigente en materia de patentes de invencién. Por lo que
respecta al ordenamiento Jjuridico espafiol dicha
correlacién se refleja todavia en el planteamiento

“ ¢fra. LALIVE, P.:"L'application du droit public
étranger: Rapport préliminaire™, Ann. IDI, vol. 56,
1975, {(pp. 157-183), p.168

El principio de territorialidad es, en
efecto, absolutamente polivalente. Cfra. WEIGEL,
A.:Gerichtgbarkeit..., p.101; NIRK, R.: " Zum Anwen-
dungsbereich des Torritorialitﬁtsprinzxps und der Lex
ref {sitae} im internationalen Patent-und Lizenzrecht"
en GLANZMANN, R. (ed.):Ehrengabe fir Brunc Heusinger,
Minchen, 1968 (pp- 217-238), p. 223; KROPHOLLER, J.:
Internationales Privatrecht, Tﬁbinqen. 1990, p. 131.

“ E1 concepto de soberania constituy6é en Espafia e)
fundamento de la denominada "plenitud jurisdiccional®;
en Cuba se utilizé, en cambio, para obtener el resulta-
do opuesto: para excluir, con caricter general, del
conocimiento de los tribunales cubanos todos los
litigios gque enfrentaran a extranjeros.[ Cfra.
AKEHURST, M.: "“Jurisdiction in International Law",
B.Y.B.I.L., 1973-1974, {pp. 145-257), p.176]

> BOE nim. 24 de 28 de enero de 1991, corr.
errores, BOE nim. 103 de 30 de 2bril de 1991.
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unilateral del art. 10. 4 CC™. El art. 16.4 CB limita,
en cambic, el &mbite: material de la compatencia
exclusiva atribuida al Estado de concesién a los
litigios relativos a la "validez e inscripciéa® del
deracho. En virtud de la adaptacifén anticipada a la
adhesidn al CB realizada por la Ley Orgénica del Poder
Judicial” {en adelante LOPJ] dicha regulacién ha sido
tanbién asumida por nuestro Derecho procesal civil de
origen auténomo. Significa, en definitiva, qua el
actual Derecho procesal civil internacional espafiol no
impide que 1lcf tribunales espafioles examinen la
infraccién de derechus de exclusiva extranjeros y que,
en virtud de lo establecido en el CB, tal posibilidad
existe también en los Estados de la Comunidad europea
{ en adelante CE] respecto a las patentes de invencién
espufiolas.

4. No parece, sin embargo, gue la
préctica esté realmente haciendo uso de las posibili-
dades que ofrece dicha regulacién'’. La segunda edi-
cién, aparecida recientemente, de una obra capital del
Derecho de patentes espafiol, el "Tratado de Derecho
industrial"® de Hermenegildo BAYLOS CORROZA ni siquiera
menciona la existencia de dicha posibilidad". Dentro

* GONZALEZ CAMPOS, J.D.:" Les liens entre la
compétence judiciaire et la compétence legislative en
Droit international privé", Rec. des Cours, vol. 156,
(1977-11), (pp.233-376), p. 314.

7 BOE nGm 157, de 2 de julio de 1985, corr.
errores BOE nim. 264 de 4 de noviembre de 1985,

" Vi VART, M.: *Das Europliische Gerichtsstands-und
Vollstr:ckungsiibereinkommen und die gewerblichen
Schutz: echte®, RIW, 1991, (pp. 26-32), p. 32.

' En la parte dedicada a la jurisdiccién y normas
prorzsales s6lo se alude a 1os problemas que suscita la
corpetencia material interna y la competencia territo-

(contindGa...)
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de la doctrina mercantilista espafiola parece g
Gnicamente MASSAGUER ha advertido la incidencia del
Convenio de Bruselas en la materia llegando a 1la
conclusién de que "el principio de territorialidad no
impide a los tribunales de un determinado Estado
aplicar Derecho sxtranjero para juggar infracciones de
patentes extranjeras, naturalmente cometidas en el
extranjero, siempre que, en al caso, el Tribunal
nacional pueda declararse competente*”,

. La doctrina internacionalprivatista
tampoco ha abordado el estudio de la competencia
judicial internacjonal de los tribunales espaficles en
materia de patentes de invencién u otrus derechos de
propiedad industrial. Varias razcnes explican esta
situacién. Es preciso sefialar, en primer lugar, que
debidc a 1a relativa juventud de la nueva regulacién de
la competencia jrdicial internacional’ s6lo en fechas
recientes se ha pasado del estudio general tanto de la
1egulacién autédnoma coro de la regulacién convencio-
nal? a un estudio sectcrial, que constituye, £in duda

¥(...continuacibn)
cial [BAYLOS CORRCZA, H.: Tratado..., pp.783-784]. Los
aspectos de Derecho internacicnal privado tratados por
dicho autor se limitan a cuestiones relativas a 1la
designaciédn de la ley aplicable [idem, pp.517-518]).

® MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos de la patente
en e! copercio interpacional, Barcelona, 1989, p. 73.

7 E1 sistema autbénomo data del afio 1985 y el
Convenio de Bruselas sclamente entrd en vigor para
Espafa el afio 1991.

2 Entre las obras recientes que estudian tanto el
régimen auténomo cowo el sistema convencional se
distinguen: FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.:
Curso de Dexrecho internacional privado, 2% ed., Madrid,
1993, pp. 278-334; ESPINAR VICENTE, J.M.: pDerecho
procesal civil ipternacional, Madrid, 1993, pp. 28-122;

{continta...)
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un terreno propicio para la realizacién de tesis
doctorales.

El interés de tales estudios es doble:
préctico en tanto contribuye a esclarecer el se tido
del Derecho positivo actualmente vigente y tefrico
porgue obliga a verter sobre un sector concreto del
Derecho material tanto los planteamientos generales de
la teoria del Derecho procesal civil internacional como
los principios estructurales ractores de la regulaciédn
auténoma y de la regulaciédn convencional. Ello da lugar
a un proceso de revisién y ajuste de dichos plantea-~
mientos generales y obliga a profundizar en los
fundamentos de principios que, como por ejemplo el del
actor sequitur parecen haber adquirido un carécter
inexpugnable, una categoria pr&xima al dogma de fe.

¢ . .continuacién)

PEREZ VERA, E. (dir): Derecho interpaciopal privade,
vol.1 (con la colaboracién de ABARCA JUNCO, P., CALCO
CARAVACA, A.L, GONZALEZ CAMPOS, J.D.y VIRGOS SORIANO,
M.), 4% ed, Hadrid, 1992, pp. 269-304.

Sobre los aspectos generales de la LOPJ:
AMORES CONRADI, M.: "La nueva estructura del sistema
espafiol de competencia judicial internacional en el
orden civil: art. 22 LOPJ*, R.E.D.I., 1989, pp. 113~
156. Sobre el Convenio de Bruselas. BORRAS RODRIGUEZ,
A.: "Competencia judicial y ejecucién de decisiones en
la Comunidad Econémica Europea®™ en AAVV.: 6n al
astudio del Derecho comunitaric europeo, Madrid, 1984,
pp. 129-153; BORRAS RODRIGUEZ, A.: " Conpetencia
judicial internacional y ejecucién de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil: del Convenic
de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 al Convenio de
Lugano de 16 de septiembre de 1988%, Noticias CEE, 1989
nGa. 50, pp. 93-103; DESANTES REAL, M.: La competencia

judicial internacional en la Comunidad Europea,
Barcelona, 1986; IGLESIAS BUHIGUES, J.L.- DESANTES
REAL, M.: "La quinta libertad comunitaria: competencia
judicial, reconocimiento y ejecucién de resoluciones
judiciales en la Comunidad Europea” en GARCIA DE
ENTERRIA, E.~ GONZALEZ CAMPOS, J.D.- MUNOZ MACHADO, S.:

, t.I1I, Madrid,
1986, pp. 711-752.
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6. Otra de las rasones gque pueden haber
notivade la falta de atencién reciproca entre el
Dereche intarnacional privado, concretameita entre el
sector del Derscho procesal civil internacional, y el
Derecho de patentes ha sido el carfcter marginal de
ambas disciplinas. El Derecho internacional privado
sigue causando irritacién en muchos sectores de la
prictica mercantil gque consideran insatisfactoria 1la
relacién entre su dificultad y su utilidad®”. cConsi-
guientemente muchas obras dedicadas al Derecho indus-
trial o bien prescinder directamente de abordar los
aspactos relacionados con el trdfico juridico externo
o bien les dispensan un tratamiento absclutamente
tangencial y escorado a favor des los aspectos relativos
a la determinacién del Derecho aplicable en el &mbito
contractual.

La posiciétn dr 1 Derecho de patentes en
el Derecho mercantil ha sido también hasta fechas
recientes una posicién marginal. No hace muchos afios
Joaquin GARRIGUES sefialaba que “desde el punto de vista
de la doctrina y de la legislacién, el-pari.nte rico es
el Derecho mercantil y el pariente pobre el Derecho
Industrial..... El1 Derecho industrial adolece de
escasez en la doctrine cientifica, salve honrosas
axcepciones, y la Universidad nc ha podido estimular y
promover esta rama del Derecho, porque tal clase de
estudios carece de lugar propio en sus cuadros de
ansefianza, y la Jurisprudencia no podia aplicar
construcciones coherentes a un sector de nuestro
ordenamiento juridico positivo que se caracteriza por

? En relaci6n al sector del Derecho aplicahle.
cfra. FLESSNER, A.:

mnmn_z:mum, Tibingen, 1990, pp. 141-142.
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su defectuosa requlacidn, por sus errores conceptuales
y por sus contradicciones™*.

No ss. por tanto, sorprendents que el
Derecho internacional privado, en tanto Derecho sobre
el Derecho, no centrara su atencién en esta rama del
Derecho material, sobre todo cuando uno de los princi-
pios rectores de dicho Derecho, el principio de
territorialidad, parecia conferirle un carfcter eminen-
temente nacional. Se trata ademfs de un sector del
Derecho al que se atribuye un alto grado de dificultad,
que lo convierte pr&cticamente en el coto privado de un
reducido nimero de especialistas.

7. La situacién expuesta ha sufrido, sin
embargo, un vuelco significativo en los dltimos afios,
de la mano, tanto por lo que respecta al Derecho de
patentes como por lo que se refiere al Derecho inter-
nacional privado, del ingresc de Espafia en la CE. Los
cambios sufridos por el Derecho positivo han sido un
acicate para la realizacifn de estudios doctrinales en
ambos sectores.

Las negociaciones para el ingreso de Espafia
en la CE fueron especialmente intensas por lo gue
respecta a las patantes de invencidtn. En virtud de un
acu:rdo que data del afic 1984” y que posteriormente se
integrd en el Protocolo nGm 8 del Tratado de adhesién

* GARRIGUES, J.: "Prélogo™ a la 18 edicién de
BAYLOS CORROZA, H.: Iratado de Derecho jindustriai
Madrid, 1978, p. 9.

3 Acuerdo entre Espafia y la CEE (CONF-E/30 £/84).
El taxto puade consultarse en BERCOVITZ, A.-GALAN, E.-
DELICADO, J.-FEITO, M.A.:

nnusm_dn_mnm:.._mm
Yy _la_comunidad EconGmica europea, Madrid, 1985, Ppp.
105-109.
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de Espafia y Portugal a las Comunidades surcpeas Egpafia
se comprometid a adaptar su legislaciédn de patentes a
los esténdares surocpeos. Consecuencia de tal compromiso
fue la promulgacién de la Ley 11/1986, de 20 de marzo
de patentes®™ [en adelante LP}” y la adhesién en el
mismo afio de nuastro pais al Convenio de Munich sobre
concesion de patentes europeas de 5 de octubre de 1973
{en adelante CPE o Convenio de Munich)®,

ILa adhesién de Espafia a la CE ha
supuesto también un revulsivo para la modernizacién del
Derecho internacional privado®™. En el concreto &mbito
que nos ocupa el cambio ha sido radical puesto gue el
legislador espafiocl no se ha limitado a adherirse al
Convenio de Bruselas, tal y como estaba obligado, sino
que, como hemos apuntado, se ha inspirado en dicho
Convenio para la requlacién auténoma de la competencia
judicial internacional.

8. El1 interés del tema que proponemos no
s861oc se debe a este factor de renovacién del Derecho

% BOE nGm. 73, de 26 de marzo de 1986.

7 En el Pre&mbulo de la LP se hace referencia a
que su promulgacién ha sido motivada, entre otros
factores, por "la existencia de un derecho esuropeoc de
patentes, constituido por el Convenic de Munich d= 5 de
octubre de 1973 sobre la Patente Europa, y el Convenio
de Luxeaburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de
diciembre de 1975, derecho que ha sido recogido en 1a
casi totalidad de las legislaciones de patentes
Uropeas y que nuestro pais no puede desconocer en
atencién, no solo a la creciente internacionalizacibn
de las patentes, sino a las exigencias de armonizacién
de las legislaciones nacionales que impone la adhesidn
a la Comunidad econémica europea.”

# BOE ndm. 234, de 30 de septiembre de 1986.

® FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S5.:
CULsQ, .., P- 231.
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positivo, que podriamos cons.derar mesraments circuns-
tancial. Obedece también a la importancia creciente dsl
sistena de putentes en la promocidn del desarrollo
técnico®™ y al papel de dicho desarrollo en el reto de
la competitividad al gue se enfrantan los Estados
suropeocs tanto en la dimensidn intracomunitaria como en
dus relaciones con Estados terceros. L ello hay qua
afiadir sl creciente interés por el Derecho procesal
civil internacional, uno de cuyos textos legislativos
nfs fecundos en la practica, el Convenio de Bruselas de
1968, ha entrado recisntemente en vigor para nuestro
pais y ha sido ya objeto de una decisién del Tribunal
Supremo® .

9. La competitividad de los Estados
desarrollados en el mercado mundial depende, en efecto,
cada vez en mayor grado, del desarrcllo tecnoldgico®.
A la defensa de los activos que para las empresas de
los Estados desarrollados suponen los bienes inmateria-
les obedecen las iniciativas para la proteccién de los
derechos sobre la innovacién frente a la pirateria
realizada en los Estados en vias de desarrollo. Dicha

¥ cfra. FERRER, J.: "Importancia econdémica de la
patente, inversiones an 1+D" en Centro de Estudios

Judiciales (ed.): cCurso sobre Derecho industrial,
patentes y marcas- Jurisdiccién, normas procesales,

, Madrid, 1991,
(Pp- 34-43).

% STS (Sala i8) de 20 de julio de 1992 (AJ 6440).
Cfra. Comentario de GARCIMARTIN ALFEREZ, F.: "The first
applicacion of the EEC Judgements Convention by the
Spanish Tribunal Supremo”, IPRax, 1993, pp. 426-427

% The President's Commission on Industrial
Competitiveness, Committee on Research, Development and
Manufacturing: "Appendix D- Preserving America's
industrial competitiveness: A special report on the
Protection of Intellectual Prr/perty Rights" del
Informe: - , Washing-
ton, DC. oct. 1984, (pp.302-351), p. 304.
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defensa ha sido, b&sicamente, canalizada a través de la
recientemente concluida Ronda Uruguay del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)Y.

10. Dentro de cada uno de Jlos percados
regionales es8 asimismo necesario incrementar 1la
proteccién de los bienes inmateriales™ a través de
iniciativas que, como la creacidn en Estados Unidoc del
United States Court of Appeals for the Federal cir-
cuit” redunden en beneficio de la efectividad de los
derechos de exclusiva. La patente s6lo puede funcionar
como incentivo para la realizacibétn de inversiones en
investigacién y desarrollo si el ius prohibendi que
confiere puede imponerse frente a los intentos de
infraccion®*. Ello requiere una intervencién de los

» cfra. CHRISTIANS, A.: Impmaterialgiiterrechte und
GATT. Die Initiative zur Fortentwicklung des interna-
tionalen Schutzes geistigen Eigentums im Rahmen der

Lichte bestehender Konvention, Miunchen, 1990.
M cfra. BAIER, F.K.: "Die 2ukunft des geistigen
Eigentums in Europa. Gedanken 2zur Entwicklung des

Patent- Gebrauchs-und Geschamacksmusterrechts", GRUR
Int., 1990, (pp.675-684), p. 682.

3

La creacién de dicho O6rgano judicial es
considerada importante para la promocidn de la competi-
tividad de la industria norteamericana. Cfra. The
President's Commission on Industrial Competitiveness,
Committee on Research, Development and Manufacturing:
"Appendix D-...", p. 315. Sobre este tribunal, ianfra,
parr. 175.

% STAUDER, D.: Patent-und Gebrauchsmusterver-

, Kéln [etc], 1989, p. 1;
LACHAT, D.:

la_coppétence juridictionelle en matiére de
contrefacon de brevets d'invention dang la Comunauté
(continda...)
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tribunales de justicia répida, econbmica y sfectiva
que, en ocasiones, puede beneficiarse de la apertura de
un foro en el domicilio del demandado o de la posibi-
lidad de obtencién de medidas cautelares en una
jurisdiccién distinta a la que conoce sobre el fondo de
la disputa. Ello supone la cooperacién de las jurisdic-
ciones nacionales en la defensa de uncs derechos que,
de hecho, son la principal baza de los Estados desarro-
llados en la pugna por la conguista del mercado
mundial. Este hecho pone, por si solo, de manifiesto
que la cooperacién ha de ser mis estrecha si las
jurisdicciones pertenecen a Estados que como los
comunitarios estin empefiados en la construcciétn de un
mercado regional.

11. En el &mbito de la Europa comuni-
taria la adaptacién del sistema de proteccidn de la
innovacién técnica a las necesid:des de la integracién
pasa necesariamente por la posibilidad de obtencién de
proteccién a través de un procedimiento Gnico como el
instaurado por el CPE”. Este constituye, sin embargo,
finicamente el primer paso hacia la obtencitn de un
derecho de contenido autdnomo y efectos regionales como
el que pretende instaurar el Convenic de Luxemburgo

¥¢...continvacién)

aconomigue suropenne, Strasbourg, tésis inédita, 1974,
pP. 24; BODENHAUSEN, G.H.C.: “The Jurisdiction Conven-
tion“, CIPA, 1974, (pp. 214-221), p. 214; REBEL, D.:
“Strategien zum Einsatz gewerblicher Schutzrechte im
EG-Binnenmarkt®, RIW, 1992, (pp.30-33), p.32. En
relacién al Derecho de marcas: BRUNOT, P.: "L'entre-
prise et la contrefagon“, D.P.C.I., 1886, (pp. 219-
228), p. 223.

¥ HUCH, P.: "Ideen und Hoffnungen fiir ein kiin-
ftiges Patentsystem®, GRUR Int., 1991, (pp. 345-350),
p. 350.
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relativo a la patants europea para ¢l mercado comn (en
adelante Convenio de Luxemburgo o CPC)¥™,

12. A pssar de que deterninados sectoress
se han apresurado a afirmar que la unificaciétn del
Derecho material de patsntes supone su pérdida de
interés para el Derecho internacicnal privado, gue ss
ve privado de su presupuesto, la diversidad de ordena-
nientos juridicos™, 1o cierto es que esté ocurriendo
exactamente 1o contrario. La crezcidn de un sistena da
proteccidn comunitario a la innovacibén técnica precisa
necesariamente de técnicas de Derecho internacional
privado que coordinen la coexistencia de aquellos
elenentos nacionales que se resisten a ser sustituidos
© cuya sustitucién simplenente seria demasiado costosa.
El Derecho internacional privado puede, en efecto,
entenderse como instrumento de la integracién comunita-
ria®,

13. Asi ocurre por lo gue se refiere a
l1a inlervencién judicial en la persecucitn de la
infraccién de 1la patente comunitaria. En lugar de crear
una red de Srgancs judiciales comunitarios, el sistema
proyectado por el Acuerdo sobre patentes comunitarias
prescribe la designacién de 6rganos pertenecientes a
las jurisdicciones nacionales de los Estados parte como
“"tribunales de patentes comunitarias”. Resulta por ello
ineludible dictar normas de competencia ijudicial

¥ E1 Convenio de Luxemburgo es parte integrante
del Acuerdo 89/695/CEE sobre patentes comunitarias {(en
adelante APC] (DOCE L 401 de 30 de diciembre de 1989).

® BAIER, F.K.: "Die Zukunft...*, p. 682.

“ cfra. ROTH, W.H.: "Der Einfluss dec Europiischen
Gerecinschaftsrechts auf das Internationale Priva-
trecht®, RabelsZ, 1991, (pp. 623-673), pp. 633-639.

24




internacional que distribuyan los litigios relativos a
los derechos de exclusiva comunitarios entres las ju-
risdicciones nacionales. La regulacién de la compe-
tencia judicial internacional ha sido también conside-~
rada necesaria en relacién a la marca comunitaria®, al
disefio comunitario® y a la proteccidn comunitaria a
las obtenciones vegetales®.

14. El estudio de tal regulacidn no sélo
resulta de interés porque tras el reciente Acuerdo de
designacidn de sedas* parece mis préxima la entrada en
vigor de los proyectes relativos a los derechos de
exclusiva comunitarios”. Plantea ademds delicados

4 Reglamento (CEj n2? 40/94 del Consejo de 20 de
dicienmbre de 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE
nim. L 11, de 14 de enero de 1994).

2  propuesta de reglamento del parlamento eurpeo

y del Consejo, sobre el disefio comunitarioc (COM (9)3)
342 final- COD 463).

% propuesta de reglamento relativo a la proteccién
cosunitaria de las obterciones vegetales (DOCE nim. C
244 de 28 de septiembre de 1990). Esta propuesta ha
sido modificada en algunos extremos que no se refieren
a la regiamentacién de los litigios ( DOCE nim C 113 de
23 de abril de 1993).

“ En el Consejo extraordinario que se celebrs en
Bruselas el 29 de octubre de 1993 se adoptd una
decision sobre la sede de determinadas instituciones
europas como la Oficina de armonizacién del mercado
interior (marcas, disefios y modelos). Esta importante
agencia europea en materia de propiedad industrjal ha
correspondido a Espafia quien la ha atribuido a Alican-
te. A esta decisidén se ha adjuntado una declaracidn en
la gue los Estados contratantes se conprometen a
defender la candidatura de Luxemburgc como sede del
Tribunal de Apelacién Com(n previsto en el APC. El
texto de dicha decisién puede consultarse en ZEurope,
1993~ noviembre, {(pp. 7-8).

“ De hecho ya se ha promulgado el Reglamento
relactivo a la marca comunitaria. Supra, nota 41.
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piroblemas en relacién al Convenic relativo a 1la
competencia judicial y a la ejecucién de resolucionas
judiciales en materia civil y mercantil, hecho en
tugano el 16 de septiembre de 1988 [en adelante CL o
Convenio de Lugano)*, cuya viabilidad se ve cuestiona-
da por los Convenios coamplamentarios y actos de las
instituciones comunitarias que derogan el régimen
general de distribucién de litigios entre los Estados
parte. La regulacién establecida en relacidn a la
competencia judicjal internacional de los derechos de
exclusiva comunitarios es adem&s un jincentivo para
r~considerar la propia funcién de la competencia
judicial internacional en un contextc que parece ir
hacia una progresiva desaparicién del peso de los
Estados nacionales.

111. pPlanteamiento

1._Delinjtacion del objeto de estudio

15. Es preciso delimitar el objeto de estudio
con precision. La primera cuestibn que ha de ser
explicada hace referencia al porqué de la limitacidn
del trabajo a un determinado tipo de derecho de
exclusiva, las patentes de invencidén, si como acabamos
de apuntar el reglamentc scbre la marca comunitaria y
los demiAs proyectos comunitarios relativos a otros
derechos de propiedad industrial contienen, asimismo,
una regulacién especifica de la competencia judicial
internacional.

% DOCE nGm L 319/9, de 25 de noviembre de 1988.
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Tal opcién obedece, en gran medida, a
una limitacién personal. Esta tesis doctoral es
presentada desde el area de Derecho internacional
privado del Dapartamento de Derecho y Economia interna-
cionales de la Universidad de Barcelona. Para su
realizacién ha sido necesario efectuar un estudio
previo sobre un sector del Derecho material en sl que
no se habja profundizado ni en los estudiocs de licen-
ciatura ni en los cursos de posgrado realizados. La
especificidad del univarso a explorar aconsejaba la
prudencia. Bastante compleio parecia el Derecho de
patentes como para pretender abarcar todos los denés
sectores del Darecho industrial. El Derecho de patentes
es, ademis, un sector del Derecho industrial en el que
es especialmente acusado el impacto de la internaciona-
lizacién®.

7 » La proteccién juridica de los bienes inmate-
riales es uno de los campos del Derecho mercantil que
presenta una nés acusada incidencia del Derecho
internacional, al punto de que en algunos extremos se
puede hablar de unificacién, ¢ al menos de armonizacién
de las legislaciones nacionales."™ MASSAGUER FUENTES,
J.: “Aproximacitn sistemitica general al Derecho de la
coppetencia y de los bienes inmateriales™,RGD, 1990,
(Pp. 265-281) p. 262) En idéntico sentido se manifiesta
LEHMANN, al afirmar que "la armonizaci6tn de los
Derechos europeos nc ha avanzado en ninguna materia
tanto como en el campo de la propiedad industrial, tal
y como sobre todo demuestra el Convenio de la Patente
Europea...". (LEHMANN, M.: "La teoria de los "Property
Rights” y la proteccién de la propiedad intslectual e
industrial®, RGD, 1990, (pp. 265-281), p.269). Comparte
dicha opini6n CASADO CERVINO, A.: “"Incidencia en el
Derecho espafiol de los Tratados y normas internaciona-
leg sobre propiedad industrial®, La Ley, 1991-2,( pp.
1030-1041), p. 1030.

Sobre las particularidades de la unificacién
del Derecho de patentes a consecuencia del impacto del
CPE: BALLREICH, H.- MAERTEL, K.: “{iber koexistentes
internationales Recht. Lehren aus dem Europiischen
Patent{ibereinkommen fiir Theorie und Praxis der
Rechtsvereinheitlichung”, RabelsZ, 1989, pp. 331-340.
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16. Resulta, adicionalmente, necesario
explicar porqué el trabajo se ha limitado a las
controversias sobre la nulidad e infraccién de los
derechos de exclusiva otorgados por la patsnte. Tal
restriccién obedece a la voluntad de centrar 1la
atencién an la existencia y el contenidc de los
derechos de exclusiva, dejando al margen aquellas
cuestiones que pueden considerarse accidentales o
secundarias tales comno los derechos sobre las patentes.
La patente de invencidn pueds, en efecto, ser objato de
derechos, pero dichos derechos no afectan al niGcleo del
derecho de exclusiva. Dada 1la complejidad de los
aspectos & tratar resulta preferible centrarse en lo
esencial y relegar para una ulterior ocasién cuestiones
que, ademés, se relacionan en gran medida con el &mbito
contractual.

17. La patente presupone necesariamente
la existencia de una invencitn gue es, a su vez, conse-
cuencia del trabajo humanoc. En el #&mbito de las
sociedades modernas la invencién no resulta del trabajo
individual y desorganizado sinc que, por el contrario,
suele ser el fruto de una labor planificada, realizada
en el senc de los departamentos de investigacién de las
empresas, tanto piblicas como privadas®. Ello implica
la necesidad de determinar a gquiin corresponde el dere-~
cho a la obtencidén de la patente. Puede, en efecto,
atribuirse la titularidad del derecho bien al inventor
bien a quien le ha contratado para que realice las
investigaciones cuyo fruto es la invencidn. En este

4 cfra. LEMA DEVESA, C.: "Las invenciones labo-
rales an la Lay de patentes de 20 de marzo de 1986” en
BISBAL, J.~VILADAS, C.: i
sobre innovaci(n y transferencia, Barcelona, 1990, (pp.
145-156), pp. 145-146; CORNWELL; S.C.: "Employee rights
in innovative works®, International Labour Review,
1980, (pp. 301-320), pp. 302-304.
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dltimo caso sl crdenamiento juridico pusde otorgar al
inventor el derecho a una recompensa econbmica®” y a
ser mancionado en la patente”, pues de que quede
constancia de 1z autoria de la invencién depande, entre
otros extremos, sl prestigio profesional del cientifico
gue trabaja para la industria y su cotizacién en el
mercado laboral®.

Tal y como pone de relieve el hecho de
que el lugar tradicional, dentro del ordenamiento
juridico espafiol, de la regulacién de las invenciones
laborales fuera, hasta la promulgaciétn de la LP, el
Derecho laboral®, la problemitica suscitada por las

# La remuneracién depende del tipo de invencién de
gue se trate. lLas jinvenciones de encargo, estc es
aguellas "realizadas por el trabajador durante la
vigencia de su contrato o relacién de trabajo o de
servicios con la enpresa, que sean fruto de una
actividad de investigacitn explicita o implicitamente
constitutiva del objeto de su contrato"(art. 15.1 LP)
pertenecen al eapresario y sdlo en casos excepcionales
el trabajador tendr§ derecho a una remuneraciédn
suplenentaria (Cfra. art. 12.2 LP). Las demés invencic~-
nes pertenecen al trabajador (art. 16 LP), pero si en
la consecucion de las mismas hubieran influido predomi-~
nantemente conocimientos adquiridos dentro de la
empresa o la utilizacién de medios proporcionados por
el empresario, éste tendri derecho a asumir 1la titula-
ridad o a reservarse un derecho de usc sobre la misma
a cambio de una compensacidén econémica justa. {(art 17.1
Yy 17.2 LP}.

% cfra. art. 14 LP y art. 62 CPE.
Y CORNWELL, S5.C.: “Employee rights...", p. 304.

%2 Tradicionalments las invenciones laborales se
han requlado en la Ley de contratos d2 trabajo.
Contenia preceptos sobre esta cuestién la Ley de
Contratos de trabajo de 21 de noviembre de 1931 {Gaceta
de 22 de noviembre de 1931). Postariormente fue
sustituids por la Ley de Contratos de trabajo de 26 de
enerc de 1944 (BOE naGm. 55 de 24 de febrero de 1944)
que fue a su vez derogada por el Estatuto de los

(continda...)
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invenciones laborales hace referencia, b&sicamente, a
cuestiones de Derecho laboral.

El regimen juridico de las invenciones
laborales se ocupa, en efecto, de los derechos Yy
deberes reciprocos de trabajadores y empresarios y se
halla, por ello, intimamente vinculado al contrato de
trabajn. Se rige por la ley aplicable al contrato de
trabajo® y ias controveraias que se cresn entorno al
miswmo se sustanciarén ante los tribunales competentes
en relacién a dicho contrato®. El estudio de esta
cuestidn nos obligaria, por tanto, a abordar una
temitica muy ampljia y sustancialmente distinta de la
que constituye el objeto de este trabajo.

18, Hemos omitido también el tratamiento
de la competencia judicial internacional de 1ios
tribunales espafioles en materia de contratos sobre
derechos de exclusiva., Ello cbedece en parte a conside-

$2(, . .continuacién)
trabajadores de 10 de marzo de 1980 (BOE nGm. 64 de 14
de marzo de 1980), sin que esta disposicién se ocupara,
sin embargo, de 1las invenciones laborales. Habida
cuenta de la falta de contradiccitn entre el Estatuto
Y los preceptos de la Ley de Contratos de trabajo se
mantuve la vigencia de los preceptos de é&sta Glitima
relatives a la cuestién pero se les atribuyé rango
reglamentario. Cfra. LEMA DEVESA, C.:"“Las invenciones
laborales...”, p. 146,

 SACK, R.:"Kollissions- und europarechtliche
Probleme des Arbeitnehmererfinderrechts® en AAVV.:
Festachrift Steindorff, Berlin, 1990, (pp. 1333-1357),
p. 1339, STRAUSS, J.: "Dirjitto internazionale privato
ed invenzione dei dipendenti nel sistema brevettuale
europeo”, Riv. dir. ind., 1985, (pp.46-62), p. 50.

“ BIRK, R.."Die internationale Zustindigkeit in
arbeitsrechtlichen Strejitigkeiten nach derm Europlischen
Gerichtsstands- und Vollstreckungsiibereinkommen®, Recht
der Arbeit, 1983, (pp. 143-152), p. 149.
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racionss précticas. El recurso al arbitraje como
necanismo de resolucién de las controversias respecto
a los contratos internacionales de propiedad industrial
esté ampliamente documentado. Parece gque hasta un 14%
de los litigios sometidos al arbitraje de la Cémara de
comercic internacional versan sobre tales contratos®
Yy que practicamente todo contrato internacional de
propiedad industrial contiene¢ una clausula compro-
nisoria%.

19. Si las partes deciden acudir a los
mecanismos estatales de resolucién de las controver-
sias, los foros disponibles no sufren variaciétn alguna
en virtud de la materia objeto del contrato. Dada la
importancia que se atribuye a la autonomia de la
voluntad en el &mbito contractual hay que suponer gue
seri frecuente la prorrogaciétn de foro. El art. 17 CB
ofrecc en este ssntideo posibilidades jinteresantes
puestc que pernmite la eleccidtn de los tribunales
especializados de los Estades contratantes aunque el
litigio no guarde relacién alguna con la jurisdiccién
nacional a la que pertenecen esos tribunales. Si a ello
afiadimos la amplitud de la autonomia de la voluntad en
el Ambite conflictual desde la entrada en vigor del
7, rasulta que dos de las tradiciona-
les ventajas gque ofrecia el arbitraje en esta materia,
la especializacion de los arbitros y la posibilidad de

Convenio de Roma

¥ MODIANO, G.: L& contrat de licence., Problémes
licence, Gendve, 1979, p.152.

% DIENER, M.:
industrielle, Paris, 1986, p.4.

5" art. 3 del Convenio sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de
junioc de 1980 (BOE nim. 171, de 19 de 3julio de 1993,
corr. de arrores, BOE nim 189, de 9 de agosto de 1933).
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elegir la ley aplicable al contrato sin restricciones,
dejan de ser patrimonio de dicho mecanismo de resolu-
cién de las controversias, con 1o cual bien pudiera ser
que aumentara el ndmero de litigios que se sometan a
los tribunales internos.

La aplicacién de los preceptos del CB y de la
LOPJ relativos a la sumisiodn expresa y técita en el
&mbito de los contratos sobre derechos de exclusiva no
presenta, sin embargo, especialidad alguna gue hubiera
justificade su estudio. Tampoco en rslacidn al forum
contractus sstablecido por el art. 5.1 CB se plantean
especiales dificultades. €feglin la interpretaciétn
efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
europea [en adelante TJCE) del art. 5.1 CB, la obliga-
cién cuyo lugar de cumplimiento sirve de criterio de
atribucién de competencia es la concreta obligacién que
sirve de base a la demanda® con lo cual se elude la
delicada tarea de determinacién de 1la prestacién
caracteristica del contrato gque en el caso, por
ejenplo, de los contratos de licencia de patente ha
sido objeto de controvesia doctrinal por 1lo que
respecta al &mbito conflictual®.

20. La Gnica dificultad derivada de la
naturaleza del objeto del contrato, hace referencia a
la relacién entre los foros exclusivos y los foros
generales y espeaciales, dado que las controversias

Re Bloos SPRL c. Socisté en commandite pax
act.ions Bouver, Asunteo 14/76, sentencia. del TICE de 6
de octubre de 1976, Rec., 1976, (pp. 1497-1520), p.
1508, FJ 11-13; H, Shenavai c. K. Kreischer, Asunto
266/85; sentencia del TJCE de 15 de enero des 1987,
Rec., 1987, (pp. 239-257), p. 256 FJ 20.

¥ MODIANO, G.: Le contrat de licence..., pp. 127-
128,
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pueden relacionar, por un lado, los aspectos obliga-
cionales del contrato y, por otro, cuestiones relativas
a la intervencién de la autoridad pGblica sn la conce-
sién del derecho. Dichas dificultades no son, sin
embargo, exclusivas del &mbito contractual sino que se
plantean con mucha mayor virulencia en reiacién a la
infraccién del derecho y serén abordadas por ello en
egte contexto.

2. Estructura

21. Las necesidades de la tutela judicial de
los derechos de exclusiva no s6lo dependen con carécter
general del objeto de proteccibdn sino que varian en
funcién de las acciones ejercitadas en relacién a tal
objeto. De ahi que se haya preferido plantear el
trabajo tomando como punto de partida o criterio de
estructuracién las acciones que constituyen el supuesto
de hecho de las normas de competencia judicial interna-
cional en lugar de articularlo en funcién de los foros
0 criterios de atribuciétn de competencia judicial
internacional. Elle se ajista ademis a la funcién
instrumental o adjetiva de. Derecho procesal civil
internacional, cuya bondad o maldad depende, a nuestro
entender, de su capacidad para dar respuesta a las
necesidades derivadas de la tutela judicial de ios
derechos subijetivos privados en el tr&fico juridico
externo.

22. El primer capitulo tiene un carécter
introductorio. 1Intenta delimitar el concepto de
competencia judicial internacional y establecer cudles
son 1os intereses rectores de la regulacién de la misma
en el actual momente histérico. Se advertirs, sin
exbargo, que dicho capitulo, a pesar de su inevitable
carf.ter general, sz refiere a la materia objeto de
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estudio e intenta poner en relacién la teoria general
de la competencia judicial internacional con el
concreto sector del Derecho material que constituye sl
objeto del trabaje. De asta forsa se pusden identifi-
car, de entrada, determinadas lineas masstras, a las
que se iré haciendo referencia a lo largo del concreto
anidlisis de los foros disponibles para la sustanciacisdn
de las distintas acciones.

23, Por el peso que, comno hemos visto,
se ha atribuido tradicionalmente a nociones como la
“goberania® y 1la ‘“"territorialidad® se ha puesto
especial atencién en delimitar, por un lado, el
contenido de las nociones de jurisdiccitén y competencia
judicial internacional y en diferenciar, por otro, los
distintos significados del concepto de territorialidad.
Este dltimo aspecto se ha relacionado con la proble-
mitica de 1la correlacidn forum-ius, que ha sido
tradicionalmente defendida respecto a las patentes de
invencién y derechos anflogos y que continGa actualmen-
te agazapada detr&s de nmiltiples planteamientos
aparentemente ajeanoss a 1la cuestidn.

24. El motivo de este anAlisis, forzosamente
somero, ha sido nuestra particular desconfianza frente
a los tépicos, que no deberian, a nuestro entender, ser
un sustituto del andlisis. Se ha intentado, por consi-
guiente, seqguir el hilo hasta el final para que un
tra vjo que, en ¢ran parte, es un estudio del Derecho
positivo, actualmente en vigor para Espafia o con muchas
posibilidades de estarlio en un futuro mis © menos
préximo, no fuera un trabajo meramente expositivo o
acritico. Por una cuestitn, tal vexr, de talante
parsonal, la critica tiende a rescatar la aplicabilidad
de los preceptos. De ahi que las conclusiones a las que
llegamos, por ejemplo, en relacién al Protocclo de
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litigios del Acuerdo sobre la patente comunitaria sean,
on general, bastante favorables.

25. En los seis capitulos principales en los
que se divide el trabajo puede advertirse una sstructu-
ra confin. Se parte de una descripcién, que pretende ser
sintétira, de cull es el derecho para cuya tutela se
concede la accién a fin de avidenciar las necesidades
especificas de una adecuada sustanciacién de la nisma,
En este contexto se alude a las peculiaridades que en
relacién a la patente concedida por la Oficina espafiola
de patuentes y marcas presentan tanto la patente suropea
como la patente comunitarija. A fin de evitar reitera-
ciones se ha procurado, en efecte, interrelacionar los
tres tipos de patentes de invencidén, tratando conjunta-
mente las cuestiones comunes y abriendo secciones
especiales tan s86lo cuando las especificidades 1lo
aconsejaban o lo hacian inevitable.

26. Al hilo de las necesidades derivadas de
la sustanciacién de las acciones se ha abandonado en
dos ocasiones, al menos, el ambito de la competencia
judicial internacional para realizar incursiones, por
ejemplo, en la obtencién de pruebas en el extranjero o
en la determinacién del derecho aplicables. A pesar de
gue ello supone, sin lugar a dudas, cierta desviacion
hemos co .siderado prefer.ble, en atencidén a las
relaciones estructurales existentes entre los distintos
sectores del Derecho internacional privado, apartarncs
de un esquema cartesiano y abrir ciertas brechas. Tal
opciébn se justifica, a nuestro entender, por una linea
jurisprudencial que confunde las medidas cautelares con
mecanismos de obtencién de pruebas parecidos a las
diligencias de coxprobacién de hechos reguladas en los
art. 29 y ss. de la LP y por el hecho de que la
interpretacién tradicional de 1a norma de conflicto del
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locus protectionis erosiona lac ventajas que deade el
punto de vista de la economla procesal ofrece la
sustanciacién conjunta de acciones por la infraccién de
patentes paralelas rslativas a una misma invencién.

27. El trabajo se ha realizado, por otra
parte, desde la perspectiva de los tribunales espafio-
les. Es, en efecto, un estudio de la competencia
judicial internacional de los tribunales espaficles sn
materia de nulidad e infraccidn de patentes de inven-
cién. E119 nos ha obligado a relacionar las distintas
fuentes de la regulacidn de la competencia judicial
internacional vigentes en Espafia y ha permitido
estudiar los problemas de aplicacién y relaciéon de
dichas fuentes. Gracias a este enfoque no hemos
analizado normas, que, como #l inciso cuarto del art.
22 LOPJ, resultan inaplicabler por 1o que resulta a la
nulidad e infraccién de patentes de invencidn registra-
das en Espafia o concedidas con efecto para Espafa.

De esta forma se han podido asimismo evitar,
en gran medida al menos, las reiteraciones derivadas de
las similitudes del contenido de las normas estableci-
das tanto por la LOPJ como por el CB y el CL, sin que
allo haya significado, sin embargo, que se haya dejado
de lado gue, pese a que el tenor literal coincida, las
interpretacicnes de los preceptos pueden diverger. No
es lo mismo una norma de competencia judicial interna-
cional eastablecida en un convenio complementario, que
ha de entenderse, tal y como ya hemos apuntado, como un
instrumento de 1la integracidén comunitaria que un
precepto que se insarta en un simple Convenio multila-
teral que presupone Gnicamente una voluntad de coo-~
peracién o que una disposiciétn gque integre el Derecho
procesal civil internacional de origen auténomo y que,
por tanto sea susceptible de ser aplicada en relacién
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a supuestos relacionados con cualguier Estado extranje-
ro.

28. Detris de la redacciétn de las lineas
que siguen hay, aunque sea tal vez pretencioso recono-
cerlo, una voluntad de astilo. Se ha querido seguir las
recomendaciones de CALVO CARAVACA en relacifn al plan
de exposicién teniendo en cuenta que "entre al método
de trabajo y el método expositivo existe la misma
diferencia que entre el camino angosto, empinado y
erizado de dificultades que se sigue, cuando, por
primera vez, sin orientaciones previas, se asciende a
una montafia y el que, ancho, suave y sencillo, tantas
veces se divisa cuando se ha subido a la cima. No hay
que perturbar al lector ni con las dificultades ni con
las dudas ni con las angustias gue ha experimentado
guien le muestra su obra, lo que hay qQue hacer es
distribuir 1la exposicién de la manera m&s clara
posible"®,

29, Para la realizaciétn de este trabajo se
han corasultado los fondus bibliogr&ficos y documentales
de las bibliotecas de las Facultades de Derecho de la
niversidad de Barcelona y de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona. Se ha podido trabajar asimismo en
la Biblioteca de patentes del Centro de estudios de
documentacifn de patentes de Barcelona y en la biblio-
teca del Ilustrisimo Colegio de Abogados de Barcelona.
Durante el periodo de elaboracidén de ests tésis nos
hemos beneficiado ademés de estancias en el Institut
suisse de Droit comparé de Lausanne, en la biblioteca
del Palacio de la Paz de La Haya y en el Max-Planck

% CALVO CARAVACA, A. L.: La gentencia extraniera
¥y la coppetencia del juez de origen, Madrid, 1986, p.S.
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Institut fiir auslindisches und internationales Patent,
Urheber- und Wettbewerbsrecht, sito en Munich. En este
dltimo caso la estancia fue posible gracias a una ayuda
concedida por la Commissié interdepartamental de
Recerca i Innovaci6 Tecnolégica (CIRIT) de la Generali-
tat de Catalufia.

Una tésis doctoral es, sin lugar, a dudas un
trabajo individual y solitario que, sin embargo, no
puede realizarse sin contar con la ayuda de muchas
personas. Quisiera agradecer, en primer lugar, el apoyo
y atencién constante recibidos por la director.. de la
tésis, la Dra. Alegria Borrés, sin cuyo aliento
diffcilmente hubieramos podido concluir este trabajo.
Ha sidc asimismo inestimabie la colaboracidén de mis
compafieros del Departamento de Derecho y Economia
internacionales a los que agradezco muy sinceramente su
generosidad, sobre todo en la Giltima etapa de redaccién
de la tésis. Desearia destacar en este sentido al Dr.
Joaguin Forner Delaygua, cuyos comentarios y sugeren-
cias han sido siempre Gtiles. Debo también agradecer a
mi familia, amigos y a Chus toda su comprensién durante
los periodos de incertidumbre que inevitablemente
acompafian a un trabhajo de estas caracteristicas.
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CAPITULO I. CONPETENCIA JUDICIAL INTERMACIOMAL
EN MATERIA DE PATENTES DR INVEN-
CION EXTRANJERAS

I. Delimitacion de Jlos conceptos de competencia
iudicial internacional v jurisdiccioén

30. lLa primera disyuntiva a la que se
enfrenta quien quiera resolver una controversia sobre
upra relaciébn de tré&fico juridico externo por el cauce
judicial nace de la propia discontinuidad espacial de
la tutela judicial. De entre todas las jurisdicciones
estatales las partes deben seleccionar agquella a la gue
dirigirse. Dada la ausencia de un legislador interna-
cional que distribuya los asuntos entre las jurisdic-
ciones estatales, desde la perspectiva de éstas, el
planteamiento es forzosamente unilateral. Se trata de
determinar si el conjunto de O6rganos judiciales que
integran una determinada jurisdiccidén puede o© no
intervenir en el litigio, habida cuenta de la concu-
rrencia de un elemento de extranjeria en la relacién
juridica a enjuiciar®.

% Sobre el concepto de competencia judicial

internacional, en la doctrina espaficla ad exemplum:
CALVO CARAVACA, A. L.: La sentencia extranjera ...,
P.1; ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal..., Ppp.
11-12; FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: Curso
232, P.249; GONZALEZ CAMPOS, J.D.:" La competencia
judicial internacional de los tribunales internos®™ en
GONZALEZ CAMPOS, J.D.~ FERNANDEZ ROZAS, J.C-RECONDO
PORRUA, R.: Curso de Derecho interpacional privado,vol.
11, Oviedo, 1983, pp. 248-250; IGLESIAS BUHIGUES. J.L.

(continGa...)
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Esta no &s, obviamente, una cuestién aspe-
cifica del concreto sector del Derecho material, que
constituye el objetc de nuestro estudio. Se trata, por
el contrario, de una cuestidn bésica y de carécter
general, que ha de ser resuaelta por todos los ordsna-
mientos juridicos y que surge en relacién a todas las
disputas de tr&fico juridico externo gque se sometan a
los tribunales de justicia. Pese a ello en Derecho
comparado pocos conceptos presentan tal diversidad como
el de "competencia judicial internacional"®, tanto por
lo que respecta al contenido umaterial de la nocién como
por 1o que se refiere al tratamiento procesal que se le
dispensa®.

31. Es especialmente controvertida la
inclusién de las inmunidades de jurisdiccién en el

%(...continuacién)
en MIAJA DE LA MUELA, A.: Derecho ipternacional
privado, 108 ed. vol. II, , Madrid, 1987, p. 699;
PECOURT GARCIA, E.: " Control e impugnacién de la
competencia judicial internacional de los tribunales
espafioles” en AAVV.:
. vol.11, Berlin, 1973, (pp.
635-653), p. 638,

¥ Existe en la doctrina espafiola una antigua
con*roversia que enfrenta a procesalistas e internacio-
nalprivatistas: los internacionalprivatistas utilizan
el término de "competencia judicial internacional® y
los procesalistas el de “jurisdiccién®. Esta disputa
refleja jmportantes diferencias de concepto. Cfra.
desde 1la Optica internacionalprivatista: ESPINAR
VICENTE, J.M.: Dsrscho procesal ...., Pp.9-12. Una
exposicién reciente de las tésis sostenidas por
sectores de 1la doctrina procesalista: GONZALEZ
GRANDA,P.: Extension y limites de la jurisdicciép
espaficla, Andlisis sistemitico del art.22 de la LOPJ

Barcelona, 1992, pp. 15-34.

¥ FERNANDEZ ROZAS, J.C.~SANCHEZ LOREN20O, S.:
CUrseo..., PpP.267; FRAGISTAS, Ch. N.: “La compétence
internationale en droit privé", Rec. des Cours, vol.
104 (19<1-111), (pp. 164-267), p.203.
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concepto de "compstencia judicial internacionai®. En
algunos sistemas, como sl alemén, se ha consolidado una
dualidad de nociones. Se diferencia entre jurisdiceién
(Gerichtsbarkeit), y competancia judicial internacional
(internationale Sustindigkeit}” y se incluye el
tratamiento de las inmunidades de jurisdicciétn en la
primera de las categorfas. La distincién también se ha
impuesto, s8i bien en fechas més recientes, en la
doctrina y jurisprudencia francesas*. En otros ordena-
mientos, como el austriaco o el espafiol, el proceso de
diferenciacién no ha concluido todavia, aungue haya
sectores autorizados de la doctrina que defiendan que
ambos conceptos aluden a cuestiones distintas® y las

“ 1a distincidén entre CGerichtsbarkeit e interna-
tionale Zustdndigkeit fue elaborada doctrinalmente por
PAGENSTECHER en los afios 30 y adoptada por la jurispru-
dencia a partir de 1965.(Cfra. sobre la génesis de la
distincisn en doctrina y jurisprudencia: HEIGEL, A.:
Gerichtsbarkeit..., Pp. 13 27; HELDRICH, A.: Interna-
MMMMLWM Minster,
1969, pp. 65-74).

Sobre la distincidn en si misma: GEIMER, R.:
Internationales Zjivilprozessrecht, K6ln, 1987,, p. 166;
KROPHOLLER, J.:"Internationale Zustindigkeit" en Max-~
Planck Institut fiir Internationales Privatrecht (ed):
Handbuch des Interpationalen Zivilverfahrensrecht.
Tibingen, 1982, p. 213; LINKE, H.: Internationales
zxlenzgzsagxgsh; K8ln [etc}, 1990, p. 23.

® La existencia de dos nociones diferenciadas bajo
la cobertura de una finica denominacién fue puesta de
relieve por BAUER en 1865 ( Cfra. BAUER, H.: Coppétence

Judiciaire interpationale des tribunaux civils fxancais
et allemands, Paris, 1965, p.6.). En la década de los
80 doctrina (HEBRAUD, SOLUS y PERROT, THERY) y juris-
prudencia han adoptado la dualidad conceptual de
pouvoir juridictionnel y compétence judiciaire interna-
tionale. Cfra. AUDIT, B.: Dreoit international prive,
Paris, 1991, pp. 330-331.

“ para una exposicién del estado de la cuestién en
Austria, cfra. RECHBERGER, W.H.: "Gibt es eine "inter-
nationale Zustindigkeit® der Usterreichischen Ge-
richte?%en AAVV.: Beitrlge zue internationalen Vefah-

(contintGa...)
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inmunidades de jurisdiccidn se sometan, ademéis, a un
régimen jurfdico diferente que los supuestos de falta
de competencia judicial internacional¥, con lo cual es
posible defender la utilidad préctica de la dualidad
conceptual®.

32. La falta de distincién entre las
nociones de competencia Jjudicial internacional vy
jurisdicciébn se relaciona con un dato histérico

“(...continuacioén)
b
fir H.Nagel zum 75, Geburtstag, Miinster, 1987, (pp.
294-317), especialmente, pp. 298-301.

Por lo que respecta a la situacién espafiola
las nociones de competencia y jurisdiccién se siquen
confundiendo, a pesar de que se haya propuestc la
dualidad conceptual por parte de sectores autorizados
de la doctrina internacionalprivatista [Cfra. GONZALEZ
CAMPOS, J.D.: "La competencia...” p. 248 y pp. 254~
255 ; FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.:
curso,,., Pp. 247-248; LSPINAR VICENTE, J.M.: Derecho
procesal..., Pp. 10-11; IGLESIAS BUHIGUES. J.L. en
MIAJA DE LA MUELA, A.: Derecho internacional priva-
do..., p. 698].

* Mientras que las decisiones dictadas por un
tribunal espafiol en un supuesto de inmunidad jurisdic-
cional generan la responsabilidad internacional del
Estado, las sentencias gque recaigan en un supuesto en
el que no concurre un foro de competencia judicial
internacional no infringen el Derecho internacional
pliblico. Cfra. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: * La competencia
judicial...", p. 255; SANCHEZ RODRIGUEZ, L.: Las
inpunidades de jurisdiccion de los

Estados extranjeros
ante los tribunales espafioles, Madrid, 1990, p. 56.

# (Cfra. MATSCHER, F.: "Etude des régles de
compétence judiciaire dans certaines conventions
internationales®, Rec. des Cours, vol. 161, (1978~111),
(pp. 127-228), p. 202. Este autor utiliza, sin embargo,
este argumento para pronunciarse en contra de la
recepcidn de la distincién alemana entre Gerichtsbar-
keit e internationale Z2ustéindigkeit en e)l Derecho
austriaco, olvidando que, aungue en el Derecho interno
austriaco, el régimen jurfdico pueda ser indiferenciado
s6lo la falta de jurisdiccién genera responsabilidad
internacional. Supra, nota 67.
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significativo. La nocién de competencia judicial
internacional se desarrolla en una &poca en la que en
la doctrina internacionalprivatista predomina el
internacionaliemo, la idea de que a través del Derecho
internaciona) ptblico se atribuye a cada Estado un
determinado volumen de potastad jurisdiccional. De
hecho, la propia nocibén de “competencia”, que se toma
del Derecho interno, alude al reparto de poder entre
autoricades™. Por tanto no es de extrafiar que en
algunos sistemas se tienda a equiparar a la jurisdic-
ci6én, entendida como facultad de juzgar, con la
competencia judicial irternacional.

33, Esta situacién no resulta tan solo
insatisfactoria desde un punto de vista tedérico, sino
gue tiene importantes consecuencias en la préctica.
Puesto que la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado es expresidén de la soberania estatal, la falta
de delimitaciétn de los conceptos de jurisdiccidn y
competencia judicial internacional propicia que en el
tratamiento de la competencia judicial internacional se
produzca la ingerencia de conceptos como los de
soberania y territorialidad. Las distorsiones que ello
provoca se ven agravadas en el caso de gue estemos ante
litigios relativos a patentes de invencién, dado el
papel cardinal que desempefian las nociones de "sobera-
nia” y "territorialidad”" en relacién al objeto del
litigio y al Derecho material aplicable al mismo. Si

¥ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: ™La competencia judi-
cial...”, pp. 247-248; GONZALEZ CAMPOS, J.D. : " Les
liens ...", p. 231,

™ MAYER, P.: "Droit international privé et Droit
international public sous l'angle de la notion de
compétence®, R. critique, 1979, (pp.1-29, 349-388, 537-
582}, p.10.
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adends tenamos en cuenta que ambos conceptos se utili-
zan, frecuentemente, como auténticos comodines, resulta
ineludible delimitar las nociones de “jurisdiccién® y
“compstencia judicial internacional” a fin de plantear
al anflisis que pretandemos efectuar de forama correcta.

34. El1 término *"jurisdiccién™ es, como
sefiala CALVO CARAVACA, un término plurivocc’. Cabe
entender a la jurisdiccién, en primer lugar, como
funcién, como la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado (potestas iudicandi). Esta funcién emana
directamente de la soberania; es, en gi misma, unc de
los elementos constitutivos de la nocibdn de soberania.
Como establece el art. 117.3 de la Constitucidn la
jurisdiccién es monopolic del Estado, correspondiendo
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados
por la ley.

Precisamente porque se trata de una funcién
estatal, la jurisdiccién se halla limitada por dos
factores: el territorio y la existencia de otros
sujetos de Derecho internacional. Por un lado, el
Estado solamente posee esta facultad dentro de sus
propios confines. Fs decir, la facultad de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgalo sclo se le atribuye dentro
del marco espacial que le es propio, el territorio
estatal. Por otro ladc, el Estado no puede, en princi-
pio, entrar a juzgar los actrs de otros sujetos de
Derecho internacional. Este segundo limite es comunmen-
te conocido como inmunidad de jurisdiccién.

35. Las inmunidades se configuran como
privilegios gque el Derecho internacional pfblico

" ¢fra. CALVO CARAVACA, A.L.: La_ sentencia
extraniesa..., p. 45.
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otorga, dentro de determinadas condiciones, a los
sujetos de Derecho internacional a fin de que puedan,
si asi lo desean, sustraerse a la jurisdiccién estatal.
La inmunidad de jurisdiccién estatal responde a "“un
principio de Derecho internacional pdblico derivado, a
su vez, de los principios de soberania, la independen-
cia, la igualdad y la dignidad de los Estados, sxpresa-
dos en el aforismo par in parem imperium non
habet™",

Para proteger a los particulares
nacionales que se relacionen comercialmente con el
Estado extranjero, se ha ido admitiendo progresivamente
la denominada tesis restrictiva de la inmunidad de
jurisdiccién estatal™. Por jidéntico motivo tanto el

7 SANCHEZ RODRIGUEZ, L.1.: Las inmunidades ....
Pp- 23-24.

P Respecto a la inmunidad de jurisdiccidn de los
Estados extranjeros el Derecho espafiocl remite al
Derecho internacional pGblico (art. 21.2 1LOPJ). En
defecto de Tratado internacional (Espafia no es parte
del Convenio europeo sobre inmunidad de los Estados,
hecho en Basilea el 16 de mayo de 1972) la costumbre
internacional se limita a posibilitar, que los Estados,
adopten la tésis restrictiva de la inmunidad de
jurisdiccidén [Cfra. KRONKE, H.:"Europlisches Uberein-
komnmen iilber Staatenimmunitiit- Element der Xodifizierung
des deutschen internationalen Zivilverfahrensrechts",
IPRax, 1991, (pp.141-148), p.142.; CHUECA SANCHO, A.-
DIEZ-HOCHLEITNER, J.: "La admisifén de la tesis restric-
tiva de las inmunidades del Estado extranjero en la
reciente prActica espafiola” R.E.D.I., 1988 (pp. 7-53),
p. 18. Con caracter general, sobre la evolucidn hacia
la concepcibn restringida de la inmunidad de jurisdic-
cién estatal: STREBEL, H.: ®"Staatenimmunitft. Die
Europaratskonvention und die neuen Gesetze der Verei~-
nigten Staaten und Grossbritanr‘ans”, RabelsZ, 1980, pp.66-
98.).

El Tribunal cemo se alined a la tésis
restrictiva a través de las Sentencias de 10 de febrero
y 1 de diciembre de 1986 [ A 727 y 7231, respectiva-
mente}.

{continda...)
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Convenio de Viena sobre relacionss diplomiticas™ como
el Convenio de Viena sobre relaciones consulares”,
prohiben gque los agentes diplomiiticos y consulares de
carrera ejerzan actividades profesionales o comerciales
sn provecho propio en el Estado receptor™. De ahi que
las inmunidades de Jjurisdiccién concedidas a los
Estados extranjeros y a sus agentes carezcan de
relevancia pré&ctica en los litigjos relativos a la
nulidad y la infraccién de patentes de invencion. Como
tendremos ocasién de comprobar, s6lo las inmunidades de
jurisdiccién concedidas a clertas Organizaciones
internacionales pueden jugar determinado papel en
velacién al sector del Derecho que estudiamos.

N(...continuacién)

La concepcitn restrictiva inspira las
soluciones adoptadas en el Convenio europeo: el art. 8
de este Tratado sxcluye del &mbito de las inmunidades
de jurisdiccién estatal a los litigios relativos a
patentes de invencidn, marcas comerciales y derechos
anélogos registrados en el Estado del foro. En idéntico
sentido se ha pronunciado el Instituto de Derecho
internacional en la Resolucién relativa a los aspectos
racientes de la inmunidad de jurisdiccitn y ejecucidn
de los Estados adoptada el 2 de septiembre de 1991 en
la Sesién de Basilea {art. 2.2 b). Cfra. Ann. IDI,
1991~-1I, (pp. 385-401).

M art. 44 del Convenio de Viena sobre relaciones
diplomiticas de 16 de abril de 1961 (BOE nGm. 21, de 24
de enero de 1968).

® art. 57 del Convenio de Viena sobre relaciones
consulares de 24 de abril de 1963 (BOE nim. 56, de 6 de
marzo de 1970).

* BEn caso de que los agentes infrinjan esta
prohibicién los Convenios de vViena levantan la inmuni-
dad de jurisdiccién (art. 31. 1 ¢ Convenio de Viena
sobre relaciones diplomiticas; art. 43. 1 Convenio de
Viena sobre relaciones consulares).
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36. La nocién de competencia judicial
internacional no se refiere, en cambio, a la facultad
de juzgar, que como emanacién de la soberania es
absoluta dentro del territorio estatal”, por lo que
cabe afirmar con FERNANDEZ ROZAS Y SANCAEZ LORENZO gque
* no queda afectada por la axistencia de elementos
axtranjeros en ei proceso"”. La nocién de competencia
judicial internacional no alude a la facultad de juzgar
sino al gisrcicio de la =misma™, concretamente al
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los supues-
tos de trifice juridico externo.

Si contemplamos la totalidad de las rela-
ciones privadas internacionales y la enfrentamos a los
condicionantes del ejercicio de la potestad jurisdic-
cional por parte de los jueces y tribunales espaficles
resulta evidente que puede ser conveniente una limita-
cién de los asuntos que se les atribuyen. 5i, por
ejemplo, el litigio no presenta conexién alguna con el
foro, si se trata de un litigio relativo a la infrac-
cién de una patente alemana, que se imputa a una
empresa con sede en Francia, es al propio Estado
espafiol al que a través de sus normas sobre competencia
judicial internacional le puede interesar excluir el
conocimiento del litigio por sus tribunales. No se
trata de que Espafia no disponga de jurisdiccién, puesto
gque ya hemos visto que en territorio espafiol sélo
pueden tener Jjurisdiccién los juzgados y tribunales

T art. 4 LOPY. Cfra. ESPINAR VICENTE, J.M.:
Darecho procesal ..., P. 11; KROPHOLLER, J.: Interna-
tionales ..., p. 473.

™ PERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO0, S.:
CUISQ...., P. 247,

™ MAYER, P.: "Droit international privé...", p.14.

47



espaficles, sino gue, ante la falta Qe relacitn con
Espafia del litigio, pueds no ser oportunco ejarcerla.

37. La competencia judicial internacio-
nal significa, por consiguiente, la autolimitacién del
gstado™ en relacién al enjuiciamiento de asuntos de
tréfico juridico externo, autolimitacién gque se puede
llevar a cabo unilateralmente a través de normas de
competencia judicial internacional de origen auténomo
o de forma coordinada a través de la concertacibén de
Tratados internacionales con otros Estados.

competencia judicial in.ernacional en materia de
aulidad e infraccién de patentes de jnvencidép

38. Las normas de competencia judicial
internacjonal significan, como hemos visto, una
autolimitacién de la intervencidn de los tribunales
internos en relacién a los asuntos de tr&fico juridico
externo. Es l6gico que tal autolimitacién refleje las
tendencias de politica legislativa vigentes, en caada
periodo histérico, respecto a las relaciones privadas
de carécter internacional". Las normas sobre competen-

¥ Fernindez Rozas y S&nchez Lorenzo atribuyen a la
competencia judicial internacional una funcidén autoli-
mitadora. Cfra. FERNANDEZ ROZAS, J.C.~-SANCHEZ LORENZO,

S.: CUISC:.., P- 249.

“ SCHRODER, J:Internationale Zust¥ndigkeit.
Entwurf eines Systems von Zustiéndigkeitsinteressen im
zwischenstaatlichen Privatvexfahrensrecht. aufqgrund

. Opladen, 1988 (reimpresién de
la primera edicién de 1971), pp. 83 y 93. Cfra. también
con caré&cter genersl, AGUILAR NAVARRO, M.: "Algunos
supuestos politicos del Derecho internacional privado®,
R.E.D.1I., 1960, (pp. 45-82), especialmente, pp. 50-53.
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cia judicial internacional son el producto de un
deterainado momento histérico®. Nacen al amparc de las
ideas y necesidades de ese momento” y estén sujetas a
los cambios que é&stas experimenten posteriormente.

39. Este factor histdrico explica la diversi-
dad de regulaciones que se observan en Derecho compara-~
do. A una prictica identidad de necesidades se contra-
pone una diversidad de respuestas basada en las
distintas tradiciones juridicas®. También a 1los
avatares de la historia cabe atribuir que dentro de un
determinado sistema estatal coexistan normas correspon~
dientes a diferentes épocas y concepciones. La transi-
cién de un perfodo a otro rara vez se produce de forma
uniforme. Es, por el contrario, corriente que sobrevi-
van normas e instituciones que corresponden a momentos
ya superados y yue, por algtn motivo, tienen una mayor
resistencia a ser sustituidas por otras regqulaciones
mids acordes a l1os nuevos tiempos.

40. Existen, ciertamente, constelaciones
desfavorables a la evolucién. Se producen cuando en la
regulacién de una cuestién influyen diversos elementos,
que aunque individualmente estén en crisis o hayan sido
superados, al converger en una determinada construccién
se refuerzan mutuamente. Esto podria ser 1o que ocurre
en relacidn a la competencia judicial internacional en
=2taria de patentes de invencidén. Concepciones decimo-

¥ SCHRDER, J.: Interpationale Zustdndigkeit...,
p.93; BREULLUX, G.: P4
anwendbares Recht, 2irich, 1969, p. 104.

¥ AGUILAR NAVARRO, M.: “Algunos supuestos...", p.
64.

¥ SCHRODER, J.: Internationale Zustiindigkeit....
p- 93.
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nénicas de cuales son los intereses rectores del
sistema de competencia judicial internacional sobrevi-
ven gracias al refusrzo gue reciben por parte del
Derecho material. Tal y como ha puesto de manifiesto
BAIER e] conjunto del moderno Derecho de patentes esté
profundamente influido por la época en la que se gesté:
la segunda mitad del S§. XX¥, sobrevaloréndose por la
influencia del origen histérico de las patentes® 1la
importancia de la concesidn de la patente como acto
soberano®.

41. De ahi que sea ineludible reexaminar
los elementos bisicos de nuestro objeto de estudio, a
fin de evitar, hasta donde seamos capaces, el recurso
fécil a los tdpicos y poder responder sin prejuicios a
las necesidades del momento actual. Debemos, por tanto,
determinar, en primer lugar, cuales son los intereses
gue deben informar la regulacién de la competencia
judicial internacional y contraponerlos, en un segundo
moment.o, & las necesidades gue genera, a finales del S.
XX, la tutela judicial internacional en materia de
patentes de invenci6én. Estas necesidades varian en
funcibén de la accién que se gsustancie, por lo que hemos
considerado oportuno estructurar el trabajo a partir de
un an&lisis individualizado de las acciones judiciales.

* BAIER, F.K.: "Resultados de la investigacién,
derecho de patente e innovacién®, Actas, 1974, (pp. 11-
29), pp.15-16.

“ originariamente las patentes fueron privilegios
concedidos por el soberano. Sobre los origenes histéri-
cos de la proteccién al inventor. Cfra. BAYLOS CORROZA,
H.: Tratado..., pp. 165-205.

Y VIVANT, M.: “Regime international® en "Brevets",
J. ¢l. com., tasciculo 560, p. 6.

50



42. Las normas de competencia judicial
internacional responden a opciones de politica legis-
lativa acvordes al tipo de ordenamiento juridico en el
que se insertan. A los valores de una sociedad autér-
quica se adecGan normas de competencia 3judicial
internacional que supongan una defensa acérrima, en el
planoc de las relaciones privadas de tr&fico externo, do
nociones como la soberania y los intereses naciocnales.

En tales sociedades el establecimiento de
normas de competencia judicial internacional atenders,
ante todo, a la efectividad del ejercicio de 1la
potestad jurisdiccional. Segin expone VON MEHREN en su
teoria general acerca de la coampetencia Jjudicial
internacional la regulacién acorde a ese tipo de
sociedad se funda en el poder™. Su esencia puede
expresarse muy gridficamente recurriendo a la conocida
frase del Juez Holmes en la sentencia recaida en el
asunto Mc Donald v. Mabee (1917): *“The foundation of
jurisdiction is physical power*™.

Lo decisivo es reafirmar, también en el plano
de la regulacién de los asuntos de tr&fico Jjuridico
externo, el poder del soberanc en cuyo nombre se

% MEHREN, A.T. von: "“Adjudicatory jurisdiction:
general theories compared and evaluated”, Boston
University Law Review, 1983, (pp. 279-340), pp. 281-
339.

¥ Mc. Donald v. Mabee, 243 U.S. 90, 37 §. Ct. 343
(1917).
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administra la justicia. De ahi el valor gue se otorga
a la presencia del demandadc ¢ de sus bienes en el
territorio sstatal. El ciudadanc que se halla en 1la
jurisdiccién recibe proteccidn del soberano y estf, a
cambio, sometido a su autoridad®. La notificacién de
la cédula de emplazaniento al demandado que se halla en
el foro es una base de compstencia judicial internacio-
nal coherente con este planteamiento al igual que 1la
apertura de foros de competencia judicial internacional
basados en la nacionalidad de las partes, pues 1la
nacionalidad no es sinoc la expresién del vinculo entre
el individuo y una determinada organizacién politica’.

43. A una sociedad que, como la contempo-
rénea, se caracterice por una creciente fluidez de las
relaciones comerciales internacionales y por una cada
vez mayor interdependencia de los Estados corresponde-
r&, en cambio, una regulaciSn de 1la competencia
judicial internacional atenta a las necesidades del
trifico juridico internacional. La atribuciétn de un
deternminado volumen de relaciones juridicas de tréfico
externo a una jurisdiccién estatal debe obedecer a las
necesidades de las partes y a criterios de eficacia y
razonabilidad®.

% En relaci6n a las rafces del sistema anglosajon,

cfra. SCHRODER. J.:Internationale Zustindigkeit..., p.
89.

¥ von Mehren considera, sin embargo, que los foros
basados en la nacionalidad de las partes como los art.
14 y 15 del Cbdigo civil francés se fundamentan, en
realidad en la especial relacién de fidelidad entre
soberano y sGbdito., Cfra. MEHREN, A.T. von: "Adjudi-~
catory jurisdiction...®, p. 284.

7  KROPMOLLER, .:" Internationale Zustindig-
keit...", p. 213; GEIMER, R.: Internationales Zivilipro-
Zessrecht. .., p.168; JUENGER, F.: "Judicial jurisdic-
tion in the United States and in the European Commu-

(continta...)
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Los sistemas de competencia judicial
internacional vigentes en la actualidad deben basarse
en la justicia de Derecho internacional privado. El
recurso a la soberania, al poder que respecto a la
persona o bienes del demandado detanta el sobesrano, no
sirve, en si sismo, como argumento para fundamentar un
foro de competencia Jjudicial jinternacional”: ni
siquiera justifica, como veremos, el establecimiento de
foros exclusivos.

44. De acuardo con estos planteamientos
la adecuacién o inadecuscién de un foro debe valorarse
tomando como (nico pardmetro de referencia las necesi-
dades del tréfico juridico internacional. Debe tenerse
en cuenta Gnicamente si el foro responde a los intere-
ses rectores ‘e la Justicia de Derscho internacional
privado o "internationalprivatrechtliche Gerechtig-
keit*, Podemos tomar coro criterio de evaluacién de esa
corregspondencia a la jurisprudencia de los intereses™
preconizada respecto al &mbito del Derecho internacio-
nal privado europeo por autores como KEGEL™, por més

(. ..zontinuacibn)
nity: a comparison®, Michigan L. R., 1984, (pp. 1195~
1212), p. 1210.

¥ cfra. MEHREN, A.T. von: " Adjudicatory jurisdic-
tion...", pp. 287-290.

De ahl gque quepa considerar gue incluso el
tradicional principio del actor sequitur forum rei
pueda estar superado. Cfra. MEHREN, A.T. von: "Adju-
dicatory jurjsdiction...", pp. 309-311.

* Para una descripci6ér sucinta de los principales
postulados de esta escuela juridica encabezada por
HECK, cfra. MCYA VALGARON, C.: "Problemstica de 1la
aplicacidén jurisprudencial del Derecho internacional
privado®, A.E.D.I., 1958, (pp.47-93), pp. 52-54.

” KEGEL, G.: Internatiopales Privatrecht, 6a ed.,
Muinchen, 1987, pp.78-98.

{continda...)



que dicha doctrina haya sido recientemente criticada en
nombre del realismo™ y se refiera, originariamente, al
émbito conflictual. El planteamiento de KEGEL ha sido,
sin embargo, objeto de una amplia recspcién en la
doctrina del Derecho procesal civil internacional” y
autores como SCHRODER™ o HELDRICH” han intentado for-
mular criterios para el establecimiento de foros de
competencia judicial internacional que parten de los
presupuestos netodolégicos de KEGEL'™ y que pueden

%(...continuacién)
Para una exposicién sumaria de 1la
postura de KEGEL, cfra. MOYA VALGANON, C.: "Problem&ti-
Ca...", ppo ‘-770

™ cfra. FLESSNER, A.: Interesseniurisprudenz ...,
pPp. 13-46.

Y La amplitud de la recepcitn es incluso subrayada
por un critico como FLESSNER. Cfra. FLESSNER, A.:

Interessenjurisprudenz..., pp. 13-14.

® Cfra. SCHRODER, J.: Internationale Zusténdig-
keit..., cit..

" Cfra. HELDRICH, A.: Internationale Zustdndig-
keit,.., pp- 102-131. Una versibén abreviada de¢ esta
parte del estudio puede verse en HELDRICH, A.: "Die
Interessen bei der Regelung der internationalen

Zustindigkeit® en AAVV.: Festachrift fir H.G. Ficker,
Beriin (etc}, 1967, {pp. 205-224).

1® XEGEL distingue, comc es sabido, entre tres
tipos de intereses: los intereses ce las partes
(Parteiinteressen), los intereses del tra&fico juridico
(Verkehrsinteressen) y los intereses de ordenacién
(Ordnungsinteressen) .

J. Schrider ha intentado la construccitn de
un sistexa de intereses rectores de la competencia
judicial internacional. La influencia de XEGEL es
evidente puesto gque ¢l sistema se estructura a partir
de la triparticién kegeliana con la inica diferencia de
que los intersses gque segln KEGEL derivan del tréfico
juridico (Verkehrsinteressen) son sustituidos por una
nueva categoria: los intereses derivados de la buena
adninistracién de justicia (Gerichtsinteressen). (Cfra.

(continda...)
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resultarnos Otiles. Estos plantsamientos coinciden
ademés con las tésis defendidas por VON MEHREN. Segin
este autor, an el marco de una teoria basada en la
justicia, los foros de compatencia judicial interna-
cional se deberian establecer tras scpesar diferentes
factores tales como los vinculos de las partes y del
asunto a enjuiciar con el territorio del foro y las
necesidades derivadas de una buena administracién de
justicia™,

A) Los intereses de las partes

45. A las partes les interesa, en primer
lugar, la cercania respecto a la jurisdiccién estatal
gue ha de dirimir la controversia'®. E1l actor tisne un
evidente interés en poder acceder a la jurisdiccién més

1®@¢ . .continuacién)
SCHRUODER, J.: Internationale Zust¥ndigkeit..., sobre
los aspectos metodolbgicos especialmente, pp. 100-
111).

Heldrich realiza, en el marco de un estudio
dedicado a las relaciones entre el forum y el ius, un
andlisis de los intereses rectores de la competencia
judicial internacional gue, si bien no adopta la
triparticiétn Xxegeliana de intereses, parte de los
nismos presupuestos metodoldgicos (la jurisprudencia de
intereses de Ihering y Heck )} y est& influido por la
lectura que de la wmisma hizo Kegel en relacién al
Derecho internacional privado. Cfra. HELDRICH, A.:
Ioternationale Zustindigkeit,.,, cit. ; "Die Interessen

..., cit.

" cfra. MEMREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdic-
tion...", pp. 288-289.

12 KROPHOLLER, J.: "Internationale Zustindigkeit®,

P. 206; SCHRODER, J.: Internationale Zustindigkeit...,
PP. 112-117; HELDRICH, A.: "Die Interessen...", pp.

207-208; HELDRICH, A.: Internationale Zustindigkeit...,
p. 106.
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cercana, porgue ello le asegura una pronta y fécil
defensa de su derecho y al demandado le interesa, en
casbic, que no se le obligue a defenderse ante unos
tribunales demasjiado alejados a su domicilio o centro
de actividades. Para ambas partes es cierto gque "de la
incomodidad a la denegacién de justicia la transicidn
es flcil™'®,

e2) El derecho a la tutela judicial
sfectiva

46. La proximidad entre las partes y la
jurisdicci6tn ante la cual éstas han de defender su
posiciétn, no es tan sclo una dirsctriz de politica
legislativa. Es asimismo una exigencia derivada del
derecho a la tutela judicial efectiva consagrado tanto
por el art. 24 Constituci6n como por 1la normativa
internacional de Derechos humanos'™, Dentro del
sistema espafiol ambas vertientes resultan comple-
mentarias puesto que el art. 10. 2 de la Constitucién
prescribe, como es sabido, que los derechos y liberta-
des consagrados por la Constitucién han de ser inter-
pretados de acuerdc con los Tratades de Derechos
Humanos ratificados por Espafa'®

% BATIFFOL, H.: "Observations sur les liens de la
compétence judiciaire et la compétence legislative" en
Choix d' Articles, Paris, 1976, (pp. 303-313), p. 306.

™ cfra. art 14. 1. del Pacto internacional de
Derechos civiles y politicos (BOE nim. 103, de 30 de
abril de 1977) y art. 6 dei Convenio suropeo para la
proteccién de los Derechos Humanos y las Libertades
fundamentales, de 14 de noviembre de 1950 (BOE nimn.
243, de 10 de octubre de 1979).

S pn otros paises no se produce necesariamente
ssta situacién por 1o que se justifica un estudio de
(continda...)
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47. Dal art. 24.1 de la Constitucién
deriva, como ha sefialado AMORES CONRADI, la obligacidn
de atribuir a los trihunales espafioles un voluman sufi~
ciente de competencia judicial internacional. El
legislador debe peraitir a los tribunales espaficles el
conocimiento de todas las controversias que tengan un
vinculc de proximidad con la jurisdicciébn, a fin de
evitar que 1a falta de competencia judicial internacio-
nal puada ispedir al demandante hacer efectivo zu dere-
cho'®,

El derecho al acceso a los tribunales es, por
tanto, favorable al establecimiento de foros concu-
rrentes, a que una controversia juridica pueda ser

W | .continuacién)
las consecuencias que respectoc a la regulacién de la
competencia judicial internacional derivan de este
sector del Derecho internacional pablico. Cfra. GEIMER,
R.: "Uber Internationalrechtliches zunm
Justizgewihrungsanspruch® en: HABSCHEID, W.J.- SCHWAB,

K.4. (ed.): mnm.m_mmmmn_uum:zm_

recht und zuxr Schiedsgerichtsbarkeit. Festschrift fur
Hainrjich Nagel zum 75.Geburtastag; Minster, 1987, (pp.
36-53).

En relacién a los foros exorbitantes de los
art. 14 y 15 Code civil, cfra. LAGARDE, P.: " Le
principe de proximité dans le droit international priveé
contemporain®, Rec. des Cours, vol. 196, (1986-1),
(pp-9-238), pp. 155 ss.; COHEN, D.:"La Convention
suropeenne des droits de 1'homme et le droit interna-
tional privé francais®, R. critique, 1989, (pp.451-
483), p. 458.

W AMORES CONRADI, M.: "La nueva sstructura...",
P.117.; VIRGOS SORIANO, M.:lugar de celsbracidn y de
ajecucion en la contratacién internacional, Madrid,
1989, p. 63; FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.:

¢+ PP.312-313. En relacién al Derecho alemén:

CUrso, ..
GEIMER, R.:_Interpationales Zivilprozessxecht..., P-
53,
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enjuiciada por més de una jurisdiccién estatal”. En
sl &mbito de los 1litiv‘_ .. relativos a la propiedad
industrial ello implica 1la insuficiencia del foro
exclusivo del lugar de inscripcién o concesidn del
derscho para dirimir todas las disputas relativas al
nismo, puesto que éstas pueden presentar vinculos de
proximidad suficientes con otros Estados. La infraccién
de un derecho de exclusiva, por ejemplo, da lugar a un
derecho a la obtencisn de un resarcimiento. Puede ser
conveniente plantear la correspondiente accién ante el
lugar en que el infractor est& domiciliade y donde
radican sus bienes.

48. E1 art. 24.1 de la Constitucién
astablece adicionalmente el derecho a no quedar an
indefension. Este derecho refuerza y complementa el
derecho a obtener 1la tutela efectiva de jueces y
tribunales. La falta de competencia judicial interna-
cional de los trjbunales espafiocles incide de forma
negativa en las posibilidades de defensa del derecho
del actor. Resulta, por tanto, conveniente arbjitrar
foros de competencia judicial internacional siempre que
ia necesidad de los mismos para la defensa de los dare-
chos de]l demandante sea plausible. De la proteccién de
los derechos de defensa del demandado se deduce, en
cambio, una tensién opuesta, de limitacién del volumen
de competencia judicial internacional. La lejania entre
el centro de vida y actividades del demandado y la
jurisdiccién que conoce de la controversia perjudica
sus posibilidades de defensa. Aumentan los costes del
procesc y el litigio se sustancia en un clima juridico
ajeno al gue es habitual. Mientras que al actor le

' CGEIMER, R.: "Uber Internationalrechtliches...”,
p. 38; KROPHOLLER, J.: “Internationale Zustindig-
k.it.'..' p. 256.
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interesa, como hemos visto, la apsrtura de forns
concurrentes, su existencia perjudica, en si misma, al
demandado, puesto gque gqueda a merced de la alternativa
preferida por el actor'™. Los foros de competencia
judicial internacional deben, por consiguiente, respo-
nder a una adecuada ponderacidn de esta contraposicidn
de intereses'”,

b) La proteccién de la parte pis débil

49. Una regulacién de la competen-~
cia judicial internacional atenta a la justicia de los
resultados no puede clvidar que la capacidad para
liticar en el extranjero es relativa y depende del
sector social al que pertenecen las partes. Es esencial
valorar aste hecho y tener en cuenta, ademis, si existe
© no una desigualdad que caracterice a la relacidn
entra los sujetos que protagonizan la controversia'‘.
La proteccidn de la parte més débil puede, en efecto,
influir en la regulacién de la competencia Jjudicial
internacional e incluso motivar la apertura de un forum
actoris.

50. En este sentido conviene poner de relieve
que en los litigios relativos a 1a nulidad e infraccion
de patentes de invenciénm no es rposible detectar
desigualdad alquna. Se trata de controversias que
usualmente enfrentan a empresas gue compiten por

1% AMORES CONRAD!, M.:"La estructura...", p. 118;
VIRGOS SORIANO, M.:Lugar de cebracidn..., p. 63.

'® VIRGOS SORIANO, M.:_Lugar de celebracitén ...,
pp. 63-64.

1" MEHREN, A.T. von: “"Adjudicatory jurisdiction
eso™, P. 313.
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colocar sus productos en al mercado y gue, por tanto,
estén, en principio, en condiciones de scoportar la
carga que supons tener gque litigar en el extranjero.

B)_Jlos intereses derjivados de una buepa
adajnigtracidn de justicia

51. La atribucién de un determinado
volumen de asuntos de tr&fico jurfidico externo a los
tribunales espafioles debe tener también en cuenta todos
aquellos aspectos que posibilitan la eficacia de 1la
intervenci6n judicial y que, por tanto, contribuyen a
la consecucién de una buena administracién de justicia.
Con ello no se defienden, en realidad, objetivos
opuestos a 1os intereses de las partes. Todo aquello
que contribuya a la calidad y celer.dad de la interven-
cién de jueces y tribunales responde a las necesidades
de los protagunistas de la controversia.

52. Entre los factores gue contribuyen
a la consecucién de una mejor administracidén de
justicia distinquirfamos dos clases, segiin hagan, por
un lado, referencia a la aptitud de los tribunales para
incidir sobre los hechos y segin se refieran, por otro,
al Derechc aplicable al enjuiciamiento de dichos
hechos.

a)_La proximidad

53, la eficacja de la intervencitn
de los tribunales pertenecisantes a una determinada
jurisdiccién estatal depende, en primer lugar, de la
cercania de los tribunales respecto a los hechos de la
realidad Jjue hay que enjuiciar. Pese al desarrollo
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actual del auxilio judicial internacional es avidente
que e]l fficil acceso a, por ejemplo, el material
probatcrio es un factor que facilita la tarea del
juaz',

54. Un segundo factor de proximidad que
incide en la eficacia de la intervencién judicial se
refiere a la efectividad de las resoluciones judicia-
les. Esta se produce con mayor facilidad si coinciden
el lugar en el que se dicta la decisidn judicial y el
lugar en el que &sta ha de ejecutarse'’.

55. E1 peso que cabe atribuir, sin
embargo, a la proximidad varia segtin el grado de
desarrollo del auxilio judicial internacional y del
sistema de reconocimiento y ejecucién de decisiones
judiciales'’. En el marco, por ejemplo, de las rela-
ciones intracomunitarias la cuestién de la efectividad
pierde, como veremos, gran parte de su valor, puesto
gque el propio Convenio de Bruselas posibilita una
rapida ejecucidn de las decisiones judiciales extranje-
ras y prevé, asimismwo, un foro especial en materia de
medidas cautelares con la finalidad de asegurar ta.
efectividad.

"' HELDRICH, A.:Internationale Zust¥ndigkeit...,
pp. 112-113; HELDRICH, A.:* Die Interessen...", p. 212,
KROPHOLLER, J.: *Intcrnationale Zustindigkeit...", p.
206; MEHREN, A.T. von: *Adjudicatory jurisdiction...",
p. 289.

" KROPHOLLER, J.: “Internatjonale Zustindig-
keit...", p. 206; HELDRICH, A.:

Internationale
Zusténdigkeit..., PP 120'122: HELDRICH, A.: "Die
Interessen...", pp. 216-218.

' VON MEHREN considera por ejemplo gque en el
mundo contemporaneo estos factores no deberian tener
demasiado peso. Cfra. MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory
jurisdiction...*. p. 322.

61



b) La_ralacién antre forum y ius

$6. La evaluacién de una norma de
compstencia judicial internacional no puede, por otra
parte, realizarse prescindiendo de la regulaciétn del
Derecho aplicable. El1 proceso de resolucifén de una
controversia judicial de tréfico juridico externc es
uno y en el resultado final del mismo confluyen tanto
la regulacidn vigente respecto al forum como la
relativa al ius'“. como establece GONZALEZ CAMPOS'®,
tal relacidn refleja las relaciones estructurales entre
los distintos s2actores del Derecho internacional
privado y tiene dos &mbitos o vertientes, en tanto se
refiera, por un lado, al Derecho internacional privade
del foro, y, por otro, a la lex materialis fori.

57. Existe, en efecto, un "vinculo
primario* entre el forum y el ius'® derivado del
caréicter estatal del Derecho internacional privado. El
juez aplica el sistema de Derecho internacional privado
del foro y, por consiguiente, el volumen de asuntos
atribuidos al conocimiento de una determinada jurisdic-
cibén estatal determina y condicicna la posibilidad de

‘" GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones entre
forum y ius en el Derecho internacional privado.
Caracterizacitén y dimensiones del problema®”, ADI, 1977,
{pp. 89-136), p. 93; GONZALEZ CAMPOS, J.D.:" les
liens...”, p. 242; VISCHER, PFP.: "Bemerkungen zum
Verhéltnis von internationaler Zustlindigkeit und
Kollissionsrecht™ en STOFFEL, W.-VOLKEN, P.: Conflits

+Mélanges en l'honneur d'A.E. V.

ot _harmonization
Overbeck, Fribourg, 1990, (pp.349-377), pp. 349-350.

S GONZALEZ CAMPOS, J.D.: “Las relaciones...*,
cit.; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: " Les liens...", cit.

' GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", pp.
100-101. GONZALEZ CAMPOS, J.D.:" Les liens...", pp.
£66=290,
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aplicacién de las normas de Derecho internacional

privado'’.

S8. Por lo gue respecta al objeto de
-uustro estudio, esta primera vertiente de ralaciones
entre competencia judicial internacional y Derecho
aplicable estd& marcada por la generalizada vigencia de
un foro de carécter exclusivo. Solamente en los Gltimos
tiempos, a raiz, sobre todo, de la entrada en vigor del
Convenio de Bruselas, se ha ido erosionando tal foro,
de forma que actualmente no abarca, cono veremos, todas
las cuestiones relativas a las patentes de invencidn.
Esta progresiva especializacidn de soluciones en
materia de competencia judicial internacional indica en
s misma un cambio de actitud; supone que, aGin mante-
niéndose el locus protectionis como punto de conexién
en el Ambito conflictual, existe la posibilidad real de
gue los tribunales apliquen Derecho extranjern de
patentes''’., Ello tiene consecuencias en el plano del
Derecho aplicable: surge la necesidad de bilateralizar
determinadas normas de conflicto gque, como el art. 10.4
del C6digo civil, adoptan una perspectiva unilateral y,
en caso de contar con normas bilaterales, la bilate-
ralidad deja de ser neramente aparente'”. Se da con
ello un primer paso hacia una progresiva especiali-
2acién de las soluciones.

"7 GONZALEZ CANPOS, J.D.: "Les liens...", pp. 267~
268 y p. 328; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: “Las relacio-
nes...", p. 101,

s cfra. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", p.
333; GONZALEZ CAMPOS, J.D. "Las relacicnes...", pp.
117-118.

" cfra. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens ...",
p. 337; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relacjiones...., p.
131; HEBRAUD, P.: "De la corrélation entre la loi
applicable et le juge competent pour en connajitre”, R.
critique, 1968, (pp. 105-258), p. 233.
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59, La relacién entre e. forum y el ius
tiene una seJunda dimensidn referida al Derecho
material’®, La correlacidén de competencia judicial
internacional y lex materialis fori constituye &l punto
@ partida histérico del tratamiento de las relaciones
privadas de tr&fico juridico externo'”. Hasta el siglo
pasado no se concibe al Derecho como una realidad
objetiva separada del juez'?. Una ve: deterainada la
intervencién de una jurisdiccién estatal el juez
aplica, sin que quepa cuestionamiento, ia ley material
del foro.

60. Esta correlacién entre competencia
judicial internacional y Derecho material del foro esté
todavia muy generalizada: existen una serie de técni-
cas, tanto de carfcter directo como de carfcter
indirecto, a través de las cuales se consigue'”. En el
caso concreto de las patentes de invencién la correla-
cidén suele defenderse recurriendo a la territorialidaad
del derecho de exclusiva. El cariécter territorial de
lag patentes de invencién y otros derechos de exclusiva
de carficter anflogo implicaria la imposibilidad de que
lags controversias que se suscitaran en torno a los
mismos fueran atribuidas a una jurisdiccion extranjera.

10 GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...”, pp. 299~
327; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Laa relaciones...™, p.105.

1 cfra. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...",
pPp. 335-337; GONZALEZ CAMPOS, J.D.:: "Las relacio-
nes...", p. 131; HELDRICH, A. : ]Internationale Zu-
stindigkeit..., p. 1.

2 HELDRICH, A.: Internationale Zust¥ndigkeit...,
p.g.

12 GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens..."™, pp. 328~
335; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", pp.
107-108.

64




Esta tesis estd muy generalizada en
doctrina y Jjurisprudencia, si bien es objeto de
miltiples variaciones. Apoy&ndcose en una sentencia
francesa'” RIGAUX llega, por ejemplo, a la conclusién
de gque de la naturaleza piblica de las patentes de
invencién deriva la incompetencia de los tribunales
extranjeros para anular las patentes de un Estado
extranjero'®. El1 principio dc territorialidad sirve
asinismo a2 RIEZLER como fundamants para construir una
categoria: la jincompetencia por razén de la materia
(“sachlich staatliche zustindigkeit®). En virtud de
dicha nocitn excluye del conocimiento de los tribunales
internos a los litigios sobre derechos de exclusiva
extranjeros'®™. La limitacién territorial de los efec-
tos del ius prohibendi se utiliza con frecuencia como
argumento para fundamentar la incompetencia de los
tribunales internos. Se habla de un reflejo procesal
del principio de territorialidad que rige el Derecho
material de patentes'”.

1% soc. Clermont- Bonte c. Societé Groeninghe
Ververij, cit.

' RIGAUX, F.: Droit public e
, Paris, 1977, p. 93;

OSTERTAG: "De la competence des tribunaux en matidre de
proprieté industrielle”™, Prop. Ind., 1930, (pp. 15-20),
p- 16.

% RIEZLER, E.: j
und prozessuales Fremdenrecht, Berlin [etc.], 1949, pp.
230-231; RIEZLER, E.: "Zur sachlichen internationalen

Unzusti¥ndigkeit® en AAVV.: Bejtrxiige zum Zivilprozess-
recht. Festgabe zum 70, Geburtstag von L. Rosenberg

f

Minchen {etc.]), 1949, (pp. 199-215).

1 cfra. ISAY, H.: Patentgesetz..., pp.230-231;
WEIGEL, A.:_Gerichtsbarkeit....., p. 65; LICHTENSTEIN,
E.: "Der gewerbliche Rechtsschutz im internationalen
Privatrecht®™, NJW, 1964, (pp. 1208-1214), p. 1211.
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61. El concepto de territorialidad es un
concepto plurivoco. Esta multiplicidad de significados
se explica "en funcién de los términos de referencia
empleados...", “responde a la consideraciétn de las
normas jurfidicas bajo §ngulos diversos®'®, A los fires
de nuestro estudio cabe diferenciar entre tres dimen-
siones de la territorialidad que, aunque estrechamente
relacionadas, hacen referencia a aspectos distintos de
las normas juridicas.

La territorjalidad es, en primer lugar,
un principio que pertenece al &mbito del Derecho inter-
nacional ptblico y que significa un limite a las compe-~
tencias estatales. En segundo término, el principio de
territorialidad se refiere al &mbito de aplicacién de
las normas juridicas: existen, en efecto, normas de
aplicacién personal y normas de aplicacién territorial
y usualmente se incluye en esta Gltima categoria a las
normas de carfcter ptblico. El concepto de la territo-
rialidad alude, en tercer lugar, a los efectos de los
derechos. Frente a los derechos de car&cter universal
existen derechos de caré&cter territorialmente limitado,
que sb6lo despliegan efectos en el territorio de un
determinado Estado'”. Tras concretar el significado de
la territorialidad en cada una de estas dimensiones
hemos de examinar si condiciona o no la regulacién de
la competencia judicial internacional en materia de
nulidad e infraccitn de patentes de invencién.

¥ ARCE JANARIZ, A.:
conflicto de leves, Madrid, 1987, p. S51.

'® XROPHOLLER, J.: Internationales..., p. 131-136.
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aa)_El principio de terxritoriali-
dad como principio del Derecho
internacional ptblico

62. La sociedad internacional estd
compussta por diferentes Estados que aejercen sus
prerrogativas en funcién de dos slementos: el terri-
torio y la poblacién. Dado que la poblacidn nacicnal se
halla mayoritarjamente dentro de las fronteras territo-
riales del Estado, el ejercicio de las prerrogativas
estatales viene condicionado bésicamente por el
territorio estatal. Este se erige en el liaite funda-
mental de las potestades estatales y de los actos
resultantes del ejercicio de tales potastades.

El respeto a las prerrogativas de
los dem&s Estados postula que los actos piGblicos tan
sSlo sean eficaces en el interior del Estado del que
enpanan. Fuera de dicho territorio su eficacia se subor-
dina, en efecty, a distintos mecanismos, gue varian en
funcién de la propia naturaleza de los actos. Si se
trata de actos legislativog, de normas juridicas, su
aplicaciétn en un procesc extranjero depende de su
designacién por la norma de conflicto del foro. Si se
trata de decisiones, en el sentido que a dicho término
atribuye MAYER', es decir, de actos en los gue inter-
viene una autoridad piblica y que imponen un efecto
juridico inmediato a una situacién juridica individual,

™ MAYER, P.: Droit internpational privé, 48 ed.,
Paris, 1991, pp. 73-74.
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su eficacia extraterritorial se subordina a un previo
reconocimiento por parte del Estado extranjero'.

63. lLas patentes de invenciétn tienen, como
veremos, su origen en un acto péblico, en una decisioén
estatal que confiere al inventor o a su causahabiente
el Jius prohibendi. Fuara del Estado de concesibdn la
patente es, en principio, inexistente: sl acto ptiblico,
gue se halla en su origen, ha de ser reconocido en los
Estados extranijeros.

Tal reconocimiento no altera, sin
smbargo, la naturaleza de los efectos de la patente. No
supone la extensidén del ius prohibendi al territorio
del Estado requerido. Significa meramente aceptar la
existencia de la patente extranjera como cuestidn
previa al litigio gue en torno a la misma se pueda
suscitar'”?, Se asemeja, por tanto, al reconocimiento
de las personas juridicaz fuera del Estadoc que les ha
atribuide la personalidad’® y debiera ser resuelto de
idéntica manera, a través de un reconocimiento automi-
tico. Efectuado tal reconocimiento ningdn principio
derivado del Derecho internacional piblico impide que
los tribunales del Estado reguerido resuelvan las
controversias que puedan surgir entorno al derecho

" KEGEL, G.~SEIDL-HOHMENVELDERN, I.:" Zum Territo-
rialitétsprinzip im internationalen 8ffentlichen Recht"

en AAVV: Festschrift tiir M. Ferid, Miinchen, 1978, (pp.
233-277), p.236.

1 GODENHIELM, B.: "Fragen des internationalen
Privatrechts auf dem Gebiete des Patentrechts"™, GRUR
Int., 1957, (pp. 149-159), p. 150.

13 CALVO CARAVACA, A.L.:" Personas Juridicas con
especial referencia al Derecho Jde -ociedadesf en

GONZALEZ CAMPOS, J.D. y otros: Derecho internacional
privado: parte especial, 5% ed., Madrid, 1993, (pp-
143-189), pp. 175-180.
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extranjero. Desde el punto de vista tebrico, nada
impide incluso gque se declare la inexistencia de ese
derscho puesto que la decisidn judicial, en tanto acto
piblico, tiene, a su vez, efectos territoriales'™. La
exteansién de tal decisién al territorio del Estado de
concesién depende nuevamente de un reconocimiento gue
puede ser denegado en virtud de las causas gue disponga
la legislacién del Estado requerido.

bb) lLa territorialidad como Ambito de
aplicacién: el Derecho pGblice

64. Hasta épocas relativamente recientes
se consideraba gue el Derecho penal, administrativo o
fiscal extranjero no debia ser aplicado fuera de las
fronteras internas, puesto que las relaciones estable-
cidas a partir del Derecho pGblico eran relaciones
verticales, de subordinacién del ayente privado a los
poderes piblicos. Como el Derecho piblico se referia a
relaciones de poder, su aplicacidén extraterritorial
atentaba contra la soberania del Estado del foro'”.
Este argumento de la inaplicabilidad de las normas de
car&cter ptblico se ha utilizado en fechas muy recien-
tes para justificar la incompetencia de las jurisdic-

% En contra: FRAGISTAS, Ch. N.: "La competence
internationale exclusive en droit privé" en Publica-
zioni della Facoltd di giurisprudenza dell' Universita

di Roma: Studi in onore di A, Segni, vel. II, Milano,
1967, ( pp. 199-226), pp. 206-209.

DS MANN, F. A.: "L'execution internationale des
droi*c publics®, R. critique, 1988, (pp.1-27), pp. 5-6.
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ciones extranjeras en relacifn a los litigios relativos
a derechos de exclusiva'™.

65. Al margen de que tal postura implica
una sobrevaloracidn de la vertiente pdblica del Derecho
de patentes, en las Gltimas décadas se ha puesto de
relieve la fragilidad de la tesis gue propugna la
inaplicabilidad del Derecho ptblico extranjero. En
primer lugar, porque la summa divigio del Derecho en
piblico y privado, siendo todavia esencial, tiende a
desdibujarse progresivamente. En el siglo pasado,
cuando se elabora la técnica conflictual, tal y como la
conocemos actualmente, el Derecho pblico era una rama
del Derecho erinentemente organizativa, de un alcance
m&g bien reducido, correlativo al papel que se asignaba
al Estado policia’”. La aplicacién de normas de Dere-
cho péblico extranjero carecia, por tantco, de sentido
y las normas de conflicto, que durante el siglo XIX,
fueron la técnica de reglamentaci6n principal, al tener
como funcién la determinacién del Derecho aplicable a
relaciones juridicas privadas, simplenente no designa-
ban a normas de Derecho piblico. Es en esta é&poca
cuando, en funcién de estas mismas concepciones se
distingue entre leyes potencialmente extraterritoriales
Yy leyes gue, por su propia naturaleza, tienen una
aplicacién estrictamente territorial'®,

% Este argumento se utiliza hasta fechas muy
recientes por la jurisprudencia francesa. Cfra., por
ejemplo: Soc. La Martiniquaise ¢. Soc. Companhia Geral
da Agricultura das Vinhas do alto Douro, cit.

" SPERDUTTI, G.: "Droit internaticnal privé et
droit public étranger™, Clunet, 1977, (pp.5-15)., pp. 8-
9.

™ MIAJA DE LA MUELA, A.:" El Derecho piblico
extranjero en el trAfico privado internacional”,

R.E.D.I., 1972, Homenaje 3l Prof. J. De Yanguas Messia,
(PP.Z‘?“ZSS). p- 251.
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La progresiva interpenstracién del
Derecho pGblico y el privado hizo que se suscitara la
cuestién de la aplicabilidad de las normas de naturale-
za p(blica reguladoras de una relacién privada. Asi se
pude astablecer gue ninguna razén de peso se opone a la
aplicacién de las normas de caricter piblico designadas
por la norma de conflicto del foro'”™. Tal y como
atirma LALIVE *la calidad de Derecho piblico de una ley
extranjera, lejos de ser una verdadera ratio decidendi
es mayormente una miscara, una justificacién puramente
verbal" para establecer su inaplicabilidad'. El
verdadero motivo por el que se declara la inaplicabi-
lidad de la norma de carfcter pGblico suele ser el
orden piblico. No hay, por tanto, diferencia alguna
entre los supuestos en los que debe excepcionarse la
aplicacién del Derecho extranjero designado por 1la
norma de conflicto en virtud de la naturaleza, piiblica
o privada, de la norma designada'’,

66. Ninguna razdn se opone, desde
el punto de vista tebrico, a la aplicaciédn de Derecho
piblico extranjero; simplemente el Estado del foro
carece de interés en posibilitar tal aplicacién'’. la
inaplicacién del Derecho piblico extranjero es conse-
cuencia de la falta de un foro ante el cual dirimir el
litigio'®. Nos hallamos, por tanto, ante un circulo

1% cfra. BATIFFOL, H.-LAGARDE, P.: Traité de Droit
im:m&i.eml_nr.ixé.._mnrhl 88 ed., Paris, 1993, pP-
416-417.

0 LALIVE, P.: "WL'application ...", p. 165.

' LALIVE, P.: "L'application..."*, p. 169.

“2 LALIVE, P.: "L'application..."™, p. 175.

4 MAYER, P.: " Le rodle du droit public en Droit
internztional privé®™, RIDC, 1986, (pp. 467-485), pp. 468
y 472.
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vicioso: por un lado, el Derecho pGblico extranjero no
se aplica porque determinados litigios de trético
juridico externc no se atribuyen al conocimiento de los
tribunales internos y, por otro lado, dicha falta de
atribucién se justifica en virtud de la naturaleza
piblica de las controversias y de la inaplicabilidad
del Deracho pliblico extranjero.

67. Lo verdaderamente decisivo no es la
naturaleza, piblica o privada, del Derecho aplicable
sino el interés que puede tener la apertura de un foro
para la consecucién de una adecuada tutela judicial.
Las relaciones de caréActer pGblico se caracterizan por
poner en juego intereses estatales. El establecimiento
de un forc para dirimir, ante los 6rganos judiciales de
un Estado extranjero, las disputas gque de ellas puedan
surgir, carece, por tanto, de utilidad'. En los casos
en los gue, sin embargo, pueda ser Gtil gque una
jurisdiccién extranjera conozca de una relacién, la
eventual concurrencia de elementos de caricter piblico
no es argumento suficiente para declinar el conocimento
del litigio.

68. El interés gue puede tener, en
materia de infracciétn de patentes, la atribucion de
competencia judicial internacional a lcs tribunales
correspondientes al Estado del domicilio del demandado
es evidente desde que en los afios veinte se suscitd el
asunto Fokker'. E1l fabricante de aviones holandés

" LALIVE, P.: "L'application...® p. 242; MAYER,
P.: "La role...", pp. 474=-475.

3 para una exposicién de este asunto, cfra.
SALOMONSEN, C.D.: “"Klage vegen in Deutschland veriibter
Vereletzuna eines deutschen Patents vor einem
holléindischen Gericht™, GRUR, 1928, pp. 25-26, OSTER~
TAG: "De la competence ...", p. 15,
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A.H.G. Pokker, domiciliado por agquel entonces en
Alemania fue demandado en ese pais por usurpar, durante
la Primera Guerra Mundial, una patente de invencién
alemana. El proceso, que se prolongd durante algunos
afios, finalizé con una santencia condenando al Sr.
Foxker a) page de una indemnizacidn de dafios y perjui-
clos. Tal decisitn se produjo, sin embargo, una vez el
Sr. Fokker habia trasladadc su domicilio a Holanda, sin
que quedaran por agquel entonces en Alemania bienes
contra los cuales ejecutar la sentencia. Dada la
inexistencia de un sistema auténomo de reconocimiento
Yy ejecucién de decisiones judiciales extranjeras y
ante la falta de un Tratado bilateral de reconocimiento
y ejecucitn de decisiones judiciales entre Holanda y
Alemania, se plantes una nueva accién por infraccidn de
ia patente alemana ante el Arrondissements-Rechtbank de
Arsterdam. E]l tribunal holandés se declard incompeten-
te, fundando su decisién en el carécter territorial del
ius prohibendi.

69. La validez de esta argumentacién gque
se basa en la limitacion territorial de los efectos de
la patente sers examinada més adelante. En este momento
basta simplemente con poner de relieve que, a pesar de
gue ya existian otras sentencias en idéntico sentido'
el Asunto Fokker causé un gran revuelo entre los
especialistas de la propiedad industrial. La cuestion
fue, por ejemplo, examinada por la Comisién para la
proteccién de la propiedad industrial de la Camara de
comercio interracional en su sesién de marzo de
1929, donde se estudi6 la inclusi6n de una clausula

relativa al reconocimiento y ejecucidn de las decisio-

W Ccfra. las sentencias citadas por Ostertag
[OSTERTAG: “De la competence...“, p. 186].

W cfra. OSTERTAG: "De la competence ...%, p. 15.
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nes recaidas an el Estado de concesiOin en los dends
Estados parte del Convenioc de la Unidén de Paris sobre
la proteccién de la propiedad industrial [en adelante
CUP)}*. Pue posteriorsente ohjeto de estudios doctri-~
nales'” y ya en la década de los 50 se debatid en el
seno de la Asociacién Internacional para la proteccién
de la Propiedad Industrial [AIPPI] el establecimiento
de un foro en el domicilio del demand-do para el
enjuiciamjiento de actos de infraccién de derechos de
propiedad industrial'®,

cc) Ia territorialidad come principio
del Derecho material de patentes

70. La patente tiene su origen en un
acto pdblico. Dicho acto refuerza la tutela gque el
ordenamiento juridico dispensa a la invencibén. Supone
la concesién de una facultad de exclusién, a través de

¥ convenio de Paris para la proteccién de la
propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (texto de
Esto_olmo de 14 de julio de 1967), BOE nim, 28, de 1 de
febrero de 1974.

¥ Cfra. ad exemplum: BUSSMANN, K.: "Verfolgung
ausliindischer Zeichenverletzungen in Deutschland”, Muw,
1929, (pp. 419-424); KRAUSSE: "Auslindische Patente und
deutsche Gerichte", MukW, 1931, (pp. 596-603); LINDEN-
MAIER: "Die inliindische Rechtsverfoclgung der Verletzung
eines auslindischen Patents im Verleihungsstaat® en

AAVV (ed): Das Recht des schipfecischen Menschen.
Festschrift der Akadeamie fUr deutsches Recht anlisslich

des Xongresses der AIPPI in Berlin, Berlin, 1936, (pp.
185-199); RAUTER, G.: "Kbnnen im Auslande begangene
Verletzungen dortiger Patente gegebenenfalls inm
Deutschen Reich verfolgt werden?”™, MuwW, 1940, (pp. 104~
106) .

" guestion B 13, Compétence des tribunaux en
Ratidre de proprieté industrialle et de l'execution au
domicile du défendeur des iugements rendus au pavs de
la protection, Ann. AZPPI, 1957, pp. 261-283.
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la cual el titular del derecho puede impedir la
explotacién ds la invencibén por parte de un tercero no
sutorizado. La facultad de exclusibn, que en el
contexto de un sistema econfmico en el que impera la
libertad de industria, constituye 1la esencia del
derecho da exclusiva'¥, es de carfcter territorial.

La territorialidad de la patente de inven-
cifén tiene dos vertientes'*’. Por un lado significa que
el ius prohibendi se halla limitado espacialmente al
territorio del Estado de concesidn. Por otro lado, del
principio de territorialidad deriva la indeperdencia de
las patentes otorgadas en distintos Estados respecto a
una misma invencién industrial'®. Como los efectos de
la patente se limitan al Estado de concesién, gquien
quiera proteger una invencién industrial =m&s alls de
las fronteras de ese Estado deberd obtener patentes
para los territorios estatales en los que quiera gozar
de proteccién. La coexistencia de dichas patentes
resulta factible en tanto en cada territorio sélo tiene
vigencia el derecho de exclusidén otorgado por las
autoridades competentes respecto al mismo.

71. El principio de territorialidad, que
rige la regulacion de los efectos de 1la patente,
incide, como veremos, en la designaciétn de la ley
aplicable a la nulidad y a la infraccién del Derecho de
exclusiva. En el primer caso, porque 13 nulidad es la
sancion 16gica a un defecto en la concesién del
derecho. Se trata de las dos caras de una misma moneda,

! GOMEZ SEGADE, J.A.: La ley de patentes vy
, Madrid, 1988, p. 99; MASSAGUER

nodelos de utjilidad

FUERTES, J.: los efectos...., p. 38.
! WEIGEL, A.: Gerichtsbarkeit..., p. 99.
S cfra. art. 4% bis CUP.
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ambas deben regirse por sl mismo Derscho material. la
splicacién de la lex protectionis a la infraccién del
derecho responde, en cambio, a un indice de localiza-
cién. La patente de invencifn s6lo puede ser infringida
allf donde existe y s8lo existe en el &mbito territo-
rial del Estado de concesién. De ahi que sea 16gico que
la infraccién se rija por el Derecho material del lugar
de protecciétn.

72. La determinacifén de la competencia
judicial internacional no est&, sin embargo, condi-~
cionada por la reqgulacifén sobre la ley aplicable. A
pesar de que ambos plancs se influencien reciproca-
mente, en el estado actual del Derecho internacional
privado se diferencian nitidamente; la regulacién de la
corpetencia judicial internacional obedece a intereses
distintos gue la regulacién sobre el Derecho aplica-
ble'™. Mientras que respecto a la designacién drl
Derecho aplicable se opera con criterios de proximidad
mixina puesto gque se trata de determinar el ordenamien~-
to juridico mis relacionado con el litigio, la regula-
ci6én de la competencia judicial internacional opera con
criterios de proximidad minima'®, puesto que, como ya
hemos visto, el derecho a la tutela judicial efectiva
obliga al establecimiento de foros concurrentes.

73. La correlacién entre forum y ius se
halla, sin embargo, en la base de la norma de conflicto
espafiola relativa a la proteccidn de los derechos de

M Inter alia, BATTIFFOL, H.: "Observations...",
p. 313.

$ LAGARDE, P.: "Le principe de proximité...", pp.
129-3131; BREULEUX, G.: Internationale Zustindigkeit...,
p.- 32.
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propiedad intelectual e industrial'®, La unilaterali-
dad del art. 10.4 del C6digo civil indica que el
legislador espafiol, al centrarse en la delimitacioén del
&éwbito espacial de aplicacidn de la Jley interna,
excluye, en principio, la posibilidad de aplicacién de
Darecho extranjero. De no existir una regulacién
auténoma de la competencia judicial internacional
contradictoria con este planteaniento', se podria
mantener la existencia de un forum legis en esta
materia. La incompetencia de los tribunales sspafioles
podria fundamentarse en el hecho de que no se haya de

aplicar la ley espafiola'™.

74. Dejando, por un momento, al margen
que esta construccién no es factible dada la requlacién
que de la competencia judicial internacional en materia
de patentes efectia la LOPJ, no parece gue exista
ninguna razén de peso que justifigue que respecto a
esta materia se establezca un forum legis.

Se argumenta, a veces, que las
dificultades intrinsecas de }la materia desaconsejan la

1% GONZALEZ CAMPOS, J. D.: "Les liens ...",
p. J14.

7 £l art. 22.1 LOPJ establece, un foro exclusivo
circunscrito a las “inscripciones" y "validez" de
patente y otros derechos sometidos a depbsito o
registro, cuyo depbsito o registro se hubiere solicita-
do ¢ efectuado en Espafia, 10 que debe interpretarse
CORO una postura favorable a que el resto de 1los
litigios puedan sustanciarse ante jurisdicciones
extranjeras. En cualquier caso, los litigios relativos
a derechos de exclusiva extranjeros podr&n plantearse
ante los tribunales espaficles en virtud de los foros
generales del art. 22.2 LOPJ y de los foros especiales
de los art. 22.3 LOPJ.

% Sobre la nocién del forum legis, inter alia:
KROPHOLLER, J.: *Internationale Zustindigkeit...”, pp.
242-243.,
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intervencién de tribunales que pertenezcan a un Estado
distinto al de concesidn. Este razonamiento resulta,
sin embargo, insostenible. Nadie niega las dificultades
inherentes a la aplicacién de Derecho extranjsro. Pero
estas dificultadev no son especificas de una determina-
da materia, son, por el contrario, caracteristicas de
la aplicacién de noramas gque no pertenecen al ordena-
miento juridico estatal en el que ha sido formado el
Juez.

La dificultad es, por otra parte, un
concepto relativo: depende de 1la preparacién y de la
especializacién. Si se tiene en cuenta la progresiva
internacionalizacién del Derecho de patentes y la
tendencia a la especializacién de los tribunales gque
intervienen en los litigios relativos a la propiedad
industrial no parece que se deban temer especiales
difjcultades en la aplicacidn del Derecho extranjero.
En palabras de WEIGEL "“es bastante cuestionable gue
para un tribunal especializado en Derecho de patentes
resulte més dificil aplicar a una controversia juridica
Derecho frencés o suizo de 10 que resulta a un tribunal
de Primera Instancia aplicar el Derecho de sucesiones
de los Estados Unidos, o mejor dicho el derecho de
alguno de los estados de Estados Unidos"'”.

% cfra. WEIGEL, A.: Gerichtsbarkeit..., p. 65.
A favor: LAGARDE, P.: "Applicution de la Convention
dfexecuticn aux actions en contrefagon de brevets
nationaux™ en AAVV.: Droit

sontrefacon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre

Anternationale de propriaté industrielle, Nice 2] et 22
juin 327:, PIBD nimero especial, 1974, (pp. 39-53),
p.50; TROLLER, A.: Das internationale Privat- und
Zivilprozessrecht..., p. 248.
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CAPITULO II. LAS CONTRO''ERSIAS RELATIVAS A LA CONCE-
SION DR FATENTES DR INVERCION

I. Procedimiento de concegidén de las patentes

75. Las invenciones industriales consisten en
soluciones a problemas técnicos que se plasman en
normas de accién actuab.es objetiva e impersonalmen-
te'“. El progresc técnico que ellas aportan es uno de
los motores basicos de la economia desde la Revolucién
industrial y como tal es fomentado por el Estado, que
dispensa, a través de la concesién de patentes, una
especial tutela juridica a la inrovacién té&cnica. En
virtud de un acto plblico se otorga una posiciébn
juridica de naturaieza privada, cuyo contenido esencial
es el derecho a explotar en exclusiva, durante un
periodc de, generalmente, veinte afios, dicha inven-
cién'®,

76. La patente es un derecho subjetivo
privado de naturaleza controvertida'’ que se otorga a
cambjo de que el inventor o su causahabiente haga
piblica la invencién. Las invenciones son, por su

0 BAYLOS CORROZA, H.: Tratado..., Pp. 489-492.

¥ BERCOVITZ, A.: "Algunas nociones preliminares
para el estudio del Derecho de patentes™, RDM, 1967,
{pp. 79-142), p. 96.

¥ En la doctrina espafiola ha realizado un exaxen
prof-innls del tema BAYLOS CORROZA. Cfra. BAYLOS CORROZA,

H.: Tratado...., pp. 372-478.
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propia naturaleza ideal, apropiables por todos una vet:
divulgadas. De no existir el Derecho de patentas, nada
impediria que fueran aplicadas }or cualguisra a su
industria. Por consiguiente, quien hibiera realizado
esfuerzos para el logro de innovaciones técnicas tende-
ria, l6gicamente, # guardarlas en secreto, privando, de
esta forma, a la comunidad del conocimientc de avances
técnicos que, a su vez, alimentan la consecucién de
nuevos avances. El otorgamiento de una facultad
temporal de exclusién incentiva la comunicacién,
b&sicamente porgue elimina el riesgo de gque, a conse-
cuencia de 1la revelacitn del secreto industrial,
desaparezca la ventaja competitiva que supone la
innovacién técnica.

77. Complementariamente a este objetivo el
sistema de patentes se propone incentivar las inversio-
nes en investigacién y desarrollo. La patente es la
recompensa que el Estado concede a quien, en lugar de,
por ejemplo, intentar afianzar su posicitn de mercado
a través de inversiones en marketing y publicidad,
dedica recursos financieros y humanos a la investiga-
cién técnica' y contribuye asi al progreso social. El
sistema de patentes estimula, en este sentido, que la
competencia entre las empresas que quieren colocar sus
productos sn el mercado se produzca en el plano de la
innovacién técnica'®.

78. El1 sistema de patentes es, como
vemos, tanto fuente de informacién tecnolbédgica como

' BERCOVITZ, A.:
dal Derecho de patentes espafiol, Madrid, 1978, p.21;
FERNANDEZ NOVOA, C.: "El1 fundamento del sistema de
patentes", Actas, 1981, (pp- 13-30), p. 16.

¢ LEHMANN, M.:"La teorfa ....%, p. 278.
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instrusentc para la promocidn del progreso técnico.
Ambos objetivos implican la creacién e intervencioén de
un Srgano pdblico. Es necesaria, en efecto, la existen-
cia de un Registro en el cual se consarve la inforsa-
cibén técnica que la patente propurciona y ésta se ponga
a disposici6n del pGblico. El propio carficter exorbi-
tante de la patente, gue es un derscho gue supone el
otorgamiento de una posicién de eliminacitn de 1la
compstencia respecto a la explotacién de la inven-
cién'®, ha favorecido, por otro lado, que dicha Ofici-
na o Registro examine diversas cuestiones relativas a
la concesidn del derecho. Puede tratarse, seqglGn los
sistemas de concesitn, del mero examen de la regulari-
dad formal de la solicitud de patente o consistir en un
examen sobre la novedad y altura inventiva gue evite,
en la medida de lo posible, la concesién de facultades
de exclusidén injustificadas.

79. La intervencién de un Organo pGblico se
halia, por tanto, implicita en la propia génesis del
derecho de exclusiva. Este se otorga tras un procedi-
miento, gue puede ser administrativo o de jurisdiccién
voluntaria, en funcién de cual sea el 6rgano ante el
cual tiene lugar en cada ordenamiento'™. En el curso
de dicho procedimiento de concesién 1la autoridad
pdblica toma decisiones que, en un Estado de Derecho,
estdn sujetas al principio de legalidad, cuya observan-
cia se somete a la tutela de los tribunales de justi-
cia.

1€ FERNANDEZ NOVOA, C.: "El fundamento...", p. 25.

'* BOSSUNG, 0.: “Die Rechtsnatur der Patentertei-
lung. Nach deutschem und auslindischem Recht*, GRUR
Int., 1958, (pp. 286-293;, p. 288.
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80. Tanto la decisién de denagacidn de una
solicitud de patente de invencién como las decisionss
intermedias que ponen £in al procediniento de concesidn
pueden atentar contra el derecho del inventor o de su
causahabiente a la obtencitn de la patente'’. De ahi
gue todos los ordenamientos juridicos prevean acciones
de impugnacién de tales decisiones, con lo cual puede,
al menos desde un punto de vista teérico, plantearse
cual es la Jjurisdiccién estatal con competencia
judicial internacional respecto a tales acciones. Si
bien esta cuestién tiene escasa relevancia prictica,
pues el conocimiento de tales acciones suele reservarse
a los tribunales internos del Estado de concesién, el
estudio de los fundamentos y limjites de tal competencia
exclusiva nos serd (til para determinar, en sucesivos
capitulos, el &mbito material respecto al gque no opera
el foro exclusivo.

81. Examinaremos la competencia judicial
internacional de los tribunales espafiocles en relacidn
a las acciones de impugnacitn de la validez de 1la
patente posteriormente’. Si bien la nulidad elimina
ab initio una patente que no debid haberse otorgado no
existe, como veremos, una correspondencia absoluta
entre 10s extremos que son analizados por la autoridad
piblica durante el proceso de concesidn y aquellos que,
después, una vez otorgado el derecho, se erigen en
causas de nulidad. S6lo en caso de gque la Oficina de
concesidn practique un examen previo 1la concesidn

'’ Se pueden distinguir tres niveles de protecciétn
jurfdica de la invencién: el derecho de¢l inventor a la
obtencién de la patente, la proteccién provisional
derivada de la solicitud de patente y los derechos
derjivados de la propia patente: MASSAGUER, J.: LoO§
sfectos ...., pPp. 31-32.

W cfra. cap. 1II.
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implicarS un juicio favorable de la autoridad du
concasion en relacién a la novedad y altura inventiva.
Paro incluso en estos sistemas el acto pGblicc de
concesidn de la patante tan solo crea una presuncidn de
que existe el derecho de patente. La autoridad pdblica
confiere una mera titularidad formal que puede ser
impugnada por terceros que no hayan participado en el
procedimiento de concesién nediante la interposicién de
la correspondiente accitn de nulidad. Dicha accidn
tiene una vertiente pGblica importante gue se refleja
en la legitimacién activa para su interposicién y es,
como veremos, la defensa natural frente a la acusacién
de infracciotn del derecho de exclusiva. Merece, por
ello, un estudio separado que efectuaremos en el
siguiente capitulo.

1I. la impugpacidn de los actos de la Oficina Europea
de patentes: las Cimaras de Recursog

82. El1 procediniento de concesién de 1la
patente esurcpea y de la futura patente comunitaria'”
consta de dos fases. La primera, que podemos considerar
preparatoria'’’, se desarroclla ante la Seccién de

depbsito y las Divisiones de blsgueda de la Oficina

' BAYLOS CORROZA, H.: Tratade.... p-.102.

™ El procedimiento de concesién de la patente
comunitaria no varia respecto al de otorgamiento de la
patente europea. El CPC especifica que el objetivo del
mismo es astablecer un derecho comGn a los Estados
contratantes en materia de patentes de invencién que
regiri para las patantes suropeas expedidas para los
Estados contratantes. Estas se denominar&n patentes
comunitarias (art. 1 y 2.1 CPC).

' MATHELY, P.:Le droit suropeen des brevets
G auxsftion, Paris, 1978, p. 185.
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Burcpea de patentes, sitas en La Haya. Nientras que la
Seccién de depdsito esté encargada de la realizacién de
un examen formal de la solicitud, las Divisiones de
bdagueda elaboran un informe en &l que consignan el
estado anterior de la técnica, con especial mencién de
los elamentos susceptibles de oponerse a la patentabi-
lidad de la invencitn. No realizan, sin ambargo, el
exaren de novedad, es decir la confrontacién de 1lss
relvindicaciones de la solicitud con el estado anterior
de la técnica, siendo esta separacién uno de los
elementos caracteristicos del procedimiento euro-

pec'™,

Tanto la solicitud como el informe de
bisqueda se publican y, si el solicitante realiza la
oportuna peticién 4e examen, todo el expediente se
remite a las Divisiones de examen de la Oficina Europea
de patentes, sitas en Municn, dando inicio a la segunda
etapa del procedimiento de concesidn. Esta consiste en
la realizacién de un 2axamen respecto al fondo y la
forma de la solicitud'™. El procedimiento de examen
finaliza con la concesiétn o la denegacidtn de la
patentas.

M Ello ofrece considerables ventajas al poder
contar con personal con distinta cualificacién. La
Divisién de bGisqueda puede estar intsgrada por especia-
listas en documentacién, y la de examen por examinado-
res especializados en los distintos sectores técnicos,
gue, al no haber participado en la bidsgueda gozan de
una libertad de apreciacién mayor: MATHELY, P.: Ll
droit europeen.... p. 47.

™ £n el transcurso de dicho examen se produce un
didlogo entre solicitante y examinador, y durante todo
este periodo se permite la modificacion de la solici-
tud. Cfra. art 96.2 CPE y art 56.2 del Reglamento de
ejecueci<:. 4el Convenio sobre concesién de patentes
europeas de 5 de octubre de 1973.
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83. La Oficina Zuropea de Patentes, Srganoc da
la Organizacitn suropea de patentes y parte, por tanto,
de una Organizacién internacional, toma, en el curso
dsl procedimiento de concesién, decisiones que repercu-
ten en la esfera de derechos y obligaciones de los
particulares. De ahl que, de acuerdo con los postulados
de un Eztado de Derscho, tales decisiones hayan de ser
objeto de control ijudicial a fin de preservar 1la
adecuacitn de las mismas a lo estipulado en la propia
normativa del CPE. La existencia de una decisidn
internacional de caré&cter vinculante implica, por
consiguiente, necesarjamente la creacién de una
instancia de apelacién internacional'®,

84. En el sistena instaurado por el CPE el
control de las decisiones de las diferentes instancias
intervinentes en el procedimiento de concesibn corres-
ponde a las C&maras de Recursos de la propia Oficina
15, Cualquier parte en el procedi-
mientos puede impugnar las decisiones de la Seccibén de

Europea de Palentes

" BOSSUNG, O.:

Grundfragen einer europiischen
Gerichtabarkeit in Patentsachen, Minchen, 1959, pp. 13,
17 y 140.

'™ Las C&maras de recursos también revisan las
decisiones de las Divisiones de oposicién y la Divisién
juridica. Ante las Divisiones de oposicidén se realiza
el procedimiento de oposicién a la concesiétn de la
patente que permite a terceros impugnar la concesioén de
patentes y que seri examinado més adelante (infra,
paArr. 137-13%) A la Divisién juridica se le atribuyen
las decisiones acerca de las anotaciones en el Registroe
europec de patentes y la lista de agentes de la
Propiedad industrial autorizados para intervenir ante
la propia Oficina (cfra. art. 20 CPE). La creacidn de
este Organoc de 18 instancia obedeci6 al propdsitc de
encomendarle la realizacién de todos los actos adminis-
trativos ajenos a la concesidtn de patentes. Cfra.
AAVV.: * Die Milnchner Diplomatische Konferenz lber das
€Ll pc ische Patentrecht. Bericht der deutschen Delega-
tion®, GRUR Int., 1974, (pp. 47-110), p. %8.
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Depbsito y la Division de Examen'™ ante dichas Céma-
ras, siempre que tales decisiones hayan puesto fin al
procedimiento'” o se trate de decisiones intermedias
respecto a las cuales se haya previsto especialmente la
posibilidad de recurso.

85. Las decisiones de las Chmaras de recurso
tienen caricter final. No son susceptibles de recurso
posterior ante instancia alguna'™. Al ser las C&maras
de racurso parte integrante de la Oficina Europea de
patentes surge la duda de si el establecimiento de tal
mecanismo de revisién satisface las exigencias del
derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en las
Constituciones de los Estados parte del CPE y en la
normativa internacional de Derechos humanos. Esta
cuestién es de interés puesto gque en caso contrario
podria defenderse la necesjidad de que intervengan los
tribunales nacionales de los Estados parte con lo cual

"™ Se excluye a la Divisién de basqueda porgque
&sta no toma decisidtn alguna que pueda contrariar las
pretensiones de un particular. Su actividad se centra,
en efecto, en la elaboracién del Informe de biisgqueda
que sirve posteriormente de instrumento para la
realizacién del examen de novadad.

7 art. 106.1, 106.3 y 107 CPE.

‘" Laz resoluciones de las C&maras de Recursos
pueden ser objeto de recurso ante la Alta Cémara de
Recursos (art. 22 CPE), siempre que sea necesario
*a fin de asegurar una aplicacién uniforme del derecho
¢ si se plantea una cuestidn juridica de importancia
fundamental”(art. 112.1 a} CPE) La Alta Cémara de
Tecursos no es, por tanto, en realidad ura instancia
ulterior de enjuiciamientc. Bs un 6rganc especial que
sirve pars garantizar una aplicaci6én uriforme del
Derecho eurocpeo de patentes. lLa funcidn del recurso a
la Alta Cémara de Recursos se asemeja, por tanto, a la
del recurso prejudicial instaurado por el art. 177 del
Tratado de Roma © por el art. 2 del Protocolo relativo
a la interpretacién por el Tribunal de Justicia del
Convenioc de Bruselas.
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el examen de las decisiones de la Ofjicina RBuropea de
patantes integraria el supuesto de hecho de las normas
de compatencia judicial internacional vigentes en cada
uno de los Estados parts.

86. Este problema se planted en términos
anilogos en Alemania, si bien en relacién a Srgancs
internos adscritos a la Oficina de patentes y obligb a
la creacién del Bundespatentgericht (Tribunal federal
de patentas). En una sentencia de 13 de junio de
1959'” el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal admi-
nistratrivo federal) llegb a la conclusidn de que las
decisiones de las Cémaras de recursos de la Oficina
alemana de patentes habian de considerarse actos
adninistrativos recurribles ante 1la Jurisdiccion
contencioso-administrativa™ por imperativo del art.
19.4 de la Ley fundamental de Bonn, gue establece el
derecho a la tutela judicial efactiva respecto a los
actos de la autoridad piiblica lesivos para los derechos
del ciudadano.

87. E1 Bundesverwaltungsgericht basgsbé su
decigién en dos tipos Jde argumentos. Por un lado,
estableci6 el carfcter administrativo de la actividad

™ NOW, 1959, pp. 1507-1510,

W yas tres instancias de )a via contencioso-
administrativa se consideraron inadecuadas dadas las
necesidades de celeridad y especializacién de 1la
materia. Se cred, por tanto, el Bundespatentgericht, al
gque se transfirieron las Cémaras de recursos y de
anulacién de la Oficina de patentes mediante lLey de 23
de marzo de 1961. Cfra. BERNHARDT, W.~-KRASSER, R.:

Léininch des Patentrechts, 4% ed., Minchen, 1986, p.
58.
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de la Oficina de patentes™ y, por otro, analizé el
carfcter judicial de las Chimaras de recurso. Es esta
segunda linea de argumentacién la gue nos interesa.

El Bundesverwaltungsgericht 1llegd a la
conclusién de que las Céimaras de recursns no podian
considerarse *tribunales® por carecer sus msiembros de
indepandencia respecto a la Oficina alemana de paten-
tes. El1 Presidente de é&sta podia dar instruccicnes a
los miembros de las Cémaras de recursos y asignarlos a
otras Secciones de la Oficina. Se considerd también
incompatible con el derecho a la tutela judicial que
las Cémparas de recursos no contaran necesariamente con
la presencia de un jurista. Se preveia, ciertamente, la
posibilidad de solicitar la presencia de un especialis~
ta en Derecho, cuando se estimara conveniente en virtud
de la naturaleza de la cuestién a resolver. Tal
disposicién atentaba, segin el Bundesverwaltungsge-
richt, contra el derecho al juez ordinario predetermi-
nado por la ley.

88. No se puede, sin embargo, defender que
las decisiones de la Oficina Europea de patentes se
sometan al control de los tribunales internos de los
Estados pirte del CPE en virtud del derecho a la tutela
judicial efectiva consagrado en las Constituciones de
los Estados parte. En primer lugar, porque la actividad
de la Oficina Suropea de patentes no se somete al
Derecho interno de los Estados parte. Se rige Ginica y

M Tal calificacién merecid las criticas de
sectores de la doctrina alepana gque consideraron que la
actividad de la Oficina de patentes esti materialmente
mucho aés cercana a }a jurisdiceién voluntaria. Cfra.:
ROHL, H.: "Patentrechtsweg zum Bundesverwaltungsge-
richt?". NJW, 1960, (pp. 1793~1796), p. 1794; SPANNER,
H.: "Zur Neuordnung der Patentgerichtsbarkeit®,JZ,
1960, (pp. 329-334), p. 330.



exclusivamente por las disposiciones del CPE™, Hay
que tener, ademds, en cusnta gue el Protocolo sobre
privilegios e inmunidades de la Organizacidn europea de
patentes, anexo al propio CPE, establece la inmunidad
de jurisdiccién de la Organizacidn Ruropea de paten-
tes'™. Tal inmunidad supone que los tribunales estata-

M 1a ratificacién del CPE implica una cesitn de
soberania, en tanto esta Organizacidn realiza una
funcibn, la concesitén de patentes, gque norsalmente se
considera incluida en las prerrogativas estatales.
cftra.: véLp, r.: “Rechtsmittel gegen
Beschwerdeentscheidungen des Europliiischen Patentamts?”,
GRUR Int, 1979, (pp.396-398), p.397.

El derechc a la tutela judicial efectiva
proclamado por el art. 24 de la Constituciédn espafiola
tan sélc engloba a las decisiones de los poderes
pdblicos internos. Cfra. respecto al Deracho alemén:
PAKUSCHER, E. K.: "Die Gewaltenteilung im gewerblichen
Rechtsschutz®, en AA.VV. (ed}:

Zeidler,vol. 2@, Berlin, 1987, (pp. 1611-1630), Pp.
1625.

Siguiendo a este autor y transponiendo al
Derecho espaficl las soluciones del Derecho alemdn,
podesos considerar compatible con nuestra Constitucién
una cesién de soberania a una Organizacién internacio-
nal, aungque en el sistema gque ésta instaure la protec-
cién dispensada a los particulares sea inferior a la
que otorga el art. 24 de la Constitucién. S6lo en el
caso de que se infrinja el estandar minimo de protec-
cidn garantizado por este precepto deberenos considerar
gue existe una infraccién de la Constitucién, pero el
precepto vuinerado no es el art. 24 sino el art. 93. En
este caso hubiera sido necesaria una reforma de 1la
Constitucidn previa a la ratificacién del Tratado. Este
no es el caso del CPE puesto que, como demostraremos,
las Cé&maras de recursos son 6rganosd de naturaleza
"cuasi judicial®. Hay que tener en cuenta ademis que
las patentes otorgadas por la Oficina Europea no tienen
una vigencia absoluta y que respecto a la validez de
las nisnas intervienen los 6rganos judiciales internos.
{Cfra. PAKUSCHER, E.K.: " Die Gewaltenteilung...¥, pp.
1625-1627).

B E1 art. 3.2 del Protocolo sobre privilegios e
inmunidades de la Organizacién europea de patentes
adjuntoc al CPE establece dicha inmunidad de jurisdic-
cién de la Organizacién “en el &mbito de sus activi-

(continGa...)
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les carecen de potestad jurisdiccional en relacién a
las decisiones de la Oficina de patentes y es estricta-
mente necesaria si se quiere salvaguardar la sutoridad
de la Organizacién, que podria verse perjudicada por el
hecho de que los tribunales estatales revisaran sus
actos, y, sobre todo, si se quieren evitar interpreta-
ciones heterogéneas de los preceptos del CPE.

89. De acuerdo con la diferenciacién
conceptual propuesta’™ si el Estado carece de la
facultad de juzgar o jurisdiccién es del todo ocioso
plantearse la conveniencia de su ejercicio, es decir si
tiene 0 no competencia judicial internacional. Con ello
no desaparacen, no cbstante, las exigencias derivadas
del derecho a 1la tutela judicial efectiva. De 1lo
antedicho resulta tan solo gque tal tutela ha de
encomendarse a alglin érgano internacional.

El estableciniento de un sistema europeo
de concesidn de patentes podria haberse complementado,
por tanto, con la creacidn de un Tribunal suropec de
patentes, pero diversas consideraciones militaron en
contra de tal opci6n. En primer lugar, hay que tener en
cuenta que el CPE no es mis que la primera fase de un
proyecto gue va mis alls del establecimiento de un
procedimiento de concesién uniforme, puesto que el
objetivo final es la consecuciétm de una patente
supranacional. Al estar incompleto el proyecto se
consideré poco conveniente crear, a través del Convenio
de Munich, una instancia jurisdiccional, puesto que

W, ..continuacién)
dades oficiales”. Estas se definen en el art. 3.4 como
las “estrictamente necesarias para el funcionamiento
administrativo y técnico” de la Organizacién.

™M supra, pérr. 34-37.
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finalmente podria resultar inadecuada para las necesi-
dades de tutela judicial de la patente supranacional.
Influycron también consideraciones de indole econdmica
dade el enorme gasto que implica necesariamente la
creacisn de un Tribunal internacional y la preocupacién
que en agquel momentc se sentia por la reduccidn de
costes a fin de que la patente esuropsa resultara un
instrumento competitivo'®.

90. De ahi gque finalmente se optara
por encomendar la revisién de los actos de la Oficina
de patentes a una instancia especial dentro de ésta. El
problema se reduce a 1o siguiente: ;reunen las Camaras
de recursos los requisitos necesarios para ser conside-
radas equivalentes a2 un Tribunal internacional?

91, Para determinar si el mecanismo esta-
blecido en el CPE se adec(ia a las exigencias derivadas
del derecho a la tutela judicial efectiva hemos de
partir de un concepto de "tribunal" que pueda ser
aceptable para todos 1los Estados parte del CPE. Dado el
&mabito regional del Convenio es, a nuestro entender,
adecuado acudir para ello al art. 6.1 del Convenio
europeo de Derechos humanos'®.

" SINGER, R.-SINGER, M.: Europidisches Patent-
fibexeinkomsen, X8ln (etc.]), 1989, p. 63.

% El1 Convenio europec de Derechos humanos nos
serviria de pauta interpretativa de los preceptos del
CPE, ejerciendo un papel anflogc al gue ha desempefiado
en relacién al Derecho comunitario. Cfra. ISAAC, G.:
Manual de Derecho cogunitario general, Traducciédn
espafiola, 2% ed., Barcelonha, 1991, p. 153,

Existe una sentencia del Tribunal Constitu-
cional austriaco gue examina la adecuaciétn de las
C&maras de Recursos de la Oficina austriaca de patentes
Yy marcas a lag exigencias del art. 6 del Convenio
suronas de Derechos humanos. Cfre. Sentencjia de 24 de
Febrero de 1973, dsterreichisches patentblatt, 1973,
ppP. 71-72.
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92. El Convenio europec de Derechos
humanos parte de un concepto funcional de "tribunal®.
Lo decisivo es que e] Srganc resuslva, conforme a Dare-
cho y después de un procedimiento reglado, cualquier
cuestién que dependa de su competencia'¥. Las Cémaras
de recursos de la Oficina EBuropea son "tribunales® a
los fines del art. 6.1 del Convenio suropec de Dereschos
humancs, puesto que resuelven conforme a 1o estipulado
en el propio CPE y siguiendo el procedimiento estable-
cido en el propio Convenio'™ las cuestiones suscepti-
bles de recurso'™.

Para que un O6rganc pueda ser calificado de
"tribunal® el Convenio europeo de Derechos humanos
exige que reuna adem&s una serie de condiciones:
independencia e imparcialidad y garantias procesales
establecidas en favor de las partes'™. La indepen-
dencia de un o6rganc judicial viene principalmente
determinada por el modo de designacién y la duracién
del mandato de sus miembros y por la existencia de una
proteccién frente a presiones exteriores”. Los
miembros de las CAmaras de recursos son designados, no
por el Presidente de la Oficina de patentes, que es
quien ejerce la autoridad jer&rquica scbre las Divisio-
nes de depSsito y examen sino por el Consejo de
administracién'®, 6rgano de control de las actividades

' ¢fra. COHEN, G.:
droits de l'home, Paris, 1989, p. 415,

" art. 107-111 CPE.
¥ art. 106 CPE.
'™ COHEN, G.: La Convention europeénne..., p. 415.

"' COHEN, G.: La Convention europeénne...., p. 417.
2 art. 11 CPE.
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de la Oficina™ en el que astén representados los
Estados parte™. E1l mandato de los miembros de las
Cémaras de Recursos es largo, de S afios, y son inamovi-
bles, salvo an casos graves y a decision del Consejo de
administracién™. El1 propio art. 23.3 CPE estipula,
adicionalasente, que los mieabros de las Cémaras no
estén vinculados por instruccitn alqguna y deben actuar
sbic conforme a lo establecido en el Convenio de
Munich. Ademés el art. 14 del Protocolo sobre privile-
gios e inmunidades otorga a los funciconarios de la
Organizacién inmunidad de jurisdicciébn en relacibn a
los actos realizados en cumplimiento de sus funciones.

El Tribunal europeo de Derechos humanos
distingue, adicionalmente, entre un aspecto subjetivo
y otro objetivo de la imparcialidad™. La vertiente
subjetiva de la imparcialidad se garantiza, reepecto a
las Cé&maras de Recursos de la Oficina Europea de
Patentes, estableciendo mecanismos de recusacién de sus
mieubros'’. La vertiente objetiva se asegura, por un
lado, mediante la presencia de miembros juristas'™ y,
por otro, a través del establecimiento de upa rigida
incompatibilidad entre 1la cualidad de miembro de las
Cémaras de recursos y la cualidad de miembro de los
érganos de primera instancia de la Oficina Europea de
patentes sujetos a revisién'®.

™ art. 4.3 CPE.

art. 26 CPE.

™ art. 23 CPE.

™ COHEN, G.: La Convention europeénne..,, p. 418.
¥ art. 24 CPE.

% art. 21 CPE.

1% art. 23.2 CPE.
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93. Las Cimaras de recursos de la
Oficina Furopea de patentes se caracterizan, por tanto,
por su carfcter "cuasi-judicial”. lLos redactores del
CPE se 1o imprimieron para evitar contradiccicnes entre
el caricter final de sus resoluciones y sl derecho a la
tutela judicial efectiva™. Este caricter ha sido
incluso reconocide por los tribunales internos de un
Estado contratante™ y asegura en este &mbito 1la
efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva.
No existe, por tanto, la necesidad de atribuir a las
jurisdicciones estatales el conocimiento de este tipo
de litigios.

™  cfra. SINGER, R.~SINGER, M.:

Eurcpiiisches
Patentiibereinkommen...., p. 63; PAKUSCHER, E.K:" Die
Kompetenz-Kompetenz der Europdischen Patentorganisa-
tion”™, GRUR Int., 1989, (pp. 877-884), p. 881.

™ wi-» Court of Justice, Patent Court, sentencia
de 7 de abril de 1987 (Merril Lynch's appplication),
GRUR Int., 1989, (pp.419-422), p. 421.
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94. Junto a la patente europea y la patente
comunitaria subsisten, en cada Estado parte, las paten-
tes otorgadas por autoridades nacionales. Las carac-
teristicas del procedimiento de concesién nacional
difieren en cada Estado.

Histéricamente la patente surge como un
privilegio concedido graciosamente por el soberano™
al inventor. La funcién originaria de recompensa por la
aportacién a la comunidad de un progreso té&cnico se
pervirtié por la utilizacién indiscriminada que de
dicho recurso hiciercon los soberanos con fines puramen-
te recaudatorios™., Para evitar estos abusos surgen

X 1a D.A. 1% de la Ley 21/92, de 16 de julio, de
Industria cambia la denominaciétn del Registro de la
Propiedad industrial e introduce variacicnes respecto
al Consejo de direccién y al Registro especial de
Agentes de la propiedad industrial ( BOE nGm. 176 de 23
de julio de 1992).

X orjginariamente 1la patente de invencién de-
signaba a una carta abierta emanada del principe. Era
una especie dentro de un género, el de los actos a
través de los cuales el soberano concedia privilegios
consistentes en un moncpolio: FOYER, J.: "Problémes
internationaux contemporains des brevets d'invention®,
Rec. des cCours, vol. 171, (1981-I1), (pp. 341-442),
p.351. Sobre los precedentes histéricos, cfra. BAYLOS

CORROZA, H.: Tratado.... pPp. 147-164.

¥ GARRIGUES, J.: "“La propiedad industrial y 1la
enpresc”, Actas, 1977, (pp. 13-24), p. 14.
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dos sistemas, el de examen previo y sl de merc regis-
tro.

El primeroc es propio sobre todo del &mbite
anglo-americano. Parte del mantenimiento de la concep-
cién de la patente comn wmonopolio otorgado por el
soberano, como excepcién dentro de un sistema econbmico
que se caracteriza por la libre compeatencia. Se
establece, no obstante, un contro! sobre la concesién
de ese monopolio, que se encomienda a una autoridad
independiente. Lo esencial es asequrar gque la patente
obadece a unos requisitos objetivos deterainados por la
ley y evitar de esta forma la arbitrariedad en 1la
concesién del privilegio.

El sistema de mero registro hunde, en cambio,
sus raices en la concepcidn de la patente como derecho
natural del inventor. Esta idea se impone durante la
Revolucién francesa, en una época que abomina de los
privilegios y los monopolios. De ahf que se elimine la
intervencién de la Admnistracitn. Esta solo desempefia
un papel recepticio en aras de la publicidad del
derecho. Tratfindose de un derecho subjetivo privado
881lo a los tribunales les esta autorizado pronunciarse
acerca de la validez e invalidez del derecho™.

95. Las diferentes concepciones de cufl es la
naturaleza del sistema de patentes y, sobre todo,
del papel gue corresponde a la Administracién tienen
consecuencias préicticas importantes. El sistema de
examen previo supone la concesitn de una patente
fuerte, de un derecho que, en tanto ha superado

® BOTANA AGRA, M.: "El sistema de conces.én de
patentaa’ - FERNANDEZ NOVOA, C. y otros: Hacia un

nuevo sistens de patentes, Madrid, 1982, p. 126.
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exitosamente un examan por parte de un 8rgano pablico,
constituye una base 86lida para invertir en una
explotacién industrial y para concertar contratos ds
transferencia de tecnclogia. Frante a sllo, ¢l sistema
de mero registro resulta més agil, répido y barato para
el inventor™.

96. Actualmente es dificil encontrar en los
paises de nuestro entorno juridico ninguno de estos
sistemas en su forma pura’. Se han ido introduciendo
correctivos a fin de aligerar el procedimiento de
examen, reducir sus costes y evitar retrasos en la
concesidén de la patente. Al incrementarse el papel de
la patente como soporte para transferencias tecnolédgi-
cas™ ge ha reforzado el control de los requisitos de
patentabilidad en los paises que construian el derecho
a partir de una mera declaraciédn del inventor. Los
procedimientos se diferencian, sin embargo todavia, en
funcién de la realizaciédn o no de un examen, por parte

M SCHRICKER, G.: "El nuevo sistema alemén de
concesién de patentes®, RDM, 1971, (pp. 221-237), pp-
225-228.

¥ MOUSSERON, J. M.-SCHMIDT, J.: Traité des
brevets, Paris, 1984, p. 814

M Existen tres razones que hacen necesaria la
patente de invencién para la realizacibébn de contratos
de transferencia de tecnologia. La patente es, en
primer lugar, el medio que permite evaluar el objeto de
la licencia, la tecnclogia, que en su ausencia guele
mantenerse en secreto. La patente asegura, en segundo
término, al licenciatario la exclusividad de su derecho
a la utilizacién de la tecnologia contratada. Final-
mente la patente permite al licenciatario obtener
ademés el know-how gque suele acompafiar al derecho de
exclusiva., Cfra. LADAS, S.: “Industrial property as a
factor in technological development and economic
Pluy.wot™, Industrial Property, 1973, (pp. 81-85), p.
’-2.
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de una instancia pdblica, de la novadad de la invencién
y de la actividad inventiva.

97. El diferente papel gue desempefia la
autoridad pdblica, de control activo de los requisitos
materiales de patentabilidad o de mero registro de las
declaraciones del solicitante®™, incide en la natura-
leza de los actos de la respectiva Oficina nacional de
patentes y pusde, por tanto, repercutir en la determi-
naciétn de la esfera de actividad que cada Estado
ressrva a sus tribunales mediante el eatablecimiento de
una competencia exclusiva.

En el caso de un sistema en el gque se realiza
un examen previo, admitir la posibilidad de gque
conozcan los tribunales de otro Estado significa
permitirles enjuiciar la correccién de la actividad de
1a Administracion respecto a cuestiones materiales o de
fondo. Esto reguiere gque exista una confianza en la
aptitud de la autoridad extranjera para proceder a
dicha apreciacién®,

» En algunos sistemag que responden a una con-
cepcifn registral de la actividad de la Oficina de
patentes se examinan requisitos tales como la calidad
de invencitn de 1o reivindicado y su aplicabilidad
industrial. Cfra. el papel de la Oficina Espafiola de
patentes y marcas, art. 31.2 LP. Al onritirse, no
obstante, el examen de los aspectos més controvertidos,
tales como la novedad y actividad inventiva, podemos
considerar que, a nuestros efectos, prepondera una
actitud pasiva por parte de la autoridad pablica.

%° Uno de los obstéculos mayores al reconocimiento
de actos administrativos extranjeros es la falta de
confianza en la aplicacidn correcta del Derecho por
parte de dichos &rganos. Cfra. BLECKMANN, A.: "“Zur
Anerkennung auslindischer Verwaltungsakte im Puroplis-
chen Gexeinschaftsrecht®, JZ, 1985, (pp. 1072-1077}, p.
1074.
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En un sistema de registro el objeto dal
litigio estar4, en cambio, centrado en tornc a cues-
tiones formales. la cercania de los tribunales del
Estado de concesién a los actos registrales podré
aconsejar que sea esa jurisdiccién la que conozca de
este tipo de litigios, pero no habré& tantas razones de
pesC para oponerse a reconocer la decisiébn de una
autoridad extranjera. A priori parece, por tanto,
factible una mayor liberaliidad respecto al reconoci-
niento de decisiones extranjeras y un menor vigor de la
axclusividad de la competencia.

2. El procedimiento de concesién de Ja
Ley de patentes espafiola

98. El1 sistema de concesitn de la
patente espaficla se caracteriza, precisamente, por su
complejidad e inconcreciédn en cuanto al principio de
concesisy subyacente’'. La Ley de patentes del afio
1986 preveid, en efecto, que durante los tres primerocs
afios tras su entrada en vigor, las patentes se conce-
dieran en base a u) procedimiento de mero registro™.
Progresivamente y durante un periodo de dos afios la
Oficina espafiola de patentes y marcas, fue elaborando
informes del estado de la técnica en determinados
sectores hasta que éste procedimiento se generalizd,
cosa que la propia Ley estipulaba debfa ocurrir al
cumplirse cinco afios desde la entrada en vigor’™. En

™ PELLISE PRATS, B.: Informe analitico robres el
Provecto de ley de patentes, Barcelona, 1985, p. 25.

N oy 48,3 LP.
B DT su,4 LP.
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el futuro el Gobierno podré, mediante Real Decreto, ir
introduciendo progresivamente “en atencién a las
prioridades que se fijen para el desarrollo tecnolégico
e industrial” el sistema de examen previo’™.

99. No parece préxima la introduccidn del
sistena de examen previo, gque no ha sido ni siquiera
objeto de desarrollo reglamentario®™. El1 sistema de
concesidén imperante en la actualidad es, por tanto, el
sistema de registro con elaboracién de informe del
estado de la técnica por parte de la Oficina espafiola
de patentes y marcas. En este informe, gue se publica
en un folleto cuya existencia se hace pGblica mediante
mencidn en el Boletin Oficial de la Propiedad indus-
trial™, se recogen aguellos elementos del estado
anterior de la técnica relevantes para apreciar la
novedad y la altura inventiva de la invencion®™’. La
Oficina nacional concede la patente con indeperndencia
de su contenido. Estd, por tanto, obligada a otorgar la
patente. El Informe sirve dnicamente para que el
solicitante, si lo desea, modifique sus reivindica-
ciones 0 los terceros tengan mayores facilidades para

4 DT 58 LP.

% Fs poco probable que se introduzca un sistema
de examen previo puesto gque el solicitante que desee su
realizacién puede solicitar una patente europea para
Espafia sin que sea necesario que designe a otro Estado
(art. 3 CPE). Cfra. PELLISE PRATS, B.: Informe

+ PP+ 26-27; FERNANDEZ NCVOA, C.: "Procedi-
miento de concesitén y efectos de la patente en la nueva
Lay espaficla de patentes™, Actas, 1985-1986, (pp. 87-
101), p. 88.

N6 art 34. 5 LP.
M art. 34.3 LP.
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impugnar ante los tribunsles la validez del derscho
concedido®™. La actitu@ da la Oficina espafiola de
patentes es por tanto bisicamente pasiva.

de "inscripcidn” de patentes de invencidn
A)lAa aplicacién del Convenjo de Bruse-
las

100. El1 CB atribuye a los tribu-
nales "del Estado contratante en gue se huliere
solicitado, efectuado o tenido por efectuado el
depbdsito o registro en virtud de lo dispuesto en algun
convenio internacional” el conocimiento de los litigios
"en materia de inscripciones o validez de patente™’™,
Pero, por otro lado, segin establece el art. 1 del CB,
el &nmbito de aplicacién material de dicho Convenio se
circunscribe a la materia civil y mercantil™. Surge,
por tanto, la duda de si puede aplicarse el Convenio de
Bruselas a las acciones de impugnacién de los actos de
las Oficinas nacionales de patentes, sobre todo si
tenemos en cuenta que el art. 1 CB excluye, de forma
expresa, a la materia administrativa.

' PEDEMONTE FEU, J.: Comentarios a la Ley de
patentes, Barcelona, 1988, p. 85.

U art. 16.4 CB.

2 art. 1 CB.



101. E1 art. 1 CB establece que el
cardcter civil o mercantil de una materia no aepende de
la naturaleza del Srgano jurisdiccional que, conforme
al Derecho procesal internc de cada Estado, conozca del
asunto. No tiene por tanto incidencia alguna el hecho
de gue la LP establezca la competencia judicial
material del orden contencioso-administrativo™. Como
especifica el Informe JENARD, "las materias civil y
mercantil se carzctuerizan por su naturaleza misma®?,

102. La naturaleza administrativa de los
actos de la Oficina espafiola de patentes y wmarcas
resulta indudable desde el punto de vista del Derecho
espafiol. Se trata de actos gue emanan de un Organismo
autéSnomo dependiente del Ministerio de Industria y
Energia™, cuye carfcter administrativo se dcsprende
de su estructura orgénica®. Dichos actos pueden
encuadrarse, adem8s, en la categoria de los actos
administrativos registrales™.

[en
adelante Informe JENARD], DOCE C 189/08 de 28 de :’;ulio
de 1990, p. 130.

D art. 1 de la Ley 17/75, de 2 de mayo, sobre
creacidn del Organismo Auténomo del Registro de la
Propiedad industrial ( BOE nim. 107, de 5 de mayo de
1975) .

24 GOMEZ MONTERO, J.: "Funciones y actividades del
Registro de la Propiedad industrial de Espafa™, RGD,
1990, (pp. 4537-4566), p. 4540.

23 Respecto al Registro de la Propiedad inmobi-
liaria se ha dicho que *los actos dictados por el
Srgano estatal al que corresponde la realizaciédn del
servicio pablico registral son, cualquiera que sea la
concepcién de acto administrativo de que se pr-ta,

(continda...)
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103. ¥o es, sin embargo, el criterio de
clasificacién de cada Estado contratznte el gue dede
utilizarse para determinar si cierta materia es de
Derecho pdblico o de Derecho privade y, por consiguien-
te, se incluye © ss excluye del &mbjito material de
aplicacién del Convenio de Bruselas. Debe utilizarse a
estos efectos la irterpretacién autdnoma iniciada por
8] TJCE a raiz del asunto EURCCONTROL™.

EL TJCE abre en esta sentencia una linea
jurisprudencial favorable a la elaboracidn de una
nocién autdnoma de "materia civil y mercantil®, con la
que asegurar la igualdad e uniformidad de los derechos
y obligaciones de los Estados parte y personas a las
que se aplica el Convenio. Dicha elaboracidn se efectia
con referencia a los objetivos y sistema del Convenio
y a los principios generales del Darecho derivados de
los ordenamientos juridicos nacionales de los Estados
parte’”,

Partiendo de este métod(  «l1 Tribunal excluye
del &nmbito de aplicacién del Convenio las relaciones

ns¢ . ..continuacién)
actos administrativos, dictados en un procedimiente
administrativo.” Cfra.: GONZALEZ PEREZ,J.:" La impug-
nacién de los actos registrales®™, R.C.D.I., 1955, (pp-
$13-532), p. 5%15.

LIV _Lufttransportunternehmen Gubh & co. KG v,
Eurocontrol, Asunto 29776, sentencia del TJCE de 14 de
oct. de 1976, Rec. 1976, (pp. 1541- pp. 1560), pp.
1550~1551, FJ 3.

Sobre esta sentencia pueden verse, entre
otros, 1los siguientes comentarios: DROZ, G.: R.
critique, 1977 (pp. 776-785); GEIMER, R.: NJW, 1977,
{pp. 492-493)}; HARTLEY, T.: European L. Rev., 1977,
(pp. 57-63) y HUET, A: Clunet, 1977, (pp. 707-714).

o
pPP. 15%0-1551, FJ 3.
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entre sujetos piblicos y privados caracterizadas por el
hecho de que la autoridad pdblica actie en sl esjercicio
de sus prerrogativas™. Como ha aclarado una sentencia
ulterior™ la naturaleza juridica de una determinada
xaterja se deducs, por un ladc, dsl carécter de las
relaciones juridicas entre las partes en litigio y por
otro, del objeto material al que se refiere la accibn.

104. Los actos que, an relaciétn a la
concesién de una patente de invencién, lleva a cabo una
Oficina nacional de patentes son actos gue la autoridad
piblica realiza en el ejercicio de sus prerrogativas.
Estas prerrogativas comprenden, precisamente, la
concesién y administraciétn de derechos de propiedad
industrial®™., La relacién que se establece antre la
Oficina y el solicitante de la patente es, adenis, una
relacién vertical. Los sujetos que aspiren a 1la
concesién de una patente de invencidn no tienen
alternativa alguna. La tramitacidén de un expediente
administrativo es necesaria y obligatoria, si se desea

? LTU. Lufttransportunternehmen ¢. Eurocontrol,
p. 1551, FJ 4.

“mummﬁu_mnuﬂmmﬂmm

. Asunto 814/79,

sentencia del TJICE de 16 de dic. de 1980, Rec., 1980,
(pp. 3807 -3837), p. 3831, FJ 14.

Sobre esta sentencia pueden verse, entre

otros, los siguientes comentarios: BISCHOFF, J.-M.:

Clunet, 1982, (pp. 464-473); HARTLEY, T.: Zuropean L.

Rev., 1981, (pp. 215-217); SCHLOSSER, P.: JPRax, 1981,

(pp. 154-155).

™ pn el art. 2.1 de la Ley 17/75 sobre creacién
del Organismo Auténomo del Registro de la Propiedad
industrial, se atribuye al Registro de la propisdad
industrial, ahora Oficina espaficla de patentas y
marcas, la realizacién de las “actuaciones administra-
tivas encaminadas al reconocimiento y manteniniento de
la proteccién registral®. La concesiétn de una patente
es, por tanto, una prerrogativa del Organismo autdnomo.
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conseguir un derecho de exclusién en relacién a una
determinada invencién industrial. De acuerdc con la
propia nocién auténoma elaborada por el TICE los actos
de las Oficinas nacionales de patentes son, por tanto,
actos de naturaleza piblica.

105. Ello no significa, no obstante, que se
axcluyan del &mbito material de aplicacién del Convenio
de Bruselas. Al igual que ocurre en relaciétn a los
alimentos™, el art. 16.4 CB tiene el efecto de
incluir estas acciones, que en principio debieran
considerarse excluidas, en el &mbito de aplicacién del
CB. A través de lo dispuesto en el art. 16.4 CB las
acciones de impugnacién de los actos de la Oficinas
nacionales de propiedad industrial son atraidas hacia
el terreno del CB e integran el supuesto de hecho de la
norma®?,

106. Ello se explica porgue la patente es un
derecho subjetivo privado®™ cuya tutela se encomienda

M art. 5.2 CB

B2 BARIATTI, S.: "La giurisdizione e l'essecuzione
delle sentenze in wmateria di brevatti di invenzione
nell'ambito della C.E.E.", Riv. dir. int. pr. proc.,
1982, {pp. 485-541), p.501; STAUDER, D.:"Die Anwendung
des EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungsiibereinkom-
mens auf Klagen im gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht®, GRUR Int., 1976, (pp. 465-477 y pp. 510-
520}, p. 467; STAUDER, D. : "Die ausschliessliche
internationale gerichtliche Zusténdigkeit in Patent-
streitsachen nach dem Briissler Ubvereinkommen- Art. 16
Nr.4 EuGvl, Art. 19 Eugvi.™, IPRax, 1985, (pp. 76-79),
Nota 13.

M ra naturaleza hibrida del Derecho de patentes
ha sido tradicionalmente puestz de manifiesto por la
doctrina. Conviens, no obstante, tener en cuenta gue
"aunque la payoria de las normas del Derecho de
patentes son normas de contenido adeinistrativo y
procedimental, el nlGcleo del Derecho de patentes

{continda...)
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tradicionalmente a tribunales civiles y mercantiles.
Saria contraproducente para el tréfico juridico
internacional excluir todas las acciones relativas a la
propiedad industrial del &mbito de aplicaciédn del
Convenio de PBruselas y de las facilidades que este
instrumento proporciona para el reconocimiento y
ejecucidn de decisiones judiciales extranjeras. Seria,
por otro lado, confuso sxcluir solamente a ias acciones
relativas al procsdimiento piiblico de concesién.

107. Los efectos de la inclusién de estas
acciones piblicas en a) &mbito material de aplicacién
del CB son, por otra parte, desdefiables. El art. 16.4
CB no prejuzga la regulacién de la competencia material
y reserva el conocimiento de estas acciones al Estado
de concesi6tn. Si se hubieran excluido estas acciones
del 4&mbito de aplicacién material del Convenio y
rigieran normas de competencia judicial de origen
interno, a efectos précticos, el resultado seria
jdéntico. En el caso del Derecho espafiol, el art. 24
LOPJ establece la competencia de 1la Jjurisdiccion
espafiola respecto a los actos de las Administraciones
pablicas espafiolas. La incidencia del art. 16.4 CB no
modifica esta atribucion, puesto que el conocimiento de
las acciones de impugnacién de los actos realizados por
la Oficina espafiola de patentes y marcas se atribuye
con cardcter exclusivo a la jurisdiccidn espafiola.

Bie, . .continuacién)
pertenece al sector del Derecho privado”. Cfra.
BERNHARDT, W.-KRASESER, R.: lshrbuch..., pP- 18; ORIGONI
DELLA CROCE, G.B.: "Precisazioni di Diritto internazio-
nale privato e processuale in tema di marchi e brevet-
ti®, Riv Air, ind., 1973, (pp. 100-124), pp. 109-110.
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b) lLas relacionas antre el Convenio de
Bxusslas. el convenio da lugano v _la
Lay Orgénica del Poder Judicial

108. La aplicacién del Convenio de Bruselas
requiere la concurrencia de un vinculo entre el litigio
y los Estados parte. En &)l caso de las competencias
exclusivas el foro de competencia es, en si mrismo,
factor de conexidén suficiente del 1litigio con 1las
Comunidad. No se requiere, en efecto, que el demandado
esté domiciliado en un Estado parte®™. Las normas de
competencia judicial internacional convencionales
sustituyen, por ello, en este &mbito a las regulaciones
nacionales que cesan de aplicarse nientras esté en
vigor el Convenio. En materia de inscripcién y validez
de p~tci.tcT " derechos andlogos la competencia de los
tribunales espafioles deriva, por tanto, exclusivamente
del art. 16.4 CB, que ha desplazado a la disposicién
correspondiente del art. 22.1 LOPJ™,

109. El1 art. 16 CB prevalece o, si se pre-
fiere, tiene un &mbito de aplicaciétn distinto que la
regulacidn, de contenido anfilogo, establecida en e} CL.
El art. 54 ter del CL dispone la aplicacién de los art.
16 y 17 CL cuando se tratare de otorgar competencia a
los tribunales de un Estado contratante del CL gue no
fuere miembro de las Comunidades Europeas; a sensu

M art. 4 y 16 CB.

% Geimer ha sefialado que, aunque el Convenio de
Bruselas no sustituye a las requlaciones autdOnomas en
su totalidad crea Derecho uniforme respecto a algunas
cuestiones como las competencias exclusivas el CB .
Cfra. GEIMER, R.: "Das Nsbensinander und Mitsinander
von europliiischen und nationalem 2ivilprozessrecht® NJw,
1980, (PP. 2991-299%4), pp. 2991-2992,
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contrario ello implica que cuando se trate de la
competencia judicial internacional de los tribunales de
un Estado comunitario, como Espafia, serd de aplicacidn
el CB™., la dnica norsa de competencia judicial
internacional aplicable en relacién a las acciones de
impugnacién de las decisiones de la Oficina espafiola de
patantes y marcas as, por tanto, el art. 16.4 CB, al
gque por sllo cefiiremos nuestra explicacién.

c¢) _Bilateralidad o unilateralidad de las
normas da competencia exclusiva en relacién
a_los Estados terceros

110. Si bien en el marco de un Convenio
las competencias exclusivas tienen una funcién positi-
va, de coordinaciédn de las competencias jurisdic-
cionales de los Estados miembros, la nocidn de exclusi-
vidad es bésicamenta de contenido negativo; significa
que se denegari el reconocimiento y ejecuciétn de las
decisiones extranjeras relativas a las nmaterias
reservadas, con carficter exclusivo, al ccnocimiento de
los tribunales del Estado del foro®™.

™ cfra. Informe de los Sres. P, JENARD v G.
MOLLER relativo al Convenio sobre la competencia
Judicial vy la eiecucidén de resoluciones judiciales en
materia civil v mercantil, celebrade en Lugano el 16 de
%D.:.hlhn_d.l_m. (en adelante Informe JENARD-

LLER], DOCE C 189/07 de 28 de julio de 1989, p. 67
aptdos 15 y 16.

" MENGOZZI, P.: "Nots sulla clauscla di "compe-~
tenza esclusiva® nelle Convenzioni dell‘'Aja e di
Bruxelies in materia di Diritto processuale civile

internazionali®*, Riv. dir. int. pr. proc., {pp. 72-88),
pp. 73 y 75.
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111. El1 CB contiene varias disposicionas
gue, en relacién a los Estados parte, salvaguardan
tanto la dimensién negativa como la positiva de los
foros establecidos por el art. 16 CB. Concretamsnte, en
relacidn al sector de la competencia directa, no operan
en relacién a las materias de competancia exclusiva ni
el foro general del domicilio del demandado™ ni 1la
sunisién expresa™ o técita™. El art. 19 CB dispone,
adicionalmente, que los tribunales de los Estados
contratantes se declararén, de oficio, incompstentes si
se interpone una demanda relativa a una materia objeto
de una competencia exclusiva que debiera corresponder
a otro Estado parte. En el &mbito del reconocimiento y
ejecucion de decisiones, log art. 28 y 34 CB excep-
cionan el principio general de supresién del control de
la competencia del juez de origen y disponen la denega-
citén del reconocimiento y ejecucién de decisiones de un
Estado parte que contravengan lo dispuesto en el art.
16 CB.

112. El1 Coavenio no especifica, no
cbstante, cufl es e)l efecto de las competencias
exclusivas en relacién a los Estados terceros. El tenor
literal de los art. 16 y 19 CB no es, en efecto, Obice
para gque los tribunales de un Estado parte conozcan, en
virtud del foro de competencia general del domicilic
del demandado o de la prorrogatio fori, de un litigioe
relativo a la inscripcién y validez de un derecho de
propiedad industrial, si el Estadc de registro no es un
Estado contratante, El art. 28 CB no impide tampoco el
reconocimiento de una decisién de un Estado parte

» art. 2 CB.
¥ art. 17 CB.
MW art. 18 CB.
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ralativa a una patente, por ej., estadounidanse. Es
nds, el art. 28 CB prohibe cualgquier tipo de control de
la competencia judicial internacional del Estado de
origen de la decisitn. En base a esste precepto se
podria, incluso, sostener que existe una obligacién de
reconccimiento de esa decisién.

11). Se ha de tener en cuenta, sin embargo,
que las competencias exclusivas del art. 16 CB no
responden tan solo a los objetivos del art. 220 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en
adelante TCE), es decir a objetivos de integracién,
sino que obedecen también a criterios de justicia
procesal®, Tal y como apunté el TJCE los tribunales
del Estado de concesiédn son los mis adecuados para
enjuiciar estos litigios™,

Este argumento permite atribuir al art. 16 CB
un “efecto reflejo", gque se proyecta tanto sobre la

¥ GRUNDMANN, S.: " Zur internationalen
Zustlindigkeit der Gerichte von Drittstaaten nach Art.
16 EuGvi"™, IPRax, 1985, (pp. 249-254), p.252.

M3

Ferdinand M. J. J. Duiinst Lodewiil
Goderbauer, Asunto 288/82, sentencia de 15 de noviembre
de 198), Rec., 1983, (pp. 31663 -3687), p. 3676 FJ 22.

Sobre esta sentencia pueden verse, entre
otr>s, los siguientes comentarios: BONET, G: "Nota a
Duijnstee c. Goderbauer®, R. critique, 1984, (pp. 366~
372); STAUDER, D.: "Die ausschliessliche...”; STAUDER,
D.: GRUR Int., 1984, (pp. 697-698); STAUDER, D.: IIC,
1985, (pp. 593-598).

M} E1 término fue acufiado por Droz. Cfra. DROZ,
G.:
le Marché Commun, Paris, 1972, pp. 108-110.
Comparte la posicion de DROZ més reciente-
mente: GAUDEMET-TALLON, H.:Las Conventions de Bruxelles
et de Lugaro, Compétence internationale, reconnaissance

et exécution_des jugements en Europe, Paris, 1993, p.
58,

110



vertiente positiva como sobre la vertiente negativa del
foro axclusivo. Este efecto reflejo se justifica,
especialmente, cuando en el Estado de concesién del
derecho se ha establecido algin foro andlogo a los
contemplados por el art. 16 CB™.

114. En contra del acceso de esta clase
de litigios a los tribunales espafnoles cabe aducir,
adends, los intereses gue deben presidir el estable-
cimiento de foros de competencia judicial internacio-
nal. El principio de proximiadad aconseja la atribucién
de competencia judicial internacional a los tribunales
del Estado al gque pertenece la autoridad piblica cuyos
actos se han de examinar y en cuyo territorio se ha de
ejecutar la decisién una vez recaida. La dimensién
internacional del principio de economia procesal
degaconseja, por otro lado, que se dicten resoluciones
judiciales con escasas posibilidades de tener efectos
précticos, pues estas decisiones no contribuyen en nada
a la consecucién de una buena adwinistracién de
justicia. Una decisién relativa & la concesién de un
derechc que ha de desplegar efectos en territorio
extranjero s6lo ser& eficaz si tiene posibilidades de
ser reconocida en ese Estado, cosa improbable dada la
vigencia generalizada de la competencia exclusiva en
esta materia.

Tampoco las necesidades derivadas del derecho
a la tutela judicial efectiva exigen la apertura de un
foro fusra del Estado de otorgamiento, sobre todo si se
tiene en cuenta que la facultad de exclusiédn derivada
de la patente es un beneficio juridico para cuya

¥ KROPHOLLER, J : " Problematische Schranken der
europliiischen Zustindigkeitsordnung gegeniiber Drittstaa-
ten” en AAVV:Festachrift fir Murad Ferid, Frankfurt a.
M., "788, (pp. 239~250), pp. 241-242.
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consecucidn el solicitante de la patenta se ha sometido
voluntariamente a un procedimiento. Justo es que las
controversias surgidas de ese procedimiento se diriman
tanbién en el Estado de concesién.

4) El sxbito de aplicacién materia) del art.
16,4 convenio da Bruselas: 1a inscripcidn de
patentes y derechos anilogos

115. Una vez establecida la aplicacién
del CB a las acciones relativas a la concesiédn de un
derecho de propiedad industrial y reconocida una
dimensién indirecta a las competencias exclusivas en
relacién a los Estados que nc sean parte en el Conve-
nio, es necesario determinar el alcance exacto del art.
16.4 CB. Este precepto reserva a los tribunales del
Estado "en gue se hubjiera solicitado, efectuado o
tenido por efectuado el depbSsito o registro en virtud
de lo dispuesto en un convenio internacional®™ el
conocimiento d= las acciones relativas a la “ins-
cripciétn o validez de patentes”.

i1a. Una interpretacidn sistemitica de esta
disposicién y del art. 12 CB permite circunscribir el
Snbito de aplicacién material del precepto a los
litigios en los que tales cuestiones se ‘lantean a
titulo principal™. Resulta, por tanto, cou.caria al
Convenio cualquier interpretacidn que pretenda englobar
todos aguellos asuntos que repercutan sobre el Regis-
tro™. Una interpretacién teleoldgica del art. 16.4 CB

* Informe JENARD, p. 152.

W uTOANT, M.: Juge ..., P- 168.
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impide, en efecto, incluir en el &mbito de aplicacién
del mnismno a las acciones de impugnacitn de las inscrip-
ciones del Registro, cuyo fundamento sea la impugnacién
de los térainos de la relacidn juridica 2z la que éste
se limita a dar publicidad®.

117. La propia légica del sistema de compe-
tencia judicial internacional del Convenio impone
asinismo una interpretacidn restrictiva de los foros
exclusivos. El foro general del domicilioc del desandado
debe considerarse una contrapartida que el Convenio
confiere al demandado por las facilidades que para el
demandante supone el régimen convencional de reconoci-
miento y ejecucitn de decisiones sextranjeras. Solo
excepcionalmente y en virtud de la existencia de
vinculos especiales del litigio con el territorio de
otro Estado se permiten derogacionss a 1la regla
genaeral®. El carécter excepcional que para el sistema
convencional revisten ias normas de compstencia
exclusiva impone una interpretacién restrictiva del
&mbito material de aplicacién de dichas normas®.

¥ En Inglaterra as, por ejemplo, habitual rei-
vindicar la propiedad de los derechos de propiedad
industrial solicitando la rectificaci6n de la inscrip-
cién de titularidad del derecho que figura en el
Registro, es decir invirtiendo el orden causa-efecto.
Cfra.: WADLOW, C. M.: "Intellectual Property and the
Judgements Convention™, Furopean L. Rev., 1985, (pp.
305-315), p. 308.

AS-Autoteile Service GmbH c. Pierrs MNalhé
Asunto 220/84, sentencia del TJCE de 4 de julic de
1985, Rec., 1985, pp. 2267 -2279, p. 2277, PJ 15 y 16.

¥ pgta linea de argumentacidén es jurisprudencia

constante del TJCE:
Ronald van der Putte, Asunto 73/77, sentencia del TICE
de 14 de dic. de 1977, Rec., 1977, pp. 2383-2398, p.
2391, PJ 18;_Mario P, A. Reichert ¢, Dresdnar Bank,
Asunto C-~115/88, sentencia del TJCE de 10 de enero de
(continga...)
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118. La razén de ser de las competencias
sxclusivas no justifica tampoce una interpretacién
sxtensiva de las nmismas. lLos foros exclusivos se
establecen por la jdoneidad de determinadas juris-
dicciones reapecto al enjuiciamiento de dete:minados
litigios™. La cercania respecto a los hechos justifi-
ca que, en aras de una buena administracisén de justicia
solo los tribunales de un determinado Estado conozcan
de los mismos™. Un reparto racional de las competen-
cias® exige el establecimiento de una competencia
exclusiva; fuera del estricto fmbito que justifica tal
exclusividad recobra plsna vigencia el principio Actor
sequitur forum rei, de proteccién del demandado.

119, La exclusividad de la competencia
judicial internacional de los tribunales del Estado al
gue pertenece la Oficina nacional de patentes se
fundamenta en consideraciones anfilogas a las gue
subyacen a)] establecimientc del art. 16. 3 CB. Es 1la
cercania de los tribunales respecto al Registro y su

W, ..continuacién)
1990, Rec., 1990, (pp. 27-43), p. 41, FI 9; Maric
Reichert, Hans-Heinz Reichert, Ingeborg Kockler ¢.
Dresdnex Bank, Asunto C- 261/90, sentencia del TJCE de
26 de marzo de 1992, Rec., 1992, (pp. 2149-2186), p.
2182, FJ 24 y 25.

* sanders c. van der Putte, p. 2390, FJ 11.

5l sanders c. van der Pytte, pp. 2390-2392, FJ 13,
14, 17 y 18., Mario P. A, Reichert ¢. Dxesdner Bank, p.
41, FJ 10.

™ Erich Rbsler c. Horst Rottwinkel, Asunto
241/83, sentencia del TICE de 15 de enero de 1985,
Rec., 1985, pp. 99-129, p. 126, FJ 20; R.O.E.
Scherrens ¢, M.G. Masphout, Asunto 158/87, sentencia
del TJCE de 6 de julio de 1988, Rec., 1988, pp. 3791~
3806, p. 3804, FJ 10.
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conociniento da las peculiaridades nacionales del
procedimiento de concesién lo que determina la ido-
neidad de la jurisdiccién del Estado de concesién™.
En los Estados gue rsalizan un examen de novedad se
afiade a esta consideracién el hecho, ya sefalado
anteriormente, de que, de no establecarse tal exclusi-
vidad, esto egquivaldria a permitir que los tribunales
de otro Estado enjuiciaran la calidad de 1a actividad
de un Servicio piblico. Este factor, précticamente
irrelevante para los sistemas de mero registro, tuvo
que ser tenido en cuenta al aestablecer normas de
competencia judicial internacional adecuadas a las
necesidades de todos los Estados parte™.

Parecen, en cambio, secundarias las difi-
cultades gue plantea la aplicacidn del Derecho Ade
patentes’™. En los Estados cuyo sistema de concesidn
entronca con la tradicién francesa del mero registro el
Derecho material aplicable se refiere, béAsicamente, a
cuestiones de forma. En los Estados que realizan un
examen de novedad las dificultades gque surgen en el
transcurso del procedimiento de concesién hacen
referencia, mayormente, a factores técnices o f&cticos.
Su resolucidn depende de la pericia de los tribunales
y una vez garantizada ésta, parece factible la aplica-
cién de cualquier Derecho de patentes.,

¥ gEgto se afirma expresamente en el Informe suizo
respecto al Convenio de Lugano que contiene una

disposici6n anéloga: Potschaft befreffend das Lugano-
Upersinkommen fiber dis gerichtliche Zust¥ndigkeit und

die Volistreckung gerichtlicher Entscheidungen in
Zivil-und Handelssachen, Schweigzer Bundesblatt, 1990~
88, p. 308.

34 VIVANT, M.: Juge ..., P. 169.
¥ con carfcter general, supra, pérr. 74.
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120. El supuesto de hecho de la norma de
competencia judicial internacional del art. 16.4 CB
hace referencia a las acciones en materia de inscrip~
cién y validez de patentes. Esta nocitén es una nocién
que ha de ser interpretada de forma auténoms a fin de
asegurar en 1o posible la "uniformidad e igualdad de
derechos y obligaciones derivados del Convenioc para
Estados parte y personas interesadas"™,

Los inconveniantes gque supone la elaboracién
de una interpretacién autbédnoma de 1los conceptos
utilizados por el CB son de sobra conocidos. lLa
delimitacién del concepto es progresiva y es preciso un
proceso de decantacidén, una sucesién de decisiones
judiciales que vaya precisandoc sus contornos.

121. En el casgo concreto del art. 16.4 CB
dicho procesc esté todavia en 3us inicios. En la Gnica
sentencia recaida sobre la materia®™ el TJICE apenas
esboza los criterios que deben presidir la elaboracién
de los conceptos de “inscripcién y validez". Mientras
que la nocién de validez hace, como veremos, referencia
a las condiciones legales requeridas para que el
derecho produzca sus efectos, la nocién de “inscrip-
¢cién" se refiere a la regularidad formal del agiento
registral, a las acciones que "a titulo principal
tengan como objeto la inscripcién... de una mencién en
sl Registro de patentes™™,

% pujiinstee v. Goderbauer, pp. 3675-3676, FJ 17.
¥ puijnstee c. Goderbauer, cit.

3 observaciones del Gobierno briténico en

Ruiingtes ¢, Goderbauer, p. 3669.
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Debemos, por tanto, considerar incluidos en
la categoria de "materia de inscripcién® a todos los
recursos judiciales de que dispone sl solicitante de
una patente contra las decisiones de la Oficina
nacional recaidas durante el procedimiento de concesién
del derecho que pongan fin al procedimiento o denisguen
la concesién del derecho™.

122. EBEn esta categoria hay que incluir
también a las controversias relativas a la apreciacién
de un derecho de prioridad unionista™. El CUP otorga,
en efecto, un derecho llamado "derecho de prioridad®.
Quien haya depositado reqularsente una solicitud de
patente en un Estado de la Unién y se prevalga de tal
heche, gozars de un plazo de doce meses durante el cual
podr§ efectuar nuevas solicitudes de patentes sobre la
misma invencién en otros Estados de la Unién™. Dichas
solicitudes se estimarén realizadas en la fecha del
primer depfsito, lo gque puede tener importantes
consecuencias por lo que respecta, entre otras cuestio-
nes, a la apreciacién de la novedad de la invencisn®.

La prioridad ha de ssr alegada por guien
solicita una patente™ y la autoridad de concesién se
limitars a efectuar un examen formal sobre la existen-
cia de tal derecho. Las controversias relativas a tal

™ STAUDER, D.: * Die auschliessliche...”, p. 78.

* puijnstee ¢, Goderbaver, p. 3677, FJ 24.

® art. 4 CUP.

%2 BATER, F.K.~STRAUSS, J.: "Problems der
Unjonsprioritiit im Patentrecht® GRUR Int., 1991, (pp.
255-261), p. 255.

*' para la apreciacién de la prioridad basta
declarar la fecha y sl pais on el gue se ha efectuado
este primer depbsito (art. ¢ D CUP).
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examen han de considsrarse incluidas en la "sateria de
inscripcion® puesto qus se refieren directamente al
procedinianto de concesién y pueden tener la virtuali-
dad de poner tin al mismo, caso de que la apreciacién
de la prioridad sea negativa.

123. En cambjo, las acciones cuyo objeto sea
ia podificacién de las menciones inscritas en el
Registro de la propiedad industrial no forman parte, a
nuestro entender, de la "materia de inscripién*™.
Tales modificaciones se practican a consecuencia de un
cambio que afecta a las relaciones juridicas surgidas
en torno al derecho . No hay duda de que si triunta,
por ejemplo, una reivindicacién de la titularidad del
derecho ¢ de la autoria de la invencidn se produciré
una modificacién del asiento registral, pero el litigio
no versar§ esencialmente sobre aspectos registrales.
Estos cobrarén importancia tan solo a consecuencia del
cambioc en la relacién juridica material que el Registro
se encarga de dar a conocer al piblico. No es por tanto
aceptable la inclusién de acciones que aunque nominal-
mente tengan como objeto una modificacién del asiento
registral se refieran en realicdad a cuestiones de fondo
ajenas al funcionamiento del Registro™.

124. No se puede tampoco considerar gque
las acciones cuyo objeto sea la gupresién de 1la
inscripcién del derecho se refieran a problemas de

* Pn contra: Observaciones del Gobierno brité&ni-

co: Duiinstee . Goderbauer, p. 3665.
Corrobora nuestra delimitaci6n de la nocién
de "inscripcién® el Comentario al art. 16.4 del
Convenio de Lugano realizado por el Bundesrat suizo.

Cfra. RBotschaft.,., p. 308.

M5 BONET, G: "Nota a Duijnstee c. Goderbauer”, R.
critique, 1984, (pp. 366-372), pp. 371-372; VIVANT, M.:
Jige.... . 168.
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regularidad formal de 1la inscripcién. Lo que ee
cuestiona mediante tales acciones es la propia existen-
cia del derecho, la concurrencia de las condiciones
materiales y formales que la ley exige para la conce-
sién de una patente de invencién. Se trata, por tanto,
de acciones que impugnan la validez de una patente que
va ha sido concedida y que deben, por ello, incluirse
en la categoria de "materia de validez® a la gque se
refiere el propio art. 16.4 CB.

125. Una vez establecido qué acciones
integran el supuesto de hecho de la norma de conpe-
tencia judicial internacional del art. 16.4 CB es
preciso analizar los foros de competencia judicial
internacional que dicha norma introduce. El1 precepto
establece la competencia exclusiva de los tribunales
*del Estado contratante en gque se hubiere solicitado,
efectuado o tenido por efectuado el depdésito o registro
en virtud de lo dispuesto en algin convenio internacio-
nal*. La norma se ast&, por tanto, refiriendo, al
Estado de concesidn, si bien se evita el uso de esta
terminologia para no entrar en el tema, siempre
complejo, de la naturaleza juridica del derecho™.

126. E1 tenor literal del articulo
peraite incluir a las acciones que se producen con
anterioridad a la concesién de patente, cuando el
deracho todavia no ha tomado cuerpo sin gue se susciten
los problemas gque ha planteado, por ej., el art. 5.1 CB
y la inclusién en el foro contractual de los litigios

¥ VIVANT considera que la eleccidn del término
*inscripcién® obedece al hecho de gue es comprensible
para todos los suropecs, no obstante las diferentes
tradicionses nacionales: VIVANT, N.: "Das Buropliische
Gerichisstands..., p.27.
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relativos a la propia existencia del contrato®.
Msdiante la inclusién de la solicitud de la inscripcién
se atiende sobre todo a las nacesidades de agusllos
Estados miembros gue practican el sistema del examen
previo™,

127. El precepto hace también referencia a la
posibilidad de gque se tenga por efectuado el registro
en un Estado distinto a agquel en 21 que éste se
realiz6. Como especifica el Informe JENARD™, 1la
disposicién obedecid a las necesidades del Arreglo de
Madrid de 14 de abril de 1891 relativo al registro
internacional de marcas™ asi como al Acuerdo de la
Haya de 6 de noviembre de 1935, relativo al depésito
internacional de disefios y modelos industriales”'.
Ambos acuerdos establecen un procedimiento interna-
cional de concesidn de los derechos, gque, una vez
otorgados por la Organizacidn Mundial de la Propiedad
intelectual, despliegan efectos en los Estados parte de

¥ cfra. GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convencién de
Bruselas de 27 de septiembre 1968, Traduccién espafiola,
Madrid, 1986, pp. 34-37; GAUDEMET-TALLON, H.:lLeg
. PP. 106-109; HUET, A.: *"La ubicacién
del art. 5 en el sistema del Convenio. La competencia
en materia contractual®™ en Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas (ed.);
., Pamplona, 1934, (pp.

75-82), pp. 79-80

™ Informe JENARD, p. 154.

» Intorme JENARD, p. 154.

™ Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891
relativo al registrc internacional de marcas, revisado
en Estocolmo el 14 de julio de 1967, (BOE nim. 147 de
20 de junio de 1979).

™ Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1935,
revisado en Londres el 2 de junio de 1934 (BOE nin. 114
de 23 de abril de 1956, corr. de errores en BOE nim.
189 de 7 ue julio de 19%6).
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sstos acuerdos y se consideran depositados o registra-~
dos en los miswos.

128, La disposicién podria también referirse
a la patente europea. Para evitar interpretaciones que
concentraran dichos litigios ante los tribunales de la
Reptiblica Pederal de Alemania, donde radica la sede de
la Oficina Europea de patentes’, con ocasién de 1la
adhesién de Dinamarca, Irlanda y Gran Bretafia se afiadié
al Protocolo anejo al CB el Art. V. gquingquies, gue deja
no obstante a salvo "la competencia de la Oficina
Europea de Patentes segiin el Convenio sobre la patente
europea”. Como hemos referido anteriormente las Cémaras
de Recursos son los (nicus Organos competentes para
revisar las decisiones adoptadas durante el procedi-
miento de concesidn. Si adenés se construye el concepto
de " materia de inscripciétn" de forma restrictiva
resulta que el art. V quinquies del Protocolo anejo al
CB no es aplicable a las acciones relativas a 1la
"inscripcién” que se produzcan en relacién a la patente
europea, excepto por lo que respecta a la fase poste-
rior a ia intervencidn de la Oficina europea, en la que
hay que proceder a la inscripcién de la patente europea
an el Registro espafiol de patentes™.

. [ en adelante Informe SCHLOSSER] DOCE C 189
de 28 de julio de 1990, p. 231.

™ cfra. art 10 del RD 2424/1986, de 10 de octu-
bre, relativo a la aplicacién del Convenio sobre la
concesidn de patentes europeas hecho en Munich el 5 de
oclui.« <o 1973 (BOE nim. 283, de 26 de noviembre).
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129. BEn la doctrina se ha considerado
dtil la mencidn al Estado donde se tanga por efectuada
la inscripcién™ en relacién al Tratado de cooperacién
en materia de patentes [en adelante PCT}™. E1 PCT
instaura un mecanismo de cooperacidn para la concesién
de patentes que parmite depositar una sola solicitud de
patente para varios paises ante una Oficina nacional ¢
regional que actGa como Oficina receptora. La decisién
acerca de la concesién de la patente la toma, sin
embargo, la Oficinra nacional’™. Es por tanto conve-
niente, en relacién a éste mecanismo, disponer de un
foro que establezca una competencia exclusiva en
relacién al Estado para el cual se ha realizado la
sclicitud, puesto gque es la autoridad competente de ese
Estado la que finalmente decide acerca de la concesiébn
o denegacion del derecho.

™ BARIATTI, S.: "La giurisdizione...", p. S10;
GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., p. 67.

™ Tratado de cooperacidn en materia de patentes,
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enpen-
dado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de
febrero de 1984 ( BOE nim 267 de 7 de nhoviembre de
1989).

™ ¢cfra. PPANNER, K.: “The Patent Cooperation
Treaty: A General Introduction®, Riv. dir. ind., 1985,
(pp- 253-262)l p- 255-
Sobre el PCT, con carfcter general, cfra.
PREU, A.~BRANDI-DOHRN, M.~- GRUBER, S.: Europliisches und
intexnationales Patentrecht, 20 ed., Minchen, 1993.
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CAPITULO III. NULIDAD Y CADUCIDAD DR PATENTE

I. Lla validez v la vigencia del dsrscho

130. La concesién ds la patente al inventor
o a su causahabiente no obedece, como antafio cuando las
patentes eran privilegios otorgados graciosamente por
los soberanos, a un acto discrecional de la autoridad
piblica basado en una decisidn de oportunidad. Se
trata, por el contrario, de un acto estrictamente
reglado. La autoridad de concesién est8 obligada a
conceder el derscho si concurren los requisitos de
patentabilidad y si se cumplen las condiciones y el
procedimiento previsto legalmente a tal menester’ .

Con el acto de concesidn nace una posicién
juridica en la que confluyen derechos y obligaciones.
Esta posicidn se caracteriza, en primer lugar, por no
tener una validez absoluta y, en segundo, por estar
temporalmente limitada.

131. Inclusc en los gistemas que
condicionan el otorgamiento del derecho a la superacién
de un examen formal y de fondo de la solicitud de
patente, el otorgamiento supone la concesidn de una
mera "titularidad formal”, cuya validez puede ser

" Cfra. TROLLER, A.:Internationales Privat- wnd
Zivilprozesorecht,... p. 241; BAYLOS CORROZA, H.:
n.ltl!‘“?,_._... pp- 101"'102.
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impugnada durante todo sl periocdo de vigencia del
derecho e incluso con posterioridad a su extincién™.

La invalidez del derecho puede ponerse de
aanifiesto bésicamente de dos formas: atacando el acto
de concesién que da lugar al derecho o jimpugnando la
legitimidad del resultado de dicho procedimiento, de la
propia patente. En ambos casos es clara, sin embargo,
la relacién entre la impugnacién y el procedimiento de
concesibn, relacién que incide en la determinacién de
la competencia judicial internacional puesto que seri
adecuado, desde el punto de vista de una buena
administracitn de justicia, atribuir el conocimiento de
estos asuntos a una jurisdiccién cercana a la autoridad
concedente.

Las acciones de impugnacién de la validez de
las patentes se caracterizan, adesés, por la incidencia
de intereses de carfécter plblico en su sustanciacién.
Tales intereseos se reflejan fielmente en la regulaciédn
de la legitimacién activa para su interposicién”™. La
amplitud de la legitimacién activa para hacer valer la
invalijdez del derecho pone de manifiesto el carécter
excepcional o exorbitante de la patente de invencidn y
la tensitn existente entre el sistema de patentes y el
Derechc de la competencia’™. Si tenemos en cuenta que

™ art. 113.2 LP, art. 55.3 CPC.

™ La LP espificla autoriza a "quienes se conside-
ren perjudicados, asi como a la Administracién pablica®
para solicitar la declaracidn de nulidad del dsrecho
{(art. 113.1 LP), el CPC legitima a “cualgquier persona"
para presentar la solicitud de nulidad ante la Oficina
Eurcpea de Patentes (art. 55.1 CPC).

™ La especial relacién entre sistema de patentes

y Derecho de la competencia ha sido objeto de especial
atencidn en sectores de la doctrina norteamericana, que
(continda...)
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la libre competencia es una ®“institucitn®, que se
concibe como un "principio ordenador” o "idea organiza-
tiva de la vida econfémica en nuestra sociedaa®™
resulta evidente que el proceso de nulidad pueie
trascender los intereses privados de las partes
procesales implicadas y afectar a la sociedad en su
conjunto. De ahi gue pueda resultar oportuna 1la
atribucién de competencia a los tribunales del marcado
a cuya ordenacién contribuye el derecho.

132. Por definicién, la concesiétn de una
patente sustrae a la invencitn del é&mbito de 1la
tecnologia de libre disposicitn. Ello se justifica
porque el otorgamiento de la facultad de exclusidn
incentiva la inno-vacién técnica tan necesaria para el
progreso econd-mico, pero, a su vez, esta idea de
excepcionalidad se halla en la base de la vigencia
tenporalmente limitada del derecho. Este se halla, en
efecto, sometido a un plazo fatal de 20 afios,
transcurridos los cuales caduca y la invenciétn pasa al
dominio pGblico™. El periodo de vida de la patente

®o(,..continuacion)
denoninan a esta problemitica Patent/Antitrust interfa-

ce: MASSAGUER, J.: Mexrcado Comin y Patente nacional
{Agotamiento compunitario y proteccién territorial

absoluta), Barceiona, 1589, pp. 83-84 con referencias
bibliogrificas en la nota 50.

M VIRGOS SORIANO, M.: El comercio interpacional

L

Madrid, 1993, p. 17.

%2 Pl interés en gue la creacién industrial pase
al dominic pGblico hunde sus raices en la libertad de
empresa & industria gue consagran las Constituciones
liberales. Ese interés no existe, en cambio, en
relacién a los signos distintivos, que por ello son de
duracién ilimitada en el tiempo, si se cumplen deternmi-
nados requisitos administrativos: ROUBIER, P.: Le droit

de la proprieté industrielle, vol. I, Paris, 1952, p.
22.
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puede aln reducirse por otras causas, entre las cuales
destacan, por un lado, 1la renuncia expresa del
titular™ y, por otro, la renuncia implicita al impago
de las tasas anuales a las gue se vincula sv
existencia™. La LP prevé, también, que la Administra-
cién puede declarar la caducidad de la patente como
sancidn por el incumplimientc de la obligacién de
explotar la invencién patentada®.

* art. 116. 1 b) LP y 50. 1 b) CPC.

™ cfra. art. 116. 1 c¢) LP y art. 50. 1 c) CPC.
Las tasas tienen el efecto de eliminar las patentes que
carecen de valor para el titular, ampliando el Ambito
de la tecnologia disponible{ Cfra. ROUBIER, P.: le
droit de la proprietf# industrielle vol.II, Paris,
1954, p. 300). De ahi que se pueda considerar que el
impago equivale a renuncia técita y se prevea, en
algunas legislaciones, la posibilidad de rehabilitar la
patente si la falta de pago obedecid a fuerza mayor
(Cfra. art. 117.1 LP).

# cfra. art. 116.1 e) LP). Esta posibilidad se
somete a 1a condiciédn de reciprocidad y se restringe en
relacién a los titulares de patentes espafiolas gue
puedan beneficiarse de las disposiciones del CUP. El
art. 5 A. 3) CUP establece en relacidn a los titulares
unionistas que la caducidad de la patente no podrés ser
decretada mis que si la concesién de licencias obliga-
torias no hubiera bastado para prevenir la falta de
explotacidn de la invencién, y que deberén transcurrir
dos afios entre la concesién de la primera licencia
obligatoria y la declaraci6én de caducidad (Cfra. STS
{Sala 38) de 26 de marzo de 1991 (AJ 2674)).

Es necesario tener en cuenta ademis que el
TICE ha declarado incompatibles con la 1libre
circulacisn de mercancias a las requlaciones briténjica
e jtaliana relativas a las licencias obligatorias gue
preveian la posibilidad de concesién de las wmismas si
no se explotaba la invenciétn mediante al estableci-
miento de un sistema de produccién nacional. En ambas
ocasiones la Comisién invité a Espafia a personarse en
el proceso por considerar que también la legislaciébn
espafiola vulneraba en este punto al Derscho
comunitario. Cfra. Comission ¢, République italienne,
Asunto C-235/89, sentencia del TICE de 18 de febraro de
1992, Rec., 1992, (pp. 777-828), p. 804;
ngnylg_nni Asunto C-30/90, santencia del TJCE de 13
{continda...)
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En los supuestos ds caducidad suesle
producirse la intervencitn de la autoridad pablica
encargada de la administracién del de.echo, autoridad
que coincidiré frecuentemente con 1la autoridad de
concesién. La atribucién del conocimiento de las
acciones relativas a la vigencia del derecho a 1la
jurisdiccién del Estado de concesién contribuye por
tanto a facilitar la tarea del juez.

133. Existen, ciertamente, intereses
relacionados con el principio de proximidad y con el
papel que la patente de invencién decempefia en el
nercado que pueden aconsejar la atribucién a los
tribunales del Estado de concesién de los litigios
relacionadog con la validez y vigencia temporal del
derecho. Ello no nos exime, sin embargo, de examinar la
regulacién positiva de la competencia Jjudicial
internacional a fin de delimitar los contornos de tal
atribucién exclusiva y enjuiciar su adecuacién a las
necesidades derivadas de la sustanciacién de tales
acciones.

Hay que valorar ademés el impacto del proceso
de unificacién de la patente en el &mbito europeo y las
necesidades que de &1 derivan. A nuestro entender, la
regulacitn de la competencia judicial internacional
deberia favorecer el mantenimiento de la unidad del
derecho, con tanta mis fuerza como mayor sea el grado
de unificacién alcanzado, es decir, con mayor
intensidad respecto a la patente comunitaria gque
respecto a la patente europea.

e, ..continuacioén)
de febrero de 1992, Rec., 1992, (pp. 829-869), p. 855.
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1X. La centralizacifén ds la intarposicidn de acciones
relativas a la validez y vigencia de )a patente
suropea y comunitacia

134. El1 Convenio de Hunich sobre
concesitn de patentes suropeas obedecid a un deseo de
"racionalizacién® dJde 1la préctica anterior™. Se
decidié establecer un procedimiento unitario de
concesitn de la patente para evitarle al solicitante la
interposicién de solicitudes paralelas para obtener
proteccién en m&s de un Estado y evitar la duplicidad
de examenes previos de novedad realizados por las
Oficinas nacionales de patenes. Ello implica
necesariamente 1a uniformizacién de las condiciones de
patentabilidad™ y supone una reduccifdn de costes™.

135. El1 CPE se centra, por tanto, en el
procedimiento de concesidn de patentes. Supone la
creacién de un ©6rgano internacional, 1la oOficina

2 Cfra. DELICADO MONTERO-RIOS, J.: " La
regulacién de la propiedad industrial en el Mercado
Unico europeo® en Grupo espafiol de la AIPPI (ed.):
trjal, Barcelona, 1992, (pp. 241-264), p. 248;
GONZALEZ-SICILIA, E.: "Consideraciones sobre la patente
comunitaria“, Derecho de los Negocios, 1991, (pp. 13-
20), p. 13.; KRIEGER, A.: " Das Luxemburger {Uber-
einkommen iiber das Gemeinschaftspatent. Herausforderung
und Verpflichtung." GRUR Int., 1987, (pp.729-736),
pP.- 731.

A En la consecucién de estas condiciones
uniformes de patentabilijad ha desempefiadc un papel
fundamental 1la labor previamente realizada por el
Consejo de Europa. Cfra. MATHELY, P.: Le drojit euro-
geen..., pp. 8-9.

™ pesde los inicios se pretendi6 que la reduccién
de los costes para obtener una protéccidn adecuada de
la invencitn fuera uno de los mayores reclamos del CPE:

AAVV.: "Die Miinchner Diplomatische Konferenz..."“, pp.
60-61.
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Ruropea, encargado de la realizacidn dal examen previo.
Se ha convertido casi en un lugar comin afirmar que una
vez concedida la patente suropea, ésta se convierte en
un "ha:z de patentes nacionales™ pussto que los sfectos
de la patente se rigen en cada Eatado para el que ha
sido concedida por la lex fori™. Esta afirmacitn es,
sin embargo, inexacta™. No refleja adecuadamente el
hecho de que en la Confecencia de Munich se impusieron
pesiciones maximalistas (el denominado * maximum

approach") .,

El Convenio incide, en efecto, en
&mbitos gque, en un principio, podrian parecer ajenos a
la fase de concesiébn. Ello ocurre, precisamente, por la
estrecha relacién de estos aspectos con dicha “ase. Se
establecen, por ejemplo, causas uniformes de nulidad de
las patentes otorgadas por la Oficina Europea, porque
la nulidad es la sancidn l6gica a las infracciones
cometidas durante el procedimiento de concesisn™'. Por
otro lado, se considerd necesaria para la seguridad
juridica una armonizacidn entre causas de nulidad,
reguisitos de patentabilidad y causas de oposicitn a la
concesi6ébn de la patente’™.

® La lex fori solo se aplica subsidiariamente,
puesto que el art. 2.2 del CPE establece que "en cada
unc de los Estados contratantes para 1los Qque se
conceda, la patente tendré los mismos efectos y estaré
sometida al mismo régimen que una patente nacional
concedida en dicho Estado, salvo que el presente
Convenio disponga cotra cosa®.

™ SINGER, R.: "The infringement of supranational

patent rights in & future Europe”, Industrial Property,
1973, (pp. 380-390), p. 383.

P MATHELY, P.: le droit suropeen..., p. 405.

® SINGER, R.-SINGER, M.: Europlisches Patent-
fibereinkormen.... p. 678.
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136. Ahora bien, aungue las causas de
nulidad de las patentes esuropeas las sestabletca el
Convenio de Munich, el proceso de nulidad se sustancia
ante los tribunales internos de los Estados parte. Se
rige por las normas procesales internas y solamante se
refiere a la patente europea concedida para ese
Estado™. De forma anéloga, son las autoridades
internas de los Estados para los que se ha otorgado la
patents eurcpea las encargadas de la adainistracién del
derecho™, por 1o que los litigios relativos a dicha
administracién, especialmente los relacionados con la
extincién del mismo, se atribuyen a las autoridades
judiciales internas™. Para evitar duplicidades

M E1 art. 138 CPE, al establecer las causas de
nulidad de las patentes eurocpeas, afiade gue "una
patente suropea 8810 podrs ser declarada nula en virtud
de la legislacién de un Estado contratante, con efectos
sobre el territorio de ese Estado”.

»  Precisamente porque la administracién de la
patente eurcpea corresponde a las autoridades internas
de cada unoc de los Estados para los gue ha sido
otorgada, se han promulgado muchas normas internas de
aplicacién de CPE. En nuestro pais se promulgé, poco
después de la ratificacidén del Convenioc de Munich, el
ya citado Real Decreto 2424/1986. Se dictd asimismo en
esas fechas la Ley 20/1987, de 7 de octubre sobre tasas
que deben satisfacer los solicitantes y concesionarios
de patentes europeas por determinadas actividades a
realizar en el Registro de la propiedad industrial (BOE
nim. 241, de 8 de octudbre, corr. de errores sn BOE num.
242, de 5 de octubre). Para facilitar el conocimiento
de la normativa interna dictada en virtud del CPE la
Oficina Europea de patentes publica un fasciculo

informativo: EFO (ed.): Natiooal Law relating to the
EPC, 6 ed., Minchen, 1989,

» E1 CPE no contiene regulacidn alguna de la
caducidad de la patente suropea, excepto por lo gue se
refiere al establecimiento de un plazo uniforme de
vigencia temporal del derecho de 20 afios a contar dezde
la presentacidn de la solicitud de patente ( art. 63
CPE) . Recientemente y en atencitén a la reduccitn de la
vida real de las patentes de medicamentos a consecuen-

{continGa...)
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realizaremos, por tanto, un anflisis conjunto de la
nulidad y 1la caducidad de las patentes nacionales y la
patente suropea, si bien tendremos en cuenta gue los
intereses que influyen en los procesos pueden variar o
satizarse en virtud del origen de los derechos.

1. El procedimiento de oposicibén a la concesion de
la patente europea

137. La atribucién, en materia de nulidad,
de la competencia judicial internacional a los
tribunales internos de cada uno de los Estados
designados en la solicitud de patente tiene el gran
inconveniente de que la anulacién de una patente
europea concedida por la Oficina Europes - .ra, por
ejemplo, tres Estados requiere la sustanciacion de tres
procesos de nulidad paralelos. Tales procesos pueden,
en el caso exiremo, desembocar en tres decisiones
divergentes™. Dos factores reducen, sin embargo, la

®(...continuacién)

cia de la necesidad de obtener, con caré&cter previo a
la comercializacién del producto, una autorizacién
administrativa nacional de comercializacién se ha
establecido para los Estados de la CE la posibilidad de
obtencién de un certificado complementario de
proteccién una vez transcurrides estos veinte afios.
Cfra. Reglasento (CEE} n® 1768/92 del Consejo de 18 de
julio de 1992 relativo a la creacisn de un certificado
complementario de proteccién de 108 medicamentos (DOCE
L 182/1 de 2 de julio de 1992).

Por lo que respecta a las demis causas de
caducidad debemos considerar aplicable el art. 2.2 CPE
gue establece gue en 1o que no se rija por el prorio
Convenio de Munich, la patentes europea "estars somatida
al mismo ré&gimen que una patente nacional*.

™ MANGINI, V.: "Die rechtliche Regelung des
Verletzungs~- und Nichtigkeitsverfahrens in Patentsachen
in den Vertragstaaten des Milnchner Patentilbereinkom-
mens®, GRUR Int., 1983, (pp. 226-233), p. 227; MANGINI,
(continda...)
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inportancia de este inconveniente: en primer lugar, el
hecho de gue los procesos en los que se sustancia a
titulo principal la nuljdad del derecho son poco
frecuentes en la prictica™, y en segundo lugar, la
existencia de un proceso de oposicién posterior al
otorgamiento de la pataente gue desenmpafia un papel
anilogo al del proceso de nulidad™, si bien esta
posibilidad sélo pesrmanece abierta durante un periode
corto, de nueve meses desde la publicacién de la
concesién de la patente’™.

?(...continuacién)
V.: "“The legal framework for infringement and
revocation proceedings in patent matters in the
Contracting States of the European Patent Convention®,
IIC, 1983, (pp. 776-792), p. 778.

¥ Esto ez asi en todos los Estados en los que se
permite la impugnacién de la validez del derecho en el
marco del proceso por infraccién de patente. lLa
situvacién varia en agquellos sistemas en los que la
validez a6lo puede ser impugnada en un proceso espe-
cial. Cfra.: STAUDER, D.: "Die tatséchliche Bedeutung
von Verletzungs~-und Nichtigkeitsverfahren in der
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Grossbritannien
und Italien™ GRUR Int., 1983, (pp. 214-242), p. 241;
STAUDER, D.: “"The ©practical significance of
infringement and revocation proceedings in the Federal
Republic of Germany, France, Italy and the United
Kingdom. Results of a Statistical and Empirical Study",
IIc, 1983, (pp. 793-810), p. 810.

™ Este papel se puso de relieve en la propia
Conferencia de Munich al hilo de la discusién relativa
a la conveniencia del establecirmiento de una tasa de
oposicién. Se trazd un paralelismo entre el significado
que para el competidor del titular de la patente tiene
el proceso de nulidad y el papel aesempefiado por un
procedimiento de opogici6n posterior a 1a concesitn del
derecho: Gouvernement de la Republique federale

d'Allemagne (ed.): Proces-verbaux de la Conference

diplomatique de Munich pour 1'institution d'un systénme
surcpeen de délivarance des brevets, Minchen, 1973, p.
52, aptdo. 392,

™ art. 99. 1 CPE.

132



138. Se decidis, en efecto, adoptar el modelo
briténico de la oposicién retardada (“post-grant or
belated opposition™). De esta forma se altera
parcialmente el papel del procedimiento de oposicién,
tal y como es conocido en otros Estados gque practican
el examen previo. Tradicionalmente la oposicién de
terceroc es una fase més del procedimiento de concesién
Y se produce con anterioridad a 1la decisidén de
otorganiento o denegacidn del derecho. Tiene como
finalidad reforzar la patente; dada la dificultad que
supone para el 6rgano encargado de la realizacién del
examen el conocimiento de las anterioridades gue se
opongan a la novedad de la invencif6n, se permite a
terceros aportar los datos contrarios a tal
concesion™®.

La pr&ctica de la oposicién con
posterioridad a la concesitén de la patente se introdujo
para abreviar el procedimiento de concesidn. El parale-
lismo entre las causas de nulidad del art. 138 CP% y
las causas de oposicién del art. 100 CPE® no hace

*® SINGER, R.-SINGER, M.: Europidisches Patentiibe-
reinkommen..., p. 373.

¥ 1as tres primeras causas de ambos articulos
coinciden, La diferencia radica en los dos dltimos
incisos del art. 138. 1 CPE. El1 art. 138.1 d) del CPE
hace referencia a la ampliacidén del &mbito de protec-
cién de la patente a consecuencia de las modificaciones
que resulten del procediriento de oposicidén y constitu-
ye la sanciétn a la prohibicién de ampliacién de &mbito
de protecciétn durante el procedimiento de oposicién
establecida por el art. 123.3 CPE. En cuanto al art.
138. 1 e) se refiere a la posibilidad de gque el que
tuviera derecho a la obtencién de la patente solicite
su anulacidén. Se trata de una causa de nulidad que se
diferencia de las demis, porque, segin estipula el
Derecho espafiol de origen internc aplicable al caso por
renisién expresa del art. 138.1 CPE, solo puede ser
esgrimida por la persona legitimada para obtener 1la
patente (art. 113.1 LP).
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sino poner de manifiesto gue, ademés, esta oposicién
retardada puede funcionar como procedimiento de
anulacién del derecho™., Como "la oposicién a 1z
patente europes afectard a la misza en todos los
Estados contratantes en los gue produzca sus
efectos™™ puede decirse gque se trata de un
procedimiento de impugnacién de la validez de la
patente europea centralizado, que no obliga a la
sustanciacién de procedimientos paralelos en todos los
Estados para los que se ha concedido el derecho.

139. Para la realizacidn del
procedimiento de oposicién se crearon, en la propia
Oficina Europea de patentes, las Divisiones de oposi-
cién®™. Se trata de Organos de primera instancia, gque
se componen de tres examinadores técnicos. S6lo si el
casc lo exige, la Divisibtn de oposicién se completara
con un examinador jurista, lo cual pone de relieve
el car&cter técnico de las cuestiones gue se suscitan
al amparo de las causas de oposicién. Este carécter
técnico deber& tenerse también en cuenta en relacién a
las acciones de nulidad, puesto gue, como hemos
sefialado, las causas de nulidad son esencialmente las
mismas que las de oposicién.

3¢ GUIFFRIDA REPACI, F.M.: "Vers un droit européen
des brevets, une deuxidme et decisive étape: Ila
Convention sur le brevet communautaire®™, RMC,6 1976, (pp.
86~93), p. B8; SCORDAMAGLIA, V.: "Dle Gerichts-
standsregelung im Gemeinschaftspatentiibereinkommen und
das Vollstreckungsilbereinkommen von Lugano™, GRUR Int.,
1990, (pp. 777-787), p. 784.

¥ art. 100.2 CPE
¢ art. 19.1 CPE.
¥ art. 19.2 CPE.
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Las decisionas de las Divisiones de oposicién
podrin ser recurridas ante las Chmaras de recursos™.
Se produce, por tanto, en relacidn a las mismas un
procaso de “desjudicializacién® an&logo al cbeervado en
relacién a las decisiones de la Seccitn de depésito y
las Divisiones de exanen. Las decisiones de los Srganos
de la Oficina Europea de patentes no pueden ser
revisadas por los tribunales internos de los Estados
parte, por lo que las acciones de impugnacién de las
mismas no se integran en el &mbito material de
aplicacién de las normas de competencia judicial
internacional.

2. Nulidad Yy caducidad de la patente comunitaria:
las Divisiones de administracién vy anulacién y el
Tribunal de Apelacién Comdn

140. El Convenio de Luxemburgo relativo a la
patente europea para el Mercado Comin “empieza donde
termina" el Convenio de Munich*; de hecho, se trata
de un acuerdo particular previgsto por el art. 142 CPE.
Este precepto constituye la base legal para gue un
grupo de Estados parte del CPE establezcan que las
patentes europeas concedidas para esos Estados tienen
un carécter unitario, es decir, producen efectos
uniformes respecto al conjunto de sus territorios®®.

Mientras que el CPE se limita a establecer un
procedimiento unitario de concesitn de patentes y

¥ art. 21 CPE.

¥ GOMEZ SEGADE, J.A.: "La patente comunitaria®,
Derecho de los negocios, 1990, (pp. 5~10), p.S.

M art., 2.2 CPC.
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éstas, una vex han sido concedidas, producen en cada
Estado para el que han sido otorgadas, los efectos
previstos por la legislacién interna para las patentes
nacionales, el CPC establece gque las patentes surcpeas
otorgadas para los Estados de la Comunidad europea™,
desplegarén los efectos previstos por el propio
Convenio en el conjunto del territorio de la Comunidad.
Estamos, por tanto, ante verdaderas patentas suprana-
cionales que ofrecen proteccién a las invenciones
industriales en el conjunto del territorio de los

¥ E1 art. 3 CPC. establece el principio general
de la designaciébn conjunta. Si bien se prevé que la
patente comunitaria coexista con la paternts nacional
{art. 5 CPC), la idea bfisica es gue desaparezca,
respecto a los Estados comunitarios, la patente
europea., Es decir, que lo que s@ pretende es que la
patente gque concede la Oficina Europea seg(n el
procedimiento establecido en el CPE se rija a partir de
la concesidn por las reglas del CPC, que a su vez
integra determinadas disposiciones del CPE. Cfra.:
RODRIGUEZ MATEOS, P.: “Nuevas perspectivas de la
patente comunitaria® La ley Com eur., 1991 naGm. 66,
(?po 1-3)' po 1.

Este principio general que implicarfia la
desaparicién de las patentes europeas para los Estados
de la CE, se ha visto mermado por la denominada
"optional solution*" establecida en las disposiciones
transitorias del CPC. E1l art. 81 CPC dispone que
durante un periodo transitorio el solicitante podré
escoger entre una patente comunitaria o un haz de
patentes europeas. la finalizacién de ese periodo
transitorio se decidir& en el senoc del Consejo suropeo
por unanimidad. Esta posibilidad de opcién tiene, por
tanto, visos de prolongarse indefinidamente en el
tiempo. Existir§ mientras a un solo Estado de la CE le
interese que exista.
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Estados comunitarios’™ y gque se rigen, al menos en
gran parte, por Derecho material unificado™'.

La idea bésica es ofrecer a los inventoras y
a sus causahadbientes, adicionalmente a la proteccién
nacional, una proteccitn comsunitaria respacto a 1la
invencitn y adecuar asi los mecanismos de promocion de
la innovacidn técnica a la construccién europea. La
supranacionalidad del derecho se proyecta a todos los
&wbitos; e]l art. 2 CPC establece que la patente
comunitaria sélo podr§ ser “concedida, transferida,
anulada o extinguida®” respecto al conjuntoc de los
territorios a los que se aplic: el Convenio.

141. Serfa, en efecto, incompatible con la
unidad de la proteccifén, un sistema de anulacién y

M0  Se puede concluir, por tanto, con DESANTES

REAL, que el principio de territorialidad gue parece
quebrar en sl CPC se vuelve a reconstruir * modificando
el &mbito territorial- que pasa de las fronteras
estatales a las fronteras comunitarias- asimilando de
esta manera las relaciones intracomunitarias a relacio-
nes internas®. Cfra.: DESANTES REAL, M.: "La patente
comunitaria y la crisis de 1la territorialidad”,
R.E.D.I., 1992, (pp. 323-350), p. 325.

1 La patente comunitaria es b&sicamente un
derecho de car&cter autdnomo, gue se rige Gnicamente
por las disposiciones del CPC y las disposiciones del
CPE que éste integra (art. 2.3 CPC). El Convenio de
Luxemburgo regula las causas de extincién (art. 50) y
las causas de nulidad (art. 56); no integra por tanto
las causaszs de nulidad del art. 138 CPE, sino gue
establece causas de nulidad propias en el art. 56 CPC.
Si se comparan ambos preceptcs se advierten pocas
diferencias de fondo, exceptuando el hecho de que el
CPC estabiece una nueva causa de nulidad, el art. 56.
f}, que se refiere a 1los derechos nacionales
anteriores. Cuando se produzca esta causa de nulidad,
la patente comunitarja sers& anrulada sblo respecto al
Estado contratante en el cual exista ese derecho
nacional anterior. Quiebra por tanto en esta materia el
principio de unidad: AAVV.: "Die Luxemburger
Konrerenz...”, pp. 206-207 y p. 217.
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extincioén del derecho, que, como el derivado del CPE,
condujera a su fragmentacién. La creacién de un deracho
de aexclusiva regional hace Iimprescindible 1la
instauracién de un procedimiento centralisado de
anulacién del derecho y la atribucién de su
administracitn a instancias europeas.

En principio, dada la estrecha relacién de la
nulidad de la patente con el procedimiento de concesibén
y la vinculacién de la caducidad a la infraccidn ds
deberes de carécter administrativo, parece recomendable
atribuir el conocimiento de este tipo de litigios a
instancias especiales de la Oficina Europea, gue, seqgin
prevé el CPE, pueden ser creadas en el senc de la
Oficina Europea de patentes para la realizacién de
tareas adicionales derivadas del Acuerdo especial’’,
El CPC contiene disposiciones destinadas a regular 1la
organizacién y funcionamiento de las dos instancias
especiales creadas: la Divisién de administracién de
patentes y la Divisién de anulacién'.

142. A la primera se le atribuye competencia
en relacidn a la administraciodn de la patente comunjta-~
ria’. A la Divisién de anulacién, que est& compuesta
por un miembro jurista y dos miembros técnicos’” se le
atribuye el conocimiento de las solicitudes de

2 ayt. 143.2 CPE.
Y art. 6 CPC.

% 1a atribucién de competencia a la Divisién de
adainistracién se realiza amsediante una clausula
residual. La Divisién es competente "para todos los
actos de la Oficina Buropea de patentes relativos a una
patente comunitaria, siempre que esos actos no sean de
la competencia de otras instancias de la Oficina” (art.
7 CPC)

B mve g,2 CPC.
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anulacifn, que se sustancian segtn un procedimiento
establecido por el propio CPC™. Este procedimiento se
asemeja mucho al procedimiento de oposicién regulado
por el CPE" y también la presencia mayoritaria de
miembros técnicos en las Divisiones de anulacién
recusrda la composicién de las Divisiones des
oposici6n’. La wmayor diferencia radica, en que,
mientras que la oposicisn sflo puede interponerse en el
plazo de nueve meses desde la pudblicacién de 1la
concesi6n’, la anulacién puede solicitarse durante
todo el periodo de vigencia de ia patente comunitaria
e incluso tras la extincién de é&sta’®,

143. Las decisiones de las Divisiones de
administracién y anulaciédn son decisiones de una
instancia de primer grado de la Oficina Eurcpea de
patentes. En aras de la proteccién de la justicia y
para garantizar la uniformidad de criterios de las

% art. 8.1 CPC en relacién con los art. 55-60
CPC.

37 SCORDAMAGLIA, V.: " The Common Appeal Court and
the future of the Community Patent following the
Luxembourg Conference®™, IIC, 1991, (pp. 334-248 y 458-
474), p. 461.

M En las Divisiones de cposici6bn son tres los
nienbros técnicos, s6lo si el caso lo requiere podra
solicitarse la presencia de un jurista. Este hecho
confirma gue respecto a las Divisiones de anulacién se
refuerzan las caracteristicas "judiciales®, estable-
ciendose también mecanismos de recusacién que el CPE no
prevé m&s que para las Cémaras de Recursos y la Alta
Cémara de recusos (art. 24 CPE, art. 9 CPC). Al fin y
al cabo la anulacién de la patente es un procedimiento
gue la mayoria de los ordenamientos Jjuridicos
nacionales, reservan al conocimiento de los tribunales,
mientras que la oposicidn se vincula tradicionalmente
a la autoridad que realiza la concesidn.

N art. 99.1 CPE.
2 art. $5.3 CPC.
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distintas Divisiones de anulacién'™, resulta necesario
establecar la posibilidad de recurrirlas. Es en ests
aspecto donde se advierten grandes cambjos entre las
previsiones originales del CPC adoptado en la primera
Conferencia de Luxemburgo celebrada en el afic 1975 [en
adelante CPC 75)'? y las disposiciones del CPC que
integra el APC y que resulta bésicaments de 1la 2@
Conferencia de Luxemburgo celebrada en 1985'%,

144. Originariamente se prevefa que la
revision de las decisiones de la Divisitn de adminis-
tracién y las Divisiones de anulacién fuera atribuida

W E1 art. 6 b) CPC prevé la posibilidad de que se
constituyan una o varias Divisiones de anulaciotn.

32 E]1 Convenio resultante de la primera Conferen-
cia de Luxemburgo del afio 1975 puede consultarse en el
DOCE nim L 17 de 26 de enero de 1976 (EE 01/Vol. 06/
PP. 10-52).

M Las modificaciones jimportantes, a nuestros
efectos, del texto del CPC 75 se produijeron en la 23
Conferencia de Luxemburgo, gue introdujo una nueva
regulacién de los litigios.[ Cfra. HAERTEL, K.~-STAUDER,
D.: *"Die Luxemburger Xonferenz {lber das Gemeins-
chaftspatent 1985", GRUR Int., 1986, (pp. 293-329);
GOMEZ SEGADE, J.A.: "La Conferencia de Luxemburgo de
1985 sobre la patente comunitaria®, Actas, 1985-1986,
{pp. 589-592).] La 3% Cornferencia de Luxemburgo se
dedicté esencialmente al tema de las traducciones, a la
determinacién de las clausulas financieras y al estudio
de la entrada en vigor [AAVV.: "Die dritte Konferenz
iber das Gemeinschaftspatent vom 11. bis 15. Dezember
1989%, GRUR Int., 1990, (pp. 173-179); GOMEZ SEGADE,
J.A.: "La tercera Conferencia d3 Luxemburgo sobre la
patente comunjtaria®, Actas, 1989-1990, (pp. 653-656)].
Este Gltimo aspecto fue el tema monogréfico de la 4»
Conferencia sobre la patente comunitaria [SCHAEFERS,
A.-SCHENNEN, D.: " Die Lissabonner Konferenz iiber das
Gemeinschaftspatent 1992%, GRUR Int., 1992, (pp. 638-
642); CASADO CERVIRO, A.: "El1 acuerdo sobre patentes
comunitarias. La Conferencia intergubernamental de
1992", Actas, 1991-1992, (pp. 807-810)).
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a las Salas de amulacién™®, que se concibieron a
imagen y semejanza de las Cémaras de recursos'™. Estas
Salas constitufan Junto a las Divisiones de
administracién y las Divisiones de anulacitn las
instancias sspeciales de la Oficina Europea de patentes
establecidas por el CPC 75'%,

Al decidirse, sin embarge, en la segunda
Conferencia de Luxemburgo celebrada en el afio 1985, la
creaciétn de un Tribunal de Apelacién comln [ en
adelante TRIAC)', se decidis encomendarle a éste la
revisién de las decisiones de las Divisiones de
administracién y anulacién™.

145. Las decisiones adoptadas por el
TRIAC no pusden ser recurridas ante ninguna instancia
ulterior. En el caso de la patente comunitaria se
produce, por tanto, respecto a 1la nulidad y la
caducidad una atribucién de competencia a un Tribunal
internacional que sustrae a estas materias del &mbito
de conocimiento de lus tribunales nacionales y, por

M art., 62 CPC 75 en relacién al art. 10 del CPC
75,

B SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court
L]
L) ’ po ‘61.

% art. 7 CPC 75.

2 La creacién de este Tribunal se relaciona con
#l proceso por violacidén de patente y con la superacién
del sistema de estricta separacién entre nulidad y
viclacién de patente. Serd analizada detalladamente
infra, p&rr. 175 y ss.

™ art. 28 del Protocolo sobre resolucion de
litigios en materia de violacién y de validez de
patentes comunitarias, ([en adelante Protocolo de
litigios o PL]. Este Protocolo es parte integrante del
APC
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consiguiente, del &mbito de aplicacién del art. 16.4
B o de cualquier otra norma de competencia judicial
internacional. Con ello se consigue el grado méximo de
centralizacion: s6lo un tribunal internacional puede
anular o extinguir las patentes concadidas por una
autoridad internacional. De ssta forma se preserva la
unidad del derecho y se asegura una interpretacién
uniforme de las causas de nulidad y caducidad de la
patente comunitaria.

I1I. La pulidad y cadycidad de la patente europea
Yy _naciopal

146. Como hemos visto anteriormente, el
art. 16.4 CB reserva al conocimiento exclusivo de los
tribunales del Estado de concesién los litigios
relativos a la inscripcidédn y validez de la patente.
Este preceptc se aplica indistintamente a la patente
concedida por la Oficina espaficla de patentes y marcas
en virtud de lo establecido en la LP y a las patentes
suropeas expedidas para Espafia por la Oficina Europea,
puesto que el propio CPE establece que la nulidad de la

’® DESANTES REAL, M.: "Instancias jurisdiccicnales
y normas de competencia judicial internacional en el
Acuerdo de 1989 sobre ia patente comunitaria®, La Ley
Com.eur., 1991 nGm. 67, {(pp. 1-3), p.2; DESANTES REAL,
M.: "El Acuerdo sobre Patentes comunitarias de 1989:
Competencia rationae materiae de los 6rganos encargados
de su aplicacién®, Noticias CEE, 1992 nGm. 86, (pp. 31~
43), pp. 39-40; DESANTES REAL; NM.: “La patente
comunjitaria...%, p. 330.
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patente surcpea se solicitarf en cada Estado para el
que &sta ha sido concedida con arreglo al Derecho
procesal interno™, y, por tanto, también de acuerdo
con lo que dispongan las normas de competencia judicial
internacional vigentes en ese Estado.

En relacién a la patente europea, sl
art. V quinguies del Protocolo anejo a1l CB™ explicita
que, no obstante el tenor literal del art. i6.4 CB, la
competencia Jjudicial internacional exclusiva no
corresponde a los tribunales de la RepiGblica Federal de
Alemania, sede de la Oficina Europea, sino, en cada
caso, a la jurisdiccién nacional correspondiente a la
patente europea concedida para ese concreto Estado.
Respacto a la "validez" de 1la patente europea concedicda
para Espafia, es, por tanto, competente la jurisdicciom

espafiola’,

147. Hemos estudiado el papel que
desenmpefia el art. 16 CB respecto a las demis normas del

¥ art., 138.1 CPE.
¥ Este precepto se afiadi6 al Protocolo/anejo con
ocasibn del Convenio de adhesidén de Dinamarca, Irlanda
y Reino Unido, hecho &n Luxemburgo el 9 de octubre de
1978 (DOCE niGm. L 304 de 30 de octubre de 1978). El
Informe SCHLOSSER establece que su razén de ser fue
precisamente evitar que los litigios relativos a la
validez se plantearan ante las instancias del Estado en
&l cual se haya depositado la solicitud de patente.

Cfra. Informe SCHIOSSER, p- 231, aptdo. 173,

¥ Pn cuanto a la patente comunitaria, ya hemos
puesto de rslieve gue, en principio, la nulidad y
caducidad se plantean, ante instancias supranacionales,
quedando por tanto fuera del &mbito de aplicacitn del
precepto del CP. La excepcitn a la que alude el art. Vv
gquinquies no es en realidad tal, puesto que hace
referencia a la patente suropea, que durante un periodo
transitorio coexistir& con la patente comunitaria en
virt.Q de la “optional solution®.
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CB y los foroa que consagra el art. 16.4 CB. No seré
necesario reiterar lc sxpuesto aqui. Si que resulta, en
cambio, adecuado analizar el supuesto de hecho de la
norma de competencia judicial internacional, que
sngloba no sélo las acciones relativas a la “inscrip-
cién*® del derecho, a las que ya nos hemos referido,
sino también a todas las acciones relativas a 1la
“validez" del mismo. Como es sabido, estamos ante una
nocién auténoma que no podemos interpretar con referen-
cia al Derecho de un deteraminado Estado parte.

El TJCE se ha limitado, hasta la fecha, a
establecer el principio de 'a interpretacidn auténoma.
En la Gnica sentencia dictada respecto al art. 16.4 CB,
no estd en juego la "validez“ del derecho, sino, si
acaso, una modificacién de la inscripcién’, que, al
no plantearse a titule principal, no entra, segin
sstablece el Tribunal, dentro del &mbito de aplicacién
del art. 16 del Convenio. El TJCE no aborda, por tanto,
la interpretacién del concepto comunitario de "validez"
de" derecho. Se limita a establecer gue el supuesto de
hecho de la norma lo integran exclusivamente las
acciones relativas a la "validez del derecho™ y a la
"regularidad formal de la inscripcién™*, A titulo de
ejemplo considera incluidos dentro de estas categorias
a "los litigios relativos a la validez, la existencia
o la caducidad de la patente o relativos a la reivindi-
cacién de un derecho de prioridad en virtud de un
depSsito anterior™’. Se trata, sin embargo, de una

113
Gobjerno brité&nico, p. 366S.

, Observaciones del

™ pujinstee ¢, Goderbauer, p. 3677, FJ 26. En el
FJ 25 de la decisidn también se alude a la validez del
derecho.

5 puisastee ¢, Goderbauer, p. 3677, FJ 24.
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anumeracién ad exemplum y poco depurada concsptualmente
de las acciones que este precepto abarca y serfa muy
aventurado sxtraer damasisdas conclusiones de ella.

148. La jurisprudencia del TICE no
nos ayuda, por tanto, a concretar un concepto autdnomo
de validez. A priori, podemos considerar, sin embargo,
que mientras gque, como hemos visto, las acciones
relativas a la "inscripcién®* son bésicamente las
acciones de impugnacidn de los actos realizados por la
Oficina nacional de patentes duranta el procedimiento
de concesidn del derecho, la nocibdn de “validez™ alude
a las acciones de impugnacidn del derecho, una vez ha
sido concedido, es decir a las acciones de nulidad y a
las gue surjan de un procedimiento de oposicibdn que se
sustancie con posterioridad a la concesion del dere-
chu'®,

149. Mis problemitica resulta, en
cambio, la inclusién de las acciones relativas a 1la
vigencia temporal del derecho en 1la *materia de
validez™. En Derecho comparado se suele establecer una
nitida diferencia entre "nulidad® y *“caducidad®.
Mientras que 1la nulidad se produce porgque en la
concesién de la patente concurre un vicio, que, de
haber sido advertido, hubiera significado la denegacién
del derecho, la caducidad sobreviene en virtud de un
hecho posterior. Es este hecho el gque produce la
extincion de un derecho originariamente valido™. Esta
€8 la razétn de que la caducidad produzca efectos ex

¥ As! se afirma expresamente con relacién al
Convenic de Lugano: Botschaft..., p. 308. También en
sectores doctrinales de la propiedad industrial se
considera adecuada esta interpretacidn. Cfra. STAUDER,
D.: "Die Anwendung des BEWG- Gerichtsstands...%, p. 511.

3 PEDEMONTE FEU, J.: Copentarios...., p. 251.
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nunc’™, mientras que la nulidad produce efsctos ex
tunc’®.

150. Nos hallamos, sin embargo, en
uno de e#sos cascs en el que las nociones utilizadas por
las normas de Derecho internacional privado no
coinciden con los conceptos vélidos para el Derecho
material. En 1la interpretacitn de 1la nocitn de
*validez"™ asentada por el art.16. 4 CB es fundamental
no cefiirse estrictamente a los conceptos sino buscar
*una reqgulacién adecuada y eficiente de la reali-
dad*™’. Al tratarse de una norma convencional es,
adem&s, jmprescindible atender a la finalidad del
Tratado internacional. En palab=as del propio TJCE, la
interpretacién del CB ha de atender a los objetivos y
sistema del Convenio.

151. E! CB incluye en su &mbito
material de aplicacién a los litigios relativos a la
propiedad industrial, no obstante que, en muchos casos,
tales litigios tengan un marcado car&ct. administrati-
vo. No se guiere excluir a un sector tan importante
para el comercio internacional de las facilidades que
el CB otorga en relacién al reconocimiento y ejecucién
de decisiones extranjeras, ni tampoco fraccionar 1la
materia para excluir a determinados litigios e incluir
a otros. La 18gica del sistema del CB exige, por tanto,
que éste regule también a la caducidad.

W art. 116. 2 LP.

» art. 114.1 LP.

% vIRGOS SORIANO, M.: _Lugar de celebracién...,
p. 21.
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152. La vinculacidn de la extincidn
de la patente a la autoridad encargada de su adminis-
traci6n hace que resulte, por otro lado, inadecuado
que, cifiéndonos al tenor literal del art. 16.4 CB,
consideremos qQue esta materia no se integra en los
foros exclusivos. En ests caso resultaria posible que
actuaran respectc a la caducidad otros foros
convencionales de competencia, aunque sea indiscutible
la jdoneidad de 1la Jjurisdiccién del Estado de
concesién, por ser la jurisdicciédn corraspondiente a la
autoridad encargada de la administracién del derecho.
Resulta, por tanto, conveniente una interpretacién
“globalizadora® del art. 16.4 CB. La categoria de
"validez® puede definirse, siguiendo los criterios
sentados en una reciente sentencia francesa, como "el
conjunto de las condiciones exigidas para que el
derecho produzca efectos legales”'. La nuljdad y la
caducidad de la patente se integrarian en esta nocién
convencional de validez y se sustanciarian ante la
jurisdicciébn nacional designada por sl art. 16.4 CB.

2. Adecuacién de la rxequlacién de la
sompetencia judicial internacional a las
necegidades de la tutela judjcial

153. Hemos estudiado tanto el supuesto
de hecho como los foros establecidos por el art. 16, 4
CB. Conviene plantearse adicionalmente si tales foros
responden a las necesidades de tutela judicial en
materia de nulijdad y caducjidad de patentes de

M sentencia des la Cour de Paris (ire. Ch.) de 15
de abril de 1992, Ste. Douwe Egberts France c. Ste.
Eden-¥Waren®, Ann., 1992, (pp. 3-8).
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invencién. Tendr& especial interés el andlisis
respecto a la patente europsa, habida cuenta del
retroceso que estéd experimentando 1la proteccién
nacional desde la creacién de la Oficina europea da
patentes’ y dada la incidencia de la intervencién de
una autoridad supranacional en su concesién.

A) la _proximidad

154. En los procesos cuyo objeto as
ia caducidad del derecho 1la ijdoneidad de Ila
jurisdiccidn correspondiente a la autoridad encargada
de la administracién del derecho resulta del principio
de proximidad. La cercania entre los tribunales
competentes y los hechos a enjuiciar y la necesaria
coincidencia entre el lugar en sl gue se producen estos
hechos y el lugar en el gue se ha de ejscutar la
decisién justifican, en si mismos que se atribuya a los
tribunales del Estado de concesién el conocimiento de
las acciones de caducidad. Asi, si la causa de caduci-
dad m&s relevante en la pr&ctica es el impago de las
tasas y la autoridad encargada del cobro de las
anualidades de una patente europea otorgada para Espafia
es la Oficina espafiola de patentes y marcas’, resulta
adecuado, que en aras de una buena administracién de
justicia, 1los 1litigios relativos a 1la extincién
declarada a consecuencia de ese impago se planteen ante
la durisdiccién espafiola.

155. La proximidad Jjustifica
también la atribucién de competencia judicial

¥? VILA ROBERT, J.D.: "Cinco afios de experiencia
espafiola en el Convenio sobre la patente europea®,
Noticias CEE, 1991 niGm. 74, (pp. 69-74), pp. 72-713.
33 art. 17 RD 2424/1986.
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internacional exclusiva, a 1os tribunales del Estado de
concesién para la resolucién de litigios relativos a la
nulidad de patentes nacionales. El foro establecide por
el art. 16.4 CB garantiza, en sfecto, la intervencién
de la jurisdiccioén més cercana a la autoridad de conce-
sién y a los hechos que han de ser enjuiciados. En
dicho territorio radica ademis el Registro en sl que
obra la inscripcién que puede verse afectada por el
resultado del proceso.

156. M&s dudas ofrsce, en cambio, la
razén de ser de la atribucién de competencia interna-
cional exclusiva a los tribunales espafioles en relacién
a la nulidad de una patente europea concedida para
Espafia. Las causas de nulidad de la patente europea las
establece, como hemos visto, el propio CPE por 1la
estrecha relacién de la nulidad con el procedimiento de
concesién. La nulidad es la sancién que el ordenamiento
juridico establece para determinados casos de infrac-
cién de las condiciones de patentabilidad. Estas
condiciones son verificadas por la Oficina Buropea de
patentes en el curso del procedimiento de concesién.
Dificilmente puede mantenerse, por tanto, gque 1la
jurisdiccién espaficla sea la nds idénea en virtud del
principio de proximidad entre jurisdiccién competente
y autoridad de concesién.

Hay que tener ademids en cuenta gue el
procediniento de concesidn de la patente europea es un
procedimiento wmediante el cual se pueden obtener
patentes para todos los Estados parte del CPE. Resulta
poco econbémico tener que interponer acciones de nulidad
distintas en todos los Estados para los que ha sido
concedida la patente, puesto gue ello implica una
duplicidad de esfuerzos por parte de las autoridades
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judiciales internas y genera un riesgo de gque se
produzcan resoluciones judiciales divergentes.

157. En el caso de la patente suropea no
es, por tanto, posible sostener que, tal y como parece
afirmar el TJCE en relacidn al ggunte Duiinstes, la
regla de compatencia establecida por el art. 16.4 CB se
base en una mera cuestidn de "conveniencia"*. De ahf
que sea necesario examinar si, como dice el Informe
JENARD, cabe atribuir al carécter piblico de la patente
de invencién la exclusividad del foro®®.

B) El _cardcter pdblico de la materia y la
exclusividad del foro

158. La regulaciédn de la legitimacién
activa para la interposicién de las acciones de nulidad
revela la existencia de un interés pGblico en la
eliminacién de las patentes injustamente concedidas’®,
Dicho interés consiste en la salvagquarda del principio
de libre competencia gue la patente excepciona. Es por

MW WADLOW, C. M.:"Intellectual Property...", p.
310.

¥ En el Informe JENARD se dice textualmente que
la "concesidn de la patente depende de la soberania

nacional®: Informe JENARD, p. 154.

¥ cCoinciden al respecto: ASENCIO MELLADO, J.M.:
"El procesc de nulidad de patentes ™, Revista
universitaria de Derecho procesal, 1989, (pp. 11-70),

p- 40; GOMEZ SEGADE, J. l-=_h_l!.7_ﬁ.'_nﬂ.§ﬂm-.§3:
OTERO LASTRES, J.M., LEMA DEVESA, C./CASADO CERVINO,
A./GOMEZ MONTERO, J.: Praxis mercantil. Copentarios a

., Barcelona, 1987 p. 231; PEDEMONTE

la_Ley de patenteg
FEU,J.: Comentarios.,.. , pp. 243-244.
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ello que cualquier perjudicado’, cualquier persona
gque “sufra un dafic o mencscabo presents o futuramente
previsible en el orden normal de las circunstancias o
de las cosas"™ ests& autorizado para solicitar la
anulacién del derecho. La jurisprudencia espaficla
considera que para sar considerado perjudicadce basta
ejercer una industria en sl sector de la patente’; en
Francia, donde la Leay de patentes establece un requisi-
to andlogou, se ha llegado a considerar “perjudicado® a
un sindicato’™. Los intereses pidblicos en la
elimjinacidn de patentes injustamente concedidas se
salvaguardan ademfs atribuyendo legitimacién activa a
la Administracién _.blica™.

W art. 113.1 LP

M STS (Sala 18) de 13 de nov. de 1976 (AJ 4924)
y doctrina jurisprudencial citada en esta decisién.

¥ Ad exemplum: STS (Sala 18) de 4 de diciembre de
1959 {AJ 4878), STS {Sala 18) de 7 de diciembre de 1964
(AJ 5689), STS (Sala 1%8) de 3 de noviembre de 1966 (AJ
5271), STS (Sala 18) de 6 de junio de 1968 (AJ 4541),
STS (Sala 1) de 7 de noviembre de 1970 (AJ 4747).

% se ha considerado que la existencia de un
monopolic de explotacién respecto a deteraminado
producto o procedimiento reduce las posibilidades de
competir de los demfs empresarios del sector y afecta,
por tanto, a los intereses profcsionales gue el
sindicato dJefiende. Cfra.
sentencia de 9 de mayo de 1979, Gouget c. Syndicat
national des Constructsurs de Navires et Embarcations
de Plaisance, Ann. 1981, p. 319. Al respecto: MATHELY,
P.: u_mmn_nm;_:nmn_m_mm_n_mnm.
Paris, 1991, p. 382.

¥ Egta técnica puede rasultar curiosa si tenemos
en cuenta gue es ui ente administrativo el que concede
la patente. Se justifica porgue resulta més simple que
promover 1la daclaraciétn de lesividad para poder
decretar posteriormente la nulidad del acto administra-
tivo de concesién: ASENCIO MELLADO, J.M.: “El proce-
s " p. 41.
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De lo antedicho n~ se deduce, no obatantes,
nada nfs Qque un interés pdbl . en sl restablecimiento
de la libre competencia. Dicho interés no implica an si
mismo gque 86lo las sutoridades del Estado de concesidn
estén legitimadas pars tutelarlo. El caréfcter publico
de una determinada cuestién no implica, como hemos
visto, la imposibilidad de intervenciétn de los
tribunales extranjeros, tan s6lo puede significar una
falta de interés para la apsrtura de foros en el

extranjero®™.

159. La relacién del Derecho de
patentes con la libre competencia es, por otro lado, la
causa de gue los efectos de la patente, el ius pro-
hibendi, se circunscriban al territorio del Estado que
lo concede®, Al Estado le interesa una determinada
ordenacidn de su mercado interior y la promocién del
avance técnico de acuerdo con un determinado nivel de
desarrollo tecnclégico™.

! supra, parr. 67.

%} VISCHER, F.: "Das IPR des Immaterjalgiiter-
rechtes (unter besonderer Beriicksichtigung des

Patentrechtes)” en AAVV.:__ Kernproblege des
Patentrechts: Festschrift zum 100j¥hrigen Bestehen

sines eidgenlssischen Patentgesetzes, Bern, 1988,
(pp.363~385), p. 367.

 Dos de los requisitos de patentabilidad, 1la
novedad y la actividad inventiva se caracterizan, en
efecto, por ser requisitos comparativos o relativos de
patentabilidad (Cfra. BERCOVITZ, A.: "“Novedad vy
actividad inventiva como requisitos de patentabjilidad®
en Grupo espafiol de la AITPI {ed.):

nueva ley sspaficla de patentes, Barcelona, 1987,( pp.
131-141), p. 131). Se trata de requisitos c condicicnes
que solo pueden establecerse en virtud de una compara-
cidén entre lo reivindicado y lo ya conocido anterior-

mente y constitutivo del estado de la técnica.
El requisitc de 1la actividad o altura
inventiva, evita que se patenten invenciones nuevas,
(continia...)
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Una vez ha sido concedido el derecho, el
Estado es, sin embargo, biésicamente indiferente a su
utilizacién. Es el propio titular del derecho o quien
haya obtenido una licencia exclusiva respecto a 1la
explotacién del mismo™ quien ha de velar por el
respaeto a las facultades que la patente concede. Puede
transmitir el derecho inter vivos o mortis causa®™ y
renunciar al mismo tanto de forma expresa’™ como de

3%4(...continuacibn)

que, sin embargo, resultan de carécter obvio. Su
apreciacibn exige, por tanto, que se valore la aporta-
cién realizada por la invencién en relacitn a lo ya
conocido. Esta operaciftn se realiza tenjiendo en cuenta
los conocimientos de un experto en la materia y, obvia-
mente, el nivel de éste puede variar de un Estado al
otro. Se trata, por tanto, de un requisito, que, si
bien es exigido por la mayoria de los Derechos wodernos
de patentes, puede interpretarse de manera diferente
segtn el nivel de desarrollo técnico de cada Estado. La
posibilidad de interpretaciones divergentes es, por
ejemplo, defendida por Bercovitz en relaciétn a la LP (
Cfra. BERCOVITZ, A.: "Novedad...", p. 134). La
evaluacién del requisito de actividad inventiva puede
incluso variar en el miswmo Estado. En una determinada
época se constaté que los tribunales civiles
norteamericanos consideraban invalidas por falta de
actividad inventiva a un 30 % de las patentes
examinadas {Cfra. STROEBELE; P.: "Die Bindung der
ordentlichen Gerichte an Entscheidungen der
Patentbehdrden ir ausliindiscnen und européischen Recht"”
GRUR Int., 1975, (pp. 1-11), p.8).

Ds todas maneras la unificacidn del Derecho
material de patentes milita a favor de una interpreta-~
cidén uniforme del requisito de actividad inventiva.
También BERCOVITZ postula tal uniformidad, si bien
considera que, para hacer justicia a las necesidades de
un pais que como al nuestro tisne un menor nivel de
desarrollo tecnolbdgico, el acercamiento ha de ser
paulatino. (Cfra.: BERCOVITZ, A.: "Novedad...", p.
134.).

3% art. 124.1 LP.
% art. 74 1P
¥ art. 118 LP.
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torma implicita®™. De ahi que se pueda afirmar que "el
“lado pliblico® de la patente se pone da relieve
predoainantemente en el acto de la concesién y bésica-
mente... se agota en &1, Los objetivos globales a
los que obedece el sistema de patentes estin al margen
del concreto destinoc de los derechos individualmente
considerados.

160. La relacidn entre la libre
competencia y el sistema de patentes no justifica, por
tanto, el car&cter exclusivo de la competencia judicial
internacional de 1los tribunales del Estado de
concasién. £i el interés pdblico radica en 1la
eliminacién de las facultades de exclusién injustamente
concedidas no deberia existir dificultad alguna en
admitir que los tribunales de un Estado extranjero
puedan contribuir a su consecucién™. En esta linea

3 art. 116. c) LP

¥ PFAFF, D.: "Grenzbewegungen der Schiedsfihig-
keit- Patentnichtigkeit im Schiedsverfahren-" en
HABSCHEID, W.J.- SCHWAB, K.H. (ed.): pBeitrige zum
internationalen Verfabrensrecht und zur Schiedsge-

ric =
, Minster, 1987, (pp. 278-293), p. 288. En
idéntico sentido, cfra. TROLLER, A.: Internationales

Privat- und Zivilprozessrecht,.., p. 241 y pp. 243-244.

W En el caso de gque se eliminaran patentes
justamente concedidas nos hallariamos ante una mala
aplicacién del derecho. Las reticencias de determinados
Estados a admitir que puedan conoccer de la validez de
patentes nacionales tribunales extranjeros obedece, a
nuestro entender, al temor de que se produzca esta
situacién.

Hay autores que mantienen que puede denegarse por
infraccitn del orden paiblico el reconocimiento de una
sentencia manifiestamente errdnea (Cfra. GEIMER, R.-~-
SCHUTZE, R.A.: Internationals Urteilsanerkennunq,
Minchen, 1983, p. 781). El temor a que se produzca una
resolucién judicial inadecuada de estas controversias
no Jjustificaria, por tanto, la existencia del foro

{contiuta...)
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cabe apuntar qua se observa, ademds, un creciente
liberalismo an relacién a la admisibilidad del arbitra-
je internacional para solventar las disputas relativas
a la validez del derecho™. Si se admite estd posibi-

Wy, ..continuacién)
exclusivo puesto gque basta con los mecanismos usuales
para combatirlo.

¥ En relacién al Derecho espafiol cabe afirmar que
Gnicamente se excluyen del arbitraje los litigios gue
varsen axclusivamente sobre la nulidad del derecho y
aquellos en los que la validez del derecho, siendo
decisiva para dictar el laudo, resulte incierta al
6rgano arbitral o cuando éste considere que procede
declarar su nulidad. Cfra. DE MIGUEL ASENSIO, P.:
"Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad
industrial en el Derecho espafiol®, R.C.E.A., 1992, (pp.
27-47), p. 45.

1a validez de los derechos de propiedad
industrial puede ser enjuiciada por tribunales arbitra-
les segin la regulacién sstadounidense, si bien sdlo
como cuestidn incidental y por tanto con efectos inter
partes y en relacién a una disputa contractual {Cfra.:
LECUYER-THIEFFRY, C.: * Un nouveau domaine pour
ltarbitrage aux Etats-Unis: la validité et la contrefa-
gon des brevets", Revue de l'arbitrage, 1985, (pp. 405~
413), pp. 409-411).

La legislacién suiza es =mnis liberal al
respecto y admite el arbitraje con carécter general
respecto a estas materias { Cfra. VISCHER, F.: "“Das
internationale Privatrecht des Immaterialgiiterrechtes
nach dem schweizerischem IPR Gesetzesentwurf"™, GRUR
Int., 1987, (pp.670-682), pp. 675-676, VISCHER, F.:
*Das IPR. .", pp. 371-372.

Para un tratamiento més general de la
cuestidn con referencias al Derecho francés, italiano,
alemén y suizo, cfra. PFAFF, D.: “Grentbewegungen...;
SCHWEYER, B.: "Zustindigkeit interrationaler Schiedsge-
richte zur Entscheidung Gber Fragen der Nichtigkeit und
Varletzung von Patenten®™, GRUR Int., 1983, (pp. 149-
156).

En los ultimos tiempos se advierte un
creciente interés por el arbitraje en sectores de la
préctica. De hecho las posibilidades de utilizacitn del
arbitraje en los litigios relativos a la propiedad
intelectual fueron debatidas en el dltimo Congreso de
1a AIPPI, celebrado en Tokio entre los dias 5 al 11 de
abril de 1992. PRl Informe general presentado al
Congreso puede consultarse en AIPPYI (ed.): _XXXVe

(continGa...)
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1idad de solucién extrajudicial de las controversias no
obstante el carécter piblico de la concesiétn del
derecho, deberian ser menores las reticencias respecto
a la posibilidad de una sclucién judicial, aungue sean
axtranjerocs los Srganos encargados de arbitrarla®.

161. La dnica razdn que, ademis de
la cercania, podria justificar el establecimiento de un
foro exclusivo radica en que, como hemos visto, en la
concesién de la patente de invencidén interviene
necesariamente una sutoridad pdblica. La concesiétn de
una patente de invencién es, sin embargo, un acto
administrativo estrictamente reglado. La Administracion
no hace, en ningin momento del procedimiento de
concesién, uso de criterios de oportunidad. De ahi que
autores como VIVANT hayan puesto de relieve gue se
suele sobrevalorar 1la importancia del acto de
concesidn®.

En el caso de los Estados gue practican
un examen previo a la concesidn del derecho existe, gin
embargo, una relacién entre la nulidad y el funciona-

Mi(...continuacién)
synthése, Ann. AIPPI, 1992/1, (pp. 153-165). Se ha
admitido taabién ¢l recurso al arbitraje en el Proyecto
de C6digo de conducta sobre transferencias tecnolégicas
elaborado en el seno de la UNCTAD. Cfra. DESSEMONTET,
F.: “L'harmonisation du droit applicable aux contrats
de licence™ en STOFFEL, W.- VOLKEN, P. (ed.): Conflits

L L]

&t harmonization, Mélanges en l'honneur d'A.E. von
Overbgck, Fribourg, 1990, (pp. 725-746), pp. 730-731.

™! TROLLER, A.: Das internationale Privat- und
Zivilprozessrecht,.., p. 247.

M3 VIVANT, M.: " Réginme...", p.6.
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mientu 4Ae un Servicio pdblico™. lLa Oficina de
patentes adopta, en efecto, una decisién de carécter
prejudicial acerca de las mismas cusstiones que pueden
ser objeto de controversia en el proceso de anula-
cién™. Solo si se confia en la capacidad de la juris-
diccifn extranjera para la realizacién de un examen
similar, habrd una predisposic.é6n favorable al
reconociniento de decisiones que pueden contradecir los
resultados del aexamsen previo. De ahi gue pueda
entenderse que en los Estados que practican tal examen
se establezica una competencia exclusiva.

162. La compstencia exclusiva que el
art. 16.4 CB y ¢l art. V gquinquies del Protocolo anejo
al CP atribuyen a los tribunales del Estado para el que
se ha designado 1la patente europea no puede, sin
embargo, basarse en esta razén. No esti en juego el
funcionaniento Je un servicio pGblico nacional. La
patente europea es, en afecto, otorgada tras la
superacién de un examen de las condiciones de patenta-
bilidad, perc este cont 71 lo realiza una instancia
supranacional. El argumento de la vinculacién con un
servicio pablico solamente podria utilizarse para
detraer la materia del conocimiento de las jurisdic=io-

“ Esta fundamentacié :e la competencia exclusiva
en la relacidn con el f: ioramiento de un Servicio
pGblico es defendida por doctrina francesa frente a
la arqumentacitdn prefer ., 't la jurisprudencia que
basa el foro exclusivo :1 ¢ den pablico. Cfra. HUET,
A: "Competence des t* .naux francais a l'egard des
litiges internationatv. , J. cl. dr. int., fasc. 581 ~B,
aptdos. 111-115.

W cfra. AUSCHER, E.K.: “Nichtigkeits- und
Verletzungspr ..ess im deutschen und europdischen
Patentrecht”, RIW, 1975 (pp. 305-316}, p. 307; PREU,
A.: "Probleme der Nichtigerklirung europiischer
Patente®, GRUR Int., 1981, (pp. 63-70), p. 613.
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nes nacionales y atribuirlo a una instancia supranacio-
nal.

163. Dos rasones de tipo histérico
explican, & nuestro entender, la regulacién del CB. En
primer lugar, hay que tener en cuenta que el CPE se
cifie b&sicamente al procedimiento de concesién y tan
$6lo excepcionalaente aborda determinados aspectos de
la nulidad. De ahf que en ¢l CPE no se incluyera ningtn
precepto relativo a los érganos que deben enjuiciar esa
nulidad y se remitiera al Derecho interno de cada uno
de los Estados parte. En el momento en el que se
elaboré el CPE se partia, ademis, de una adopcidn
conjunta de este Convenio y del CPC, Convenio que si
gue establece, como hemos visto, mecanismos centraliza~
dos de impugniciétn de la validez de las patentes
comunitarias destinadas a susticuir a las patentes
europeas en la CE.

Tampoco es8 de extrafiar que el
Derecho procesal civil internacional de los Estados
perte no Lhaga justicia a las peculiaridades del CPE. El
CB es anterior a la instauracidn de un procedimiento
supranacional de concesién de patentes de invencidn.
Con ocasiétn de la adhesidn de Gran Bretafia, Dinamarca
e Irjanda se pudo incluir un precepto respecto a la
patente eurcpea, el ya citado art. V quinquies del
Protocolo anejo.

EL Informe SCHLOSSER :i0 explica
cufl fue la razén de tal especificaciéon™; parece dar
por sentado que es inadecuado el establecimiento de la
competencia aexclusiva ante los tribunales de la
Repiblica Federal alemana. Las (nicas razones gque

* Informe SCHLOSSER, p. 231.
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puaden explicar tal postura son, a nuestro sntendsr,
las reticencias debidas al carécter ptblico de algunos
de los intereses en juego, razones que, tal y como
creenos haber demostrado, no pueden sostenerse de forma
convincente, paro que por el origen histébrico de 1la
patente no fueron cuestionadas en su momento.

164. Con ello no pretendemos
afirmar que hubiera sido conveniente sustraer la
materia del &mbjito de actividad de los tribunales de
los Estados designados, tan 8610 gue tal competencia no
deberia tener caricter exclusivo, de forma que,
alternativamente, el demandante pudiera acudir a los
tribunales del Estado en e] que est& la sede principal
de la Oficina Europea para solicitar la anulacién de un
haz de patentes europeas. Esta solucién permitiria una
impugnacién centralizada de la validez de un derecho,
que se concede tras un procedimiento centralizado, de
forma que bastaria un sdlo proceso para anular el “haz"
de patentes otorgado.

3. La determinacion del txibunal intexno
competente;  competencia  material = vy
competencia territorial intecrna.

165. El art. 16.4 CB atribuye al
conjunto de los tribunales del Estado de concesién de
la patente de invencidn nacional, © a los tribunales
del Estado en el que Ia patente europea despliiega sus
efectos, e)l conocimiento de las acciones de nulidad y
caducidad. Este precepto no especifica, sin embargo,
cual es el concreto tribunal espafiol ante el cual debe
plantearse la demanda. Para ello debemos acudir a las
normas de competexcia judicial interna.
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166. Son dos los 6rdenss juris-
diccionales ante los cuales pueden plantearse los
litigios relativos a la validez, en el sentido que agul
hemos otorgado al términc, de la patente de invencién:
el orden contencioso-administrativo y el orden
civil¥,

Siquiendo a 1la doctrina del TS en
relacitén a las marcas™ es necesarioc diferenciar dos
aomentos. Por un lado, estid el procedimiento de
concesidn del derecho gue termina en un acto adminis-
trativo, cual es la concesiétn o denegacidén de la
inscripcién de ia patente’. Este acto administrativo

¥ En este sentido es inexacta la referencia que
hacen los art. 62 y 123 LP a la *jurisdicciébn ordina-
ria®, Desde la entrada en vigor de la CE no tiene
sentido destacar este extremo, cuando por propia
definicién s6lo existe, 3Jjunto a la jurisdiccidn
ordinaria, la jurisdiccién militar. Debemos sustituir
por tanto el término de jurisdiccidén por el de orden.
(Cfra: ROMANI SOPENA, J.L.: "Procedimientos judiciales
en propiedad industrial: Diligencias comprobatorias y
medidas cautelares™, Grupo espafiol de la AIPPI (ed.):
Jornadas sobre la Lev espafiola de patentes, Barcelona,
1987, (pp. 95-111), pp.97-98; PEDEMONTE FEU, J.:
. PP-137-138)
No debe, sin embargo, concluirse que sb6lo el
orden civil puede conocer de litigios relativeos a
patentes. Parece claro, que, en virtud de lo dispuesto
en el propio art. 3 LP, los actos administrativos
regulados por la propia LP se podré&n recurrir ante el
orden contencicso-administrativo y que no se elinina la
posibilidad de persecucién penal de la violaciédn de
patentes. (Cfra. PEDEMONTE FEU, J.: Comentarios..., p.
138; RETUERTA, J.J.:
procesal, Madrid, 1389, pp.11-12.)

M STS (Sala 1%) de 3 de octubre de 1980 (AJ 3612)
y doctrina jurisprudencial citada en esta decisién.

W El art. 47 LP s6lo se refiere a la impugnacidn
de la concesitn de la patente de invancién pero las
exigencias derivadas de derecho a 1a tutela judicial
efectiva imponen gque también pueda recurrirse la

{continda...)
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puede ser combatido Gnica y exclus. . amente sn via
gubernativa y contencioso-administrativa™. Mediante
el recurso contencioso-administrativo sflo pueden, no
obstante, ponerse de¢ realieve la oriasitn de trémites
esenciales del procedimiento o agquallas cuestiones que,
como el carfcter industrial, son objeto de examen por
parta de la Oficina espaficla de patentes y marcas
durante el procedimiento de concesién’.

Junto a esta fase administrativa,
que se dirime ante el orden contencioso, existe, segin

¥ (...continuacién)
denegacién de la patente. Cfra. OTERO LASTRES, J.M.-
LEMA DEVESA, C.~-CASADO CERVINO, A.-GOMEZ MONTERO, J.:
Praxis,.., p. 92.

" por aplicacién de lo dispuesto en el art. 52
LICA es necesario interponer el previo recurso de
reposicién ante el Director de la Oficina espafiola de
patentes y marcas y agotar la via gubernativa. Cfra.
OTERO LASTRES, J.M.~ LEMA DEVESA, C.-CASADO CERVINO,
A.~GOMEZ MONTERO, J.: Praxis...., p. 92.

I En el apartadc tercero del art. 47 LP se
establece que no se podr& recurrir en via contenciosa
ni la falta de novedad ni la falta de altura inventiva
del objeto de la sclicitud, lo cual es légico pues
estas cuestiones no son exaainadas por la Administra-
cién y no existen, por tanto, actos administrativos al
respecto que sea posible recurrir. Consecuentemente
estos extremos si que podré&n analizarse en via conten-
ciosa cuando se introduzca el procedimiento de examen
previo (art.47.2 LP).

Si esto ocurriera, cobrarfa importancia lo
dispuesto en el art. 113.4 LP que establece que nho
podréd invocarse la misma causa de nulidad en via civil,
gue hubiera sido ya objeto de pronunciamiento en cuanto
al fondo, en via contencicso-administrativa., Surgiré en
ese nomanto, ademfis, el tema de la duplicidad de
ordenes jurisdiccionales competentes para enjuiciar
idénticas causas y al riesgo del desarroclloc de una
jurisprudencia divergente (Cfra. PEDEMONTE FEU, J.:

, P. 246).
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especifica el T5'?, un segundo momento en el gue ya se
ha logrado una inscripcién. Esta inscripcitn no tiene
una validez absoluta: establece una mera presuncién a
favor de la existencia del derecho ques pusde combatirse
mediante la interposicitn, ante los tribunales civiles,
de la correspondiente accién de nulidaa™.

La vigencia temporal del derecho no
es ilim! ada. El derecho caduca por sl transcurso de un
piazo de 20 afios, pero puede extinguirse con anteriori-
dad si concurre alguna de las causas del art. 116. 1
LP. Tal y como establece el aptdo. 2% de este precepto,
la caducidad es declarada por la Oficina espafiola de
patentes y marcas. Se produce por tanto un acto
administrativo, gque s8e recurrir&8 ante el orden
contencioso-administrativo™.

El conocimiento de las acciones relati-
vas a la "validez" del derecho corresponderd&, por
consiguient2, al orden civil o al contencioso-adminis~
trativo, seglin cual sea la naturaleza de la accién. Las
acciones de nulidad, es decir las que se refieren a la
validez strictu sensu del derecho, se plantear&n ante
los tribunales ordinarios, mientras gque en el caso de
gque la Administraci6n declare la extincién del derecho,
nos hallaremos ante un verdadero acto administrativo
recurrible en via contenciosa. Se podr& asimismo
recurrir ante los 6rganos de este orden jurisdiccional
la decisitn de concesiétn del derecho, puesto gue se
trata de una decisién administrativa.

¥ STS (Sala 18} de 3 de octubre de 1980, cit.
1 art. 123 LP.
% avt . 3 LP.
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167. Hasta el momento tan solo
hemos establecido a qué organos judiciales espaficles
corresponde sl conocimiento de las acciones de nulidad
§ caducidad seg(in la materia gque se dirime. Resta
determinar cual es la distribucién de los asuntos segln
criterios territoriales. Por lo que respecta a los
asuntos atribuidos al orden contencioso-administrativa
el art. 11 de la LJCA atribuye los litigios relatives
a las propiedades especiales a los Juzgados del orden
contencioso-administrativo de MHadrid, sede de la
Oficina espaficla de patentes y marcas. Respecto a
las acciones que se sustancian en via civil, el art.
125. 2 LP prevé gque "seréd competente el Juez de primera
instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Auténoma correspondiente al
domicilio del demandado...".

Esta norma concentra todos los litigios
que se sustancian por 1la via ordinaria ante
determinados tribunales civiles de 1#& instancia;
introduce, por tanto, mediante la regulacién de la
competencia territorial el principio de especializacién
judicial®™, que sectores de la préctica habian

7 Seria deseable gue, de forma andloga a como
ocurre en el orden civil, los litigios relativos a las
patentes y demis derechos de propiedad industrial
concentraran ante un determinado Juzgado de lo conten-
cioso~-administrativo. Cfra.: GOMEZ SEGADE, J.M.: lLa Ley

de patentes..., p. 146.

™ sobre las ventajas inherentes a la concentra-
cién de litigios: VOMLAND, L.: * Zur Konzentration von
Patentverletzungsstreitigkeiten in den Vertragsstaaten
des Europdiischen PatentUbereinkommens®, GRUR Int.,
1982, (pp. 42-46).
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reclamado, sin crear una jurisdiccibn aspescial, cosa
que impidc el art. 117.35 CE7.

168. El art. 125. 2 LP establece un criterio
de competencia judicial internacional basado en el
domicilio del demandado. Dado que las acciones de
nulidad de patentes se dirigen contra el titular de la
patente’ y un porcentaje elevado de las patentes
aspafioclas y europeas que producen efectos en Egpafia
estf en manos extranjeras, no es infrecuente que el
demandado no tenga domicilio en Espafia. La LP contiene
una laguna al respecto gque es preciso colmar y respecto
a la cual ha habido discrepancias importantes™

7 Egsta regulacién no parece haber colmado todas
las expectativas de sectores de la prictica que han
sefialado que con ella se intenta que "la acumulacidn de
experiencia supla la falta de preparacién especifica
previa® (PELLISE PRATS, B.: Informs.... pP. 16). El
nivel de concentracidén alcanzado no es todavia el
deseable, b&sicamente porgue no se ha hecho uso de la
posibilidad que ofrece el art. 125. 2 de designar a un
determinado Juzgado de 14 jinstancia, donde hubiera
varios. Al parecer la magistratura se opone a esta
especializaciébn. Cfra. GOMEZ SEGADE, J.A.: El
Protocolo judicial del Convenio sobre 1la patente

eurcpea (CPE)" en AAVV: Derecho Mercantil de la

comunidad Europea., Estudios en homenaje de José Girdn
Tena, Madrid, 1991, (pp. 539-551), pp. 545-546, nota
14,

” art. 113.3 LP.

™ PEDEMONTE FEU, ha apuntado, por ejemplo, que,
Ya que los residentes en el extranjero deben actuar
ante la Oficina espancla de patentes y marcas mediante
Agente de la Propiedad industrial (art.1%5.2 LP), las
demandas de nulidad deberfan interponerse en el
domicilio del Agente (Cfra. PEDEMONTE FEU, J.: Comenta-
rios..., Pp. 272-273); ROMANI SOPENA y GOMEZ SEGADE
consideran que éstas deben plantearse ante los Juzgados
de 18 instancia de Madrid, sede de la Oficina espaficla
de patentes y marcas ’Tfra. ROMANI SOPENA, J. L.:
*Procedimientos judiciaies...®, p. 106; GOMEZ SEGADE,

J.A.: e vy de patentes..., p. 146).
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El TS ha establecido, con referancia a la
impugnacién de las marcas™, que si el demandado
carece de domicilio en Espafia la accién se podré
interponer ante cualgquiera de los tribunales ordinarios
que conocen de este tipo ds litigios, a eleccién del
actor. La solucién adoptada es, por tanto, andloga a la
que consagra, con carécter general, la jurisprudencia
francesa para el caso de que pese a concurrir un foro
de competencia internacional no exista un concreto
tribunal francés territorialmente competente®. El1 TS
no parece, sin embargo, haber adoptado el limite de la
compatibilidad con una buena administracidédn de justicia
asentado por la jurisprudencia francesa respecto a la
facultad de eleccidn del actor. Se han ignorado, por
tanto, las facilidades que esta regla otorga al forum
shopping, habida cuenta del alto nimero de tribunales
internos competentes y del distinto grado de familiari-
dad de los nismos con este sector del Daecho material.

169. Mientras que los procesos en
los gque se plantea la nulidad a titulo principal son,
com0 ya hemos puesto de relieve, relativamente
infrecuentes, el demandado por infraccién de patente
suele defenderse, en la maycria de los casos, oponiendo

% 5TS (Sala 18%) de 2 de dic. de 1989 (AJ 8792).

¥ cfra. LAGARDE, P.: "Le principe de proximité
ce. " p. o133,

165



la invalidez de la patente’™. Desds el punto d: vista
del Derecho procesal civil internacional, ello nos
sitGa ante el problama de la relacién entre <1 foro
axclusivo consagrado por el art. 16. 4 CB y los foros
concurrentes gue regulan la competencia Jjudicial
internacional en materia de infraccién de patentes.

170. La situacidn se complica por
la distribucién de asuntos segdn la materia vigents en
algunos Estados. Existen, en efecto, sistemas que
introducen el principic de separacién entre nulidad e
intracci6tn de patente. Concretamente, y cifiéndonos al
dmbito de la Furopa comunitaria, en Holanda y Alemania
las acciones de nulidad corresponden a tribunales
distintos a los que resuelven las cuestiones relativas
a la violacién del derecho'™.

W cfra. SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal
Court...", p. 459.

En un estudio empirico del proceso por
infraccién de patente y modelo de utilidad en la
Repiblica Federal de Alemania, Gran Bretafia, Francia e
Italia, STAUDER llega a la conclusién de que 1la
impugnacién de la validez del derecho supuestamente
infringido es la defensa wmnis comin e importante
esgrimida por el presunto infractor: STAUDER, D.:-

- - ‘p.
135.

' En Alemania los recursos contra las decisiones
de la Oficina de patentes y las demandas de nulidad se
plantean ante el Bundespatentgericht, gque es un
tribunal especial creado especialmente para dirimir
estas cuestiones [par. 65.1 de la lLey alemana (PatG));
las acciones de infraccidén de patentes se plantean ante
las Salas de lo Civil de los Landesgerichte (par. 143.1
PatG). Por mandato de]l art. 148 de la Ley de
enjuiciamiento civil (2P0) el Landgericht que esté
conociendo de una accién por infraccién de _ ~“ente debe
suspender el procediaiento en cuanto ante &1 se plantea
la nulidad (STEIN-JONAS: Kogmentar zur Ziviiprozes-
gordnung, 200 ed. Tibingen, 1984, art. 148 marg. 155).

En Holanda la competencia respecto a la
nulidad corresponde a un determinado tribunal, 1la
(continda...)
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Aunque el sistema de separacién no pusde
explicarse Gnicamente con referencia al sistema de
concesién’®™, no hay duda de que éste influencia 1la
atribucién de litigios a érganos judiciales nacionales
distintos®™. En el caso de los Estados que realizan un
examen previo sxisten, por definicidn, decisiones de
carécter prejudicial relativas a los puntos que suelen
debatirse en los procasos de nulidad. Ei1 sistema de
separaciébn se erige en un sistema de proteccidn de la
actividad realizada por la autoridad de concesién: se
pretende evitar gue los jueces ordinarios, ante los
cuales se dirimen las demandas de violacién del deracho
por sus concomitancias con el Derecho de la responsabi-
lidad extracontractual, puedan anular las patentes de

(. ..continuacién)

Arrondissements- Rechtbank te's- Gravenhage (art. 54.1
Ley holandesa de patentes). En los procesos relativos
a la violacitn de patente, que se plantean ante los
tribunales ordinarios, la patente debe considerarse
v&lida. $i se impugnara la validez de la patente ante
la Arrondissenents- Rechtbank, se tendria gue suspender
el procedimiento de usurpacidn de patente.

Respecto a la situacién en Derecho comparado:
STROEBELE, P.: "Die Bindung...; LACHAT, D.: *La
compétence juridictionelle er matidre de contrefagon et
de nullité de brevets d'invention dans les Etats
contractants de la Convention du brevet esuropeen®, Les
petites affiches, 1976, n¢ 11 (pp. 4~10); n® 12 (pp. 8~
12}, n® 13 (pp. 7~ 12).

¥  No puede trazarse un paralelismo entre
procedimiento de concesidén con realizacidn de examen
previo y sistema de separacidn ni en el caso de Austria
ni en el caso de EEUU ni tampocc en el de Suiza. Cfra.
STROEBELE, P.: "Die Bindung...", p. 3 , SINGER; R::
*The infringement...", p.386; PAKUSCHER, E.K. :
“Nichtigkeits- und Verletzungsprozess...”, p. 307.

En el caso alemén el sistema de separacidn
tiene claras razones histéricas relacionadas con la
construccién de Alemania como Estado nacional en el
$.XIX. Cfra. PAKUSCHER, E.K.: "Nichtigkeits- und
Varletzungs-prozess...", pp. 310-311,

% STROEBELE, P.:"Die Bindung...", p.3; SINGER,
R.: "The infringement...", p. 386.
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invencién y se sncomienda esta tarea a tribunales nis
capacitados para enjuiciar cuestiones de caricter
técnico™.

171. En caso de que la nulidad de una
patente sxtranjera se plantes por via reconvencional o
de excepcién, en el marco de un proceso de infraccién
que se diriaa ante una jurisdiccién que no se corres-
ponda con el Estado de concesién, el sistema de
saparacién plantea dificiles problemas en relacitn a la
continuacién o suspensién del procedimiento y en
materia de reconocimiento y sjacucidn de la decisidn
que eventualmente resulte de tal proceso. La cuestién
ha sido también polémica en relacién a las patentes
comunitarias.

1._La patente comunitaria: la jintervencién
del Tribunal de Apela.idén Comun

172. En su redaccién originaria,
adoptada en el afio 1975 en la primera Conferencia de
Luxemburge, el CPC instaurd, siguiendo el modelo
alensn’, un sistema de estricta separacidén entre
nulidad y violacidn de patente. la validez de 1la
patente comunitaria tan solo podia ser impuguaua Ziice
las Divisiones de anulazién, con posibilidad de recurso
ante las Salas de anulacién y el examen de las
infracciones de patentes correspondia a los tribunales

¥ En Alemania es exclusivamente competente en
materia de nulidad de patentes un tribunal sspecial, el
Bundespatentgericht. Se trata de un tribunal msixto, en
el que se integran jueces juristas y jueces técnicos.
Cfra. par. 65. (1) y (2) PatG.

¥ STAUDER, D.: "Zur Gestaltung des kiinftigen
Patentverletzungsverfahren in Buropa®, GRUR Int., 1975,
(pp. 86-93), p. 89.
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nacionales declarados competentes segin lo preceptuado
an los art. 68 y 69 del CPC 7S.

El art. 76 del CPC 75 establecia
taxativamente que el tribunal nacional que conociera de
una accién de infraccién relativa a una patente comuni-
taria, debia tener por vé&lida dicha patente. Para la
coordinacidn entre los procedinientos de nulidad y los
de violacién se establecia (nicamente 1a posibilidad de
que el tribunal nacional suspendiera el procedimiento
de infraccién de patentes, si se planteaba demanda de
pulidad de la patente ante las instancias europeas. Tal
posibilidad se condicionaba a gue la decisién a tomar
dependiera del resultado del procedimiento de anula-
cion™,

173. Esta requlacién fue objev - de
una enmienda presentada por el Reino Unido™, que
condujo a 1la adopcién de una solucién transaccional. Se
establecid una reserva, segin la cual los Estados en
los que fuera posible pronunciarse acerca de la validez
del derecho en el marco de un proceso por infraccién
del mismo, podrian reservarse ssa facultad respectoc a
la patente comunitaria, durante un periodo transitorio
de diez afios, prorrogable por cinco mas™,

Adenids de cuestionar la adecuacioén del
principio de separacifn, esta reserva presentaba

¥ art. 77 CPC 75.

¥ Las objeciones del Reino Unido al sistema de
separacién tienen carficter constitucional; es contrario
a la tradicién del Common Law detraer a toda la materia
de la validez de un derecho subjetivo privado del
émbito de actuacién de los tribunales ordinarios.
Cfra.: STAUDER, D.: "Zur Gestaltung...", p.87.

" art. 90 CPC 75.
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grandes inconvenientes. Conducia a la fragmentacion del
derecho, puesto que tan sblo permitia al tribunal
nacional anular la patents comunitaria con efectos para
el territorio del Estado a cuya jurisdiccitdn pertene-
ciera™. Aumentaron las criticas respecto al sistema
de separacion: sen caso de que el Tribunal, ante &l que
se solicitara proteccién frente a una violacidn de
patente, decidiera acordar la suspensién del procedi-
misnto por haberse impugnado la validez del derecho
ante instancias eurcpeas, la resclucitn del proceso de
violacién podria prolongarse demasiado en el tiempo™.

174. Todas estas consideraciones se
plasmaron en una kesolucién que se afiadié al Convenio
de Luxemburgo de 1975. En dicha Resolucién se instaba
a constituir un Comité de expertos gue elaborara un
Protocolo de litigios™ al CPC.

Pl art. 90.2 CPC 75.

™ STAUDER, D.: " Auf dem Wege zu eine asuroplis-
chen Patentgericht®, GRUR Int., 1979, pp. 173-1B2, p.
175.

Un reciente estudio empiricc de los procesos
de infraccién de patente de invencién en varios Estados
comunitarios obliga, sin embargo, a este autor a
matizar sus anteriores afirmaciones. Los retrasos que
el sistema de separacién produce an la resolucidén de
lag demandas por infraccién de patente han de imputar-
se, no tanto al propio sistems de separacitn como a la
suspensién del procedimiento de violacién cuando se
solicita la anulacién del derecho. Esta suspensidn es
discrecional y sélo se otorga en un 25,3 % de los casos
estudiados. Los demds procesos se resuslven con mayor
celaridad en los Istados sn los que, como en Alemania,
rige un sistema de separacién. Cfra. STAUDER, D.:
Patent- und Gebrauchssusterverletzungsverfahren.... p-
147.

" Resolucién relativa a los litigios sobre
patentes comuanitarias ( EE 01/ vol.06/ pp. 49-~50)
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175. Entre otros, dos factores
influyeron sn la labor de sste Comité de expertos. Por
un lado, en circulos préximos a2l TICE, surgieron dudas
respecto a la capacidad de este Srganc para realizar
las tareas gque le encomsndaba el CPC 75™; por otro,
se empexd a considerar la cresacién de un Tribunal
internacional de patentes, a imagen y sesejanza del
United States Court of Appeals for the Federal circuit
[en adelante CAFC], instituido en el afio 1982,

¥ BRAENDEL,0: "Die kiinftige Rolle des Europlis-
chen Gerichtshof in Patentstreitigkeiten™, GRUR Int.,
1977, (pp. 294-297), p. 295; SCHMIEDER, H.H.: “Genein-
schaftspatent im Aufwind- {berblick iiber Stand der
Entwicklung des supranationalen Patentrechts in
materieller und verfahransrechtlicher Art", Bulw,
1990, (pp. 275~279), p. 277.

En al sistema instaurado por el Convenio
de Luxemburgo del afio 7% se atribula al TJCE la funcitn
de Tribunal de casacién respecto a luas decisiones de
las Salas de anulacidén (art. 63 CPC 75). Al TICE se le
atribuia ademis competencia en relacién a un recurso
prejudicial relativo a la interpretacion del propio CPC
Y los preceptos del CPE que éste integra y reapecto a
la validez e interpretacién de las normas de aplicacidn
no nacionales dictadas respecto al CPC (art. 73 CPC
75). Se encomendaba también al Tribunal de Luxemburgo
la resolucidn de las controversias surgidas entre los
Estados parte en relacidn a la interpretacitn del
Convenio (art. 101 CPC 75) y la facultad de relevar de
sus funciones a los miembros de las Salas de anulacién
(art 12.1 CPC 75).

™ Federal Courts Improvement Act of 1982, Public
Law 97-164, 96 Stat. 25 (1982). Sobre este tribunal:
AREAN LALIN, M.: "Creacitn en los Estados Unidos de un
nuevo Tribunal de apelacidén de patentes y marcas”,
Actas, 1982, (pp. 451-453); MARKEY, H.T.: "The Phoenix
Court®, Cleveland State Lawv Review, 1983-84, (pp. 1-5);
PAKUSCHER; E.K.: "Das neue zentrale Berufungsgericht in
den USA-ein Schritt in die europliische Richtung® GRUR
Int., 1983, (pp. 71-81); PAKUSCHER, E. K.: "Der U.S.
Court of Appeals For the Pederal Circuit- Ein Modell
fir Europa®, Festschrift fiir X. Haertel, GRUR Int.,
1990, (pp. 760-781); PAGENBERG, J.: "Rechtsicherheit im
Patentrecht- Eine Utopie? Das amer ikanische
Berufungsgericht fiir Patentsachen als Vorbild fir die
devts~ha Praxis®, GRUR Int., 1384, (pp. 489-494).
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La creacibn de este tribunal
estadounidense respondid esencialmente a la necsaidad
de garantizar la unidad de 1la interpretacitn y
aplicacién del Deracho amaricano de patentes™. Hasta
la constitucién del CAFC, 1las decisiones de 1los
tribunales federales de distrito relativas a la
violacién de patentes podian ser recurridas ante
cualquier tribunal de apelacién. Debido a las
divergencias en la jinterpretaciétn y aplicacién del
Derecho material, se producia, en detrimento de la
seguridad juridica, el fenémeno del forum shopping, al
que se decidié poner coto mediante la concantracién de
la revisitén de las decisiones relativas a la violacién
de patentes ante un (nico Tribunal Federal de apela-
cién".

Una situacién similar se planteaba
respecto a la patente comunjtaria, puesto que en el CPC
75 se atribuia el examen de la infraccién de la misma

™ PAKUSCHER, E.J.: "Das neue 2zentrale Beru-
fungsgericht ...%, p. 72. Las divergencias en la
interpretacién del derecho de patentes eran especial-
mente agudas por 1o que sea refiere a las medidas
cautelares. Mientrags que en el periodn comprendido
entre Enero de 1953 y Septiembre de 1978 el “Second
Circuit® concedié tan s&lo el 8% de las medidas
provisicnales solicitadas, el "Pifth Circuit* se
inclindé a favor del 86 % de las mismas. Cfra. BRINKS,
H.L.-FRIT2E, U.: *"Preliminary injunctions in patent
infringement cases in the United States and Germany",
I1c, 1988, (pp. 1-18), p. 2.

¥ MARKEY, H.: " The Phoenix Court....", p. 4.

Hay que tener en cuenta que en EEUU no existe la
demanda de nulidad individualizada y que la validez de
las patentes de invencién tan solo puede ser impugnada
ante los tribunales ordinarios en el marco de un
proceso por infraccién (Cfra. STROEBELE, P.: "Die
Bindung...%, p.7). El CAFC es también competente
raspecto a los recursos planteados contra la Oficina
sstadounidense ( Cfra. section 127 Federal Courts
INprovete... ~ct).
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a las jurisdicciones nacionales, sin que se instaurara
ningdn mecanismo que garantizara una interpretacién
uniforme de los sectores ds Derecho material unificados
por el CPC™. De ahi que, en sectores suropeos, se
considerara adecuado crear, siguiendo el modelo
amerjicano, un Tribunal internacional con competancias
en el sector de la usurpacién de patentes™

176. Se decidi6é simulténeamente
abandonar el sistema de separacién. Se considerés, en
efecto, que era contrario a las tradiciones juridicas
de la mayoria de los Estados comunitarios. Aunque
sistemfticamente correspondiera a la instauracién de un
sistema de examen previo, puesto que se reservaba a la
autoridad de concesién la anulaci6n con efectos erga
omnes del derecho por ella examinado*®, presentaba
grandes desventajas en la practica. Prolongaba el
procediniento de violacién y causaba la duplicidad de
determinadas actuaciones®.

177. El1 abandono del principio de
separacién creaba, sin embargo, nuevos problemas. Habia

™ HESS, C.:
im eyropiiischen Patentrecht, Berlin, 1987, p. 44.

¥ cfra. BE2ZENBERGER, .i" Gadanken zum
europdischen Patentrecht", GRUR Int., 1987, (pp. 367-
372), p. 372.

4% STAUDER,D.: " Auf dem Wege...", p.175.

® Tanto la autoridad competente en materia de
validez como el juez competente respecto a la supuesta
infracci6n han de determinar el &mbito de proteccién
otorgado por la patentes e interpretar con este
objetivo las reivindicaciones. Esto demuestra, segin
Stauder, que infracciénm y nulidad deben poder ser
tratadas conjuntamente en un mismo procedimiento. Cfra.
STAUDER, D.: Patant- und Gebrauchsmusterverletzungs-
NeEliatlaanss P 145,
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que encontrar el sistena de evitar el forus shopping,
garantizando la unidad de criterios de los tribunales
nacionales competentes tanto respecto a la violacién
coRo respecto a la nulidad de la patente comunitaria.
Se hacfa, adenis, necesario asegurar que los criterios
de interpretacién de las causas de nulidad de los
tribunales nacionales coincidieran con los de las
Divisiones y Sslas de anulacidn competentas cuando la
nulidad se plantea a titule principal*®.

178. El establecimiento del TRIAC
soluciond anbos temas, puesto que easte 6rgano judicial,
ademis de asumir la revision de las decisiones de las
Divisiones de anulacién sustituyendo a las Salas de
anulacién*®, obtuvo la competencia exclusiva, en
segunda instancia, del examen de las demandas
reconvencionales de nulidad plantsadas ante un tribunal
de patentes comunitarias de 14 instancia’®. 1a
preocupacién por la calidad de la jurisprudencia habia
en efecto cristalizado en la obligacién de designar a
un nGmero reducido de tribunales nacionales de primera
y segunda instancia*®, los denominados tribunales de
patentes comunitarias® a los que se atribufa en

2 Supra, p&rr. 141-144.

‘3 Esta instancia especial desaparece del CPC en
la versi6tn del 89 (art. & CPC en relacidn al art. 28
PL).

“ art, 22 b) PL.
% art. 1 PL.

** En este sistema se distingue rationae materiae
entre dos tipos de tribunales nacionales con competen-
cia respecto a la patente comunitaria, los trihunales
de patentes cosunitarias, y 1los dem&s tribunales
nacionales. Cfra. DESANTES REAL, M.: "El Acuerdo...®,
P- 36.

(continda...)
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exclusiva el conocimiento de las acciones por
infraccion®

“(...continuacisn)

Claro que nada impide que los Estados cumplan
con la obligacién que les impone el art. 1 PL nombrando
como tribunales de patentes comunitarias a los tribuna-
les conpetentes respecto a los litigios sobre las
patentas nacionales. Dichos tribunales actuar&n en
calidad de tribunales de patentes comunitarias en
determinados casos y en otros funcionardn como tribuna-
les nacionales.

De hecho esta opcién es aconsejable habida
cuenta del bajo indice de litigiosidad en la materia.
Algunos Estados ya la han tomado. Asi se han designado,
por ejemplo respecto al territorio de la Reptblica
francesa como tribunaies de patentes comunitarias de 14
instancia a los tribunales de Marsella, Burdeos,
Estrasburgo, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Paris, Rennes
y Toulouss. Ante estos diez tribunales se concentran
desde 1968 todos los litigios relativos a la patente
nacional francesa (MATHELY, P.: Le nouveau..., pP-
568) .

Respecto a la Repdblica Federal alemana se
designan en el Ansexo al PL a 9 Landgerichte
(Braunschweig, Diisseldorf, PFrankfurt (Main), Hamburg,
Mannheis, Minchen I, Nirnberg-Fiirth, Berlin y Saarbrilc-
ken), gue son los Srganos judiciales competentes para
los litigios relatives a la patente nacional acaecidos
en los territorios de los viejos L¥nder (En relaciébn a
las normas de los Linder que atribuyen competencia a un
determinado Landgericht seg(n posibilita el par. 143.
2 PatG ver nota 252 a) y b) al par. 143 PatG de
SCHULTE, R.: Patent- und Musterxrschi-Textausgabe, Kdln
(etc.}, 48 ed. , 1992). Respecto al territorio de los
nuevos Bundesliéinder 1a competencia corresponde
transitoriaments, hasta que los nuevos Linder decidan
otra cosz, al Kreisgericht de Leipzig: MUMLENDAHL, A.
von- MUHLENS, P.: “Geverblicher Rechtsschutz im
vereinigten Deutschland®, GRUR, 1992, (pp. 725-748), p
729.

*' art. 15 PL
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El sistema que se asi{ablece en el
Protocolo de litigios [en adelante PL) es el siguiasn-
te*™. Bl art. 15 PL aestablece que, en primera
instancia, la validez de la patente tan sdlo podré ser
impugnada mediante demanda reconvencional de nulidad
presentada ante un tribunal de patentes comunitarias an
el marco de un procesc por infraccién del derecho. la
validez de la patente no podri examinarse en el marco
de ningtn otro proceso relativo a la patente comunita-
ria*®®. La interposicién de la demanda reconvencional
serd comunicada a la Oficina de patentes, que anotari
tal hecho en el Registro de patentes comunitarias*®.

4% Analizan este sistema: BRUCHHAUSEN, K.: "Die
Institutionen und Verfahren bei Klagen die Gemein-
schaftspatente betreffen®, GRUR Int., 1987, (pp. 497~
$02}; DESANTES REAL, M.: "“Instancias jurisdicciona-
les..."; DESANTES REAL, M.: "El Acuerdo...™; FOGLIA,
R.: " Zum Verfahrensrecht des Gemeinschaftspatents-
Strejtregelung auf den Gebiet der
Gemeinschaftspatente®™, GRUR Int., 15891, (pp. 465-469);
FOGLIA, R. : "Procadural aspects of litigation relating
to Community patents”, Riv. dir. europeo, 1991, (pp.
59-67); GOMEZ SEGADE, J.A.: *La patente ..."; HAARDT,
W.L.: "Die Errichtunq eines Berufungsgerichts fﬁr
Gemeinschaftspatente®; GRUR Int., 1985, (pp. 252-255),
HAARDT, W.: "The setting up of a court of Appeal for
Comwmunity Patents®, IJC, 1985, (ppP.- 332-340);
SCHMIEDER, H.H.: "Gemeinschaftspatent im Aufwind...";
SCORDAMAGLIA, V.: " The Commmon Appeal Court...%,

* El1 sistema de separacién tan sclo solo se ha
suprirido en relacién a los procesos por violacién del
patente; se martienea, en cambio, respecto a las
acciones relativas a una patente comunitaria que no se
rigen por el PL (art.72 CPC). En estos procesos el
demandado rno puede oponer la invalidez de la patente,
sl desea hacerla valer, debe solicitar la declaracidn
de nulidad ante las Divisiones de anulacién de 1la
Oticina Buropea de patentes. Existe la posibilidad de
Qque, en ese caso, el tribunal nacional acorde la
suspensién del procedimiento (art. 73.2 CPC).

W oart, 16 PL
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El tribunal de patentes comunitarias de
18 instancia puede, al igual que los JOrganos
competentas cuando la nulidad se examina a titulo
principal, decidir anular la patente comunitaria o bien
mantenerla o modificarla*' con efectos en todos los
Estados de la Comunidad'’. La comunicacién con el
Registro de patentes comunitarias, que informa al
piblico de cuél es la tecnologia de libre disposicién,
se assgura disponiendo que se comunicars a la oOficina
Europea la resolucién gue recaiga, una vez é&sta haya
obtenide valor de cosa juzgada*’.

Las peculiaridades del sistema
instaurado por el PL aparecen en la regulacién de 1la
impugnacién de las resoluciones de los tribunales de
patentes comunitarias Jde 12 instancia. Estas
resoluciones pueden ser recurridas, segin las
condiciones que establezca la lex fori', ante los
tribunales de patentes comunitarias de 28 instancia,
gue son tarmbién tribunales nacionales designados en el
Anexo al PL. Pero la competencia material de estos
tribunales nacionales nc incluye ni los efectos de la
patente comunitaria o de la solicitud de patente

41 art. 19.1 PL. Cfra. art. 58 CPC.
a1 art, 20 PL.

9 art. 19.2 PL. Si la patente comunitaria se
mantiene de forma modificada, se dar& traslado del
texto modificado de la patente que serf publicado por
la oficina Europea de patentes (art. 19.3 PL).

““ art. 20.2 PL. Esta remisién a los Derechos
nacionales evita tener que crear un recurso de apela-
cién europeo, tal y como se intent$ an un principio.
Cfra. STAUDER, D:" Die Vereinbarung ilber Gemeinschafts-
patente, das Streitregelungsprotokoll und das Abdn-

derungsprotokoll ®, GRUR Int., 1986, {(pp. 302-314), p.
nT
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europea, ni a la validez de la patente. Sobre estas
cuestiones s0lo puede pronunciarse sl TRIAC'S,

Cuando la apslacién de la decisién
del tribunal de patentes comunitarias de 1» instancia
incida en las cuestiones que el PL atribuye a la
competencia sxclusiva del TRIAC, el tribunal nacional
que conoce en segunda instancia “reenviar&” el asunto
al TRIAC'', Este tribunal resolver§ exclusivamente
acerca de las cuestiones gque entren dantro del &mbito
material de la competencia que le atribuye el PL‘’,

Hay que resaltar, sin embargo gue
este mecanismo de "reenvio®™ no corresponde al sistena
del recurso prejudicial, instaurado por el art. 177 del
Tratadc de Roma ¢ por el Protocolo de interpretacién al
convenio de Bruselas. E1 TRIAC no se limita a resolver
una cuestién abstracta relativa a la interpretacién del
CPC, sino que es un verdadero tribural de apelacidn que
deride sobre cuestiones de hecho y de derecho'’.
Podemos, por tanto, considerar con SCORDAMAGLIA que, en
sequnda instancia, la competencia material respecto a
la infraccién de patentes comunjitarias se divide*’:
determinadas cuestiones se atribuyen al conocimiento de
los tribunales nacionales (tribunales de patentes

43 art. 22 PL.

4% art. 23 PL

‘7 EL TRIAC s6l0 puede pronunciarse acerca de los
efectos de la patante o de su validez y aplicaré para
ello exclusivamente las disposiciones del Acuerdo sobre
patentes comunitarias (art. 25 y 26 PL).

“ art. 24 PL.

4% SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court
e s, p. oavl,
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comunitarias de 2% instancia)® y otro sector de
problemas corresponds a una instancia jurisdiccional
internacional, el TRIAC.

Formalmente y para svitar que se
produzcan conflictos constitucicnales en determinados
Estados comunicvarios, que dificilmente podrian aceptar
que las decisiones de un Jusez nacional fueran revocadas
per un Tribunal internacional”, la sentencia, gque
revoca la decisién recaida en primera instancia, 1la
adopta el tribunal de patentes comunitarias de segunda
instancia. La decisién del TRIAC es, no obstante,
vinculante para este tribunal y para el Tribunal de
casacidn o de tercera instancia nacional. Estos organos
judiciales pueden intervenir Gnicaments respecto a la
materia que no integra la competencia exclusiva del
TRIAC'?, Las decisiones del TRIAC son por tanto
irrecurribles‘®,

% A los tribunales de patentes comunitarias de
2% instancia les corresponde decidir acerca de cuestio-
nes como las sanciones que no han podido ser unifica-
das: STAUDER, D.:" Die Vereinbarung..*, p. 307.

‘% GOMEZ SEGADE, J.M.: "La patente ...", p. 9;
PAKUSCHER, E,K.: "Probleme eines esuropéischen Beru-
fungsgerichts fiir Verletzungs- und Nichtigkeitsverfah-
ren aus Genmeinschaftspatenten” en AAVV.(ed.):Fest-
schrift fur W. oppenhoff zum 80. Geburtstag, Minchen,
1985, (pp. 233-248), p. 235.

‘7 art. 27 y 29 PL.

3 E1 carécter final de las decisiones del TRIAC
Y la complejidad de la relacién entre este Tribunal
europeoc de patentes y el Tribunal internc de tercera
instancia, que solamente puede revisar las decisiones
de los tribunales de patentes comunitarias del Estado
respectivo por lo que respacta a las materias cuyo
conocimiento no se reserva con carfcter exclusivo al
TRIAC son, seq(n HESS los dos puntos débiles del PL.
Cisru.. PESS, C.: Rechtsfolgep.... p. 190.
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179. Esta regqulacién es el
resultado de miltiples compromisos entre los Estados
participantes en la slaboracién de la patente comunita-
ria*®. Tiene 1la virtualidad de posidbilitar una
impugnacidn de la validez del derscho en el marco del
procesc de violaciétn y favorece, por tanto, a la
pequefia y nediana empresa, que, a menudo, carece de los
recursos y de la previsidn necesarios para solicitar la
declaracién de nulidad ante la Oficina EFuropea'®.
Garantiza a su vez la unidad de criterios entre los
tribunales de patentes comunitarias y las instancias de
la Oficina Europea con capacidad decisoria respecto a
la validez del derecho'™ y pretende crear también un
canal de comunicacién entre los tribunales nacionales
y el Registro comunitario de patentes’. Parece, por

‘4 HAARDT, W.L. :" Die Errichtung...", p. 255.
‘s DESANTES REAL, M.: "El Acuerdo...", Nota 62.

‘““ En el PL también se re_ula la relacién entre
los tribunales de patentes comunitarias y la Oficina
Europea de patentes respecto a la posibilidad de que se
planteen solicitudes de anulacién de una patente
comunitaria que ya ha sido impugnada en otro proceso.
Se consagra al respecto la regla de prior teapore.
Cfra. art. 34 PL.

9 Al TRIAC se le atribuye también competencia
respecto a la interpretacitn de los demis preceptos del
APC y de los preceptos, no nacionales, que lo desarro-
llen (art 5 ACP, art. 39 PL). A tal fin se establece un
mecanismo andlogo al dal recurso prejudicial instauvrado
por &l art. 177 TCE y por el Protocolo de litigios al
CB. En la reqgulacién establecida en 1975 {(art. 73. 1 a
CPC 75) esta funcién correspondia al TJCE.

Al TICE le corresponde, como praveia el

CPC 75, la resolucién de las controversias entre los
Estados parte (art. 14 APC; art. 101 CPC 75). A ralz de
la segunda Conferencia de Luxemburgo sa& decidié
atribuirle también la interpretacitn de las disposicio-
nes relativas a la competencia judicial internacional
contenidas en el APC, a fin de asegurar la coherencia
con la interpretacitn de las normas del CB (art. 3
(continGa...)
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tanto, una solucidn adecuada, si bien presanta algunas
complejidades en relacién a eu aplicacién practica*®.
A husstro antender la separacidn de cuestiones, tan
nitida desde un punto de vista conceptual, posiblemente
crears, sobre todo en los primeros tiempos, delicados
prodblemas de subsuncién en las distintas categorias.

2. JImpugnacién de la validez de la patente nacional
sxtrapijera v sistema de separacion,

180. El1 sistema de separacion crea
también dificultades cuando la nulidad de una patente
nacional se plantea, a titulo incidental, en el marco
de un proceso, que, s2qgin las reglas de la competencia
judicial internacional, se sustancia ante unos tribuna-
les que no pertenecen a la jurisdiccidn del Estado de
concesién. Las dificultades surgen en dos frentes. Por
un lado, ¢l tribunal ante el cual se plantea la nulidad
debars tomar una decisién relativa a 1a continuacibn o
suspensioén del proceso principal. Por otro, los
tribunales del Estado de concesiédn deber&n plantearse
si reconocen o no la decisiébn extranjera.

¢, ..continuacién)

APC). Se incluy®é también una referencia expresa a la
posibilidad de utilizacién del art. 177 TCE en caso de
que "exista riesgo de interpretacién discordante® entre
el APC y a1 TCE (art. 2 APC). Con ello se quiso evitar
que se discutiera la posibilidad de recurrir al TJICE
por la via del art. 177 TCE, alegando gque el CPC no
forma parte del ordenamiento juridico comunitario.
Cfra. BRUCHHAUSEN, X.: "Die Institutionen und Vertah-
ren...", pp. 500-501.

% STAUDER, D.: "Auf der Wege...", p. 181; HESS,
<.. muhtsfolgen..... p. 54.
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A) La sxcepcifn 9 reconveancitén de pulidad en
sl procasc de infraccién de patente

181. la posibilidad de plantear 1la
excepcién de nulidad en el marco de un proceso relativo
a la violaci6én de una patente tan solo existe en los
Estados que no adoptan el sistema de separacién. Esta
posibilidad se extiende a las patentes extranjeras en
cuyo Estado de concesién impere el sistema de separa-
cién gracias al principio, tradicional en el Derecho
internacional privado, que establece que la lsy rectora
del proceso es la lex fori'®. La impugnacién de la
validez de la patente extranjera se puede plantear en
el marco de un proceso sobre la infraccién del derecho
8i el Derecho procesal del foro asi lo permite y al
margen totalmente del origen, nacional o extranjero,
del derecho de exclusiva.

182. No es de extrafar, por tanto, gne
precisamente en sectores doctrinales de Estados en los
que rige el sistema de separacitn se haya postulado una
calificacién material de normas que, como el par. 148
de la ZPO alemana, establecen que, de plantearse la
nulidad en un proceso ante un tribunal crdinarioc, el
proceso debe suspenderse hasta que el tribunal espe-
cial, al que se le ha atribuide en exclusiva el

™ Ccfra. art. 8.2 CC. Actualmente se considera que
el principio de la Lex fori regit processum se basa en
razones précticas, ya que }a aplicacién de Derecho
procesal extranjsro entorpeceriy y ralentizaria el
desarrcllo del proceso. Entre otros, cfra. SCHACK, H.:
, Minchen, 1991, p.

16; LINX*® W.: _Internationales.... p- 14.
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conocimiento de las acciones de nulidad, haya resueito
sobre la cuestisdn™,

STAUDER defiende una calificacidn
materjal de este precepto argumentando que es el
correctivo procesal de la norma de Darecho material gue
establece que s! juez ordinario, coapstente respecto a
la violacisén de la patente, esté obligado a tener a la

patente por vidlida*.

Sabido es que las fronteras entre
el Derecho procesal y el Derecho material son dificiles
de trazar y que diversos autores han intentado elaborar
teorfas que permitieran apartarse de una calificacién
lege fori, que, per se, produce soluciones materiales
divergentes, segin donde se sustancie el proceso.
Ninguna de estas teorias ha obtenido el consenso
general pero se suele admitir que el “leit motiv" para
la resoluciédn de esta cu:stién debe ser la armonia
internacional de soluciones. El juez que conoce de una
accién de violacién de una patente extranjera debe
aspirar a resolver la controversia de manera aniloga a
como lo haria un tribunal perteneciente al Estado de
concesién'”.

Si utilizamos este criteric como
criterio de calificaciébn del par. 148 2P0, dificilmente
podrd mantenerse &l caricter material de esta norma. Su

“ STAUDER, D.: "Die Anwendung des EG Gerichts-

stands...”, p. 515; HESS, C.: Die Rechtsfolgen..., PP-
40-41.

' STAUDER, D.:"Die Anwendung des EWG- Gerichts-
stands...”, p. 515.

‘2 LINKE, H.: Internationales... p. 12; SCHACK,
H.: Internationales..., p. 16.
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objetivo es la defensa de una determinada organizacién
de la Administracién de Justicia que se expresa a
través de la regqulacidtn de la competencia judicial
material. En un Estado en el que rige el sistema de
separacién, no es gue al demandado por infraccibébn de
patente le esté vedado solicitar la anulaci6én de 1la
patente de invencién, simplemente la crganjizacién de la
Administracién de Justicia de ese Estado le impone gque
acuda ante un tribunal especial. Este es el motivo por
el gue se sesstablece una regla gue preceptia la
suspensidén del procedimiento gque se sigue ante el
tribunal que conoce de la infracciédn del derecho de
exclusiva. Una vez el tribunal especial decide sobre la
valjdez del derechc, serd posible reanudar el
procedimjento e integrar en la resolucién respecto a la
infracci6tn la decisiétn relativa a la validez o
invalidez de la patente de invencién. La decisién final
gue emane del proceso por violacidébn ser&, por tanto,
sustancialmente jdéntica a la que emanaria de un
tribunal gue hubiera enjuiciado la presunta infraccién
del derecho, a la que el demandado hubiera opuesto la
excepcidén de invalidez. Desde el punto de vista de la
armonia internacional de soluciones no existe, por
tanto, la necesidad de defender una calificacién
material del par. 148 zZPO'",

9 En la argqumentacién de STAUDER se incurre en
una petici6n de principio. El autor alemin fundamenta
la calificacién material del par. 148 2ZPO en el
carfcter material de la regla que impide a los Landge-
richte®, competantes respecto a la violacidén de 1la
patente de invencitn, examinar la validez de los
derechos de exclusiva. No justifica la razén por 1- que
atribuye a esa norsa carécter material. A nuestro
entender, si utilizamos criterios funcionales, dicha
regla habrs de calificarse como una regla de caréfcter
procesal, pues la funcién que ejerce en sl ordenamjiento
juridico alemén es la de salvaguardar la distribucién
de liticic= geqin la materia.
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1803. En el rarco 4del Convenio de
Bruselas una argumentacién de este tipo resulta adesiis
insostenible porque significa una alteracién unilateral
del sistema de distribucién de litigios entre las
jurisdicciones estatales. Si tenemos en cuenta que la
invalidez del derecho supuestamante usurpado constituye
la defenss natural del supuesto infractor, 1la
posibilidad de suspensién del procedimisnto de
viclacién a consecuencia de la aplicacién de una norma
de la lex causae supondria una alteracidn del sistema
de relacién entre los foros. En la préictica los
retrasos, que se producirian, inevitablener .e, a conge-
cuencia de este sistema, conducirfan al abandonc de las
posibilidades de defensa de la violacién de la patente
de invencitn ante el foro del domicilio del demandado.
A ello hay que afiadir que este fendSmeno tan solo se
produciria en relacidén a los derechos de exclusiva de
los Estados en los que inpera el principio de separa-
cién, esto es, en el &mbito de la Europa comunitaria,
Holanda y Alemania, con lo cual se infringiria uno de
los principios rectores de la interpetacién del CB
asentado por el TIJCE; “la uniformidad e igualdad de
derechos y obligaciones derivados del Convenio para
Estados parte y personas interesadas™™.

184. A la adopcidn de una causa de
suspensidn derivada de la lex loci protectioni se opone
también el hecho, puesto de relieve en relacién a la
admisibilidad de la doctrina del forum non conveniens
an el marco del sistema del CB, de gue los foros de
compatencia generales establecidos en este Convenio son

“ supra, p&rr. 120.
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indisponibles™. Un tridunal competente en virtud del
foro gqeneral del art. 2 CB no pusds declinar el
conocimiento de un litigio que entre dentro del &mbito
de aplicacién del Convenio o suspender un procedimiento
incoado an virtud de un foro derivado del CB, salvo si
una regla convencional establece esa posibilidad®

185. E1 CB tan solo autoriza a los
tribunales de 1los Estados parte a suspender el
procedimiento en caso de litispendencia o conexidad de
dos demandas interpuestas ante tribunales
pertenecientes a dos jurisdicciones distintas'”. Esta

) VERHEUL, J.P: "The forum (non) conveniens in
English and Dutch Law and under some international
Conventions®, I.C.L.Q., 1986, (pp. 413-423), pp. 421~
423,

Esta es sin embargo una cuestitn debatida. Se
esperaba una decisidn del TICE que aclarara la cuestién
en relacién al denominado "caso Harrods®. En un recurso
prejudicial se planted la admisibilidad de la doctrina
del forum non conveniens cuando el demandado esté
domiciliudo en la Comunidad y no existe ningtn otro
foro derivado del CB en un Estado parte ([Asunto C-
314/92, Ladenimor SA/Intercomfinanz S.A. Cfra. al
respecto JAYME, E.-KOHLER, Ch.: " Das Internationale
Privatrecht und Verfahrensrecht der EG nach Maas-
tricht®, IPRax, 1992, (pp. 346-352), p. 3152 y notas 18
y 85). Este recurso ha sido, sin embargo, retirado.
[Cfra. JAYME, E.- KOHLER, Ch.:"Das Internationale
Privat- und Verfahrensrecht der EG 1993- Spannungen
zwischen Staatsvertrégen und Richtlinien™, IPRax, 1991
(pp. 357~371), p.364 nota 86)

Sobre la compatibilidad de la doctrina del
forum non conveniens y &l CB: GAUDEMET- TALLON, H.: "Le
*forum nhon conveniens™, un menace pour la Convention de
Bruxelles ? (A propos de trois arra#ts arglais re-
cents)", R. critique, 1991, pp. 491-524.

%  TRITTON, C.-TRITTON, G.: "The Brussels
Convention and Inteallectual Property®, EIPR, 1987, (pp.
349-354), p. 351.

497 Cfra. art. 21, 22 y 23 CB. No estimamos por
tanto factible suspender e]l procedimiento de infraccién
de patertss si se plantea incidentalmente la invalidez

(continda...)
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situacién difiere totalments de la que analizamos,
puesto gue en nuestro caso 610 se ha planteado una
Gnica demanda. Por otra parte el art. 19 CB solo
permite a 1los tribunales de los Estados parte
declararse de oficio incompetentes respecto a los
litigios gue incidan, a titulo principal, en alguna de
ias materias respecto a las cuales el art. 16 CB
establece un foro sxclusivo (art. 19 CB)*M.

186. No se puede considerar que la
sxcepciédn de nulidad opuesta por el demandado por
infraccioén de patante incida de manera esencial en las
paterias exclusivas del art. 16 CB, puesto gue en la
decisién final, que se adopte en ese proceso, la
validez del derecho tan solo se analizara como cuestidn
previa, sin gque la conclusién a la que se llegue
produzca efectos de cosa juzgada.

(. ..continuacidn)
del derecho, salvo en el caso de que con anterioridad
a la interposicién de la misma se hubiera solicitado la
anulacién de la patente en el Estado de concesién. En
contra: GEIMER, R.-SCHUTZE, R.A.: __Internationale
Urteilsansrkennung..., p. 781.

% Hay autores que consideran que, si bien el art.
19 CB no prescribe gque los tribunales requeridos se
declaren incompetentes nis que en el supuesto de que el
litigio verse a_titulo pripcipal sobre una materia
objeto de una competencia exclusiva, tampoco impide gque
los tribunales declinen, potestativamente, la competen-
cia caso de que el 1itigio se refiera a titulo inciden-
tal sobre esa materia exclusiva (Cfra. VIVANT, M.:
"Regime international...”, p. 23 aptdo 88 ). Tal
conclusidn nos parece peligrosa pues es contrarja a la
seguridad juridica que inspira el CB. De hecho
permjitiria a los tribunales nacionales subvertir el
funcionamientc de los foros. Como tal posibilidad
dependeria ademfs de la lex fori se guebraria la
igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos
de la Comunidad.
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187. Se suscita, sn cambio, 1a cuestién
de si una demanda de nulidad reconvencional, planteada
por sl presunto infractor, permite la aplicacién del
art. 19 CB'”. Una demanda reconvencional no es mis que
una contrademanda, en la gque se hace valer una preten-
si6n independiente de la expresada en la demanda*”. La
solicitud de la nulidad planteada por via reconvencio-
nal produce al misme resultado que la impugnacién
directa de la validez en un proceso de nulidad del
derecho. En el caso de que la nulidad de patente se
haga valer por ese cauce, el art. 19 CP establece, pox
consiguiente, la obligacién de declinar el conocimiento
del litigio*'.

‘® £n Derecho espafiol se prevé la posibilidad de
que la persona demandada por infracciétn de patente
alegue la nulidad del derecho por via de sxcepcidn y de
reconvencién (art. 126 LP). Ambas posibilidades existen
también respecto a las patentes extranjeras, puesto gue
estas normas deben ser calificadas como normas
procesales.

“0 F1 concepto de demanda reconvencional, tal y
como figura en el art. 6.3 CB, no debe ser interpretado
de acuerdo con el Derecho internc de ninguno de los
Estados parte, sino gue, siguiendo el método preferido
por el TICE, se ha de elaborar un concepto autédnomo. El
TJCE todavia no ha tenido ocasién de pronunciarse al
respecto. Siguiendo a EICKHOFF, estimamos que el
concepto al que se alude en @l art. 6.3 CB se caracte-
riza por la idea de contratagque del demandado en base
a una pretensidn indeperdiente. Cfra. EICKHOFF, W.:

Biriin,

|‘ -
De g 1985,
Pp. 94-95,

#' BARIATTI, S.: "La giurisdizione...”, p. 519,
TRITTON, C.-TRITTON, G.:"The Brussels Convention...*",
P. 351; WADLOW, C.:"Intellectual property...", p. 313;
EICKROFF, W.: Inli#ndische Gerichtsbarkeit.... p. 149;
VIVANT, M.: "Regime international...™, p. 23.
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188, Este resultado resulta
insatisfactorio por varias razones*’. En primer lugar,
porque, como ya hamos puesto de relieve an varias
ocasiones, la alegacidn de la nulidad de la patente es
la defensa natural del supuesto infractor de una
patente de invencién. Los caucss procesales para dar
curso a esta alegaciétn dependen tan sé6lo de lo que
postule la lex fori. En los sistemas en los que, como
en el nuestro, se permita intsrponer una demanda de
nulidad reconvencional o alegar la axcepcidn de
invalidez del derecho, el accionamiento del art. 19 CB
quedard précticamente en manos del demandado por
usurpacién de patente.

Teniendo en cuenta la frecuencia de
la defensa de nulidad, hay que vaticinar que serén
pocas las veces en las gque los tribunales espaficles
podr&n conocer de las violaciones de una patente
extranjera, salvo gue al demandado le interese, por
razones de oportunidad, acceder a ello*'. Desaparece
por tanto, en la préctica, urna de las mayores ventajas

“? gsta opinidn la comparte también HESS, si bien
por razones opuestas a las nuestras. Esta autora
defiende una calificacién material de las normas que
sustentan los sistemas de separaciébn y unidad. De
sequirse esta postura las dificultades surgen en el
cago de gue se acumulen acciones por infraccién de
distintas patentes paralelas ante el tribunal del
domicilio del demandado. Como tendremos ocasién de
poner de relieve, dada la generaljizada vigencia de la
lex loci protectionis, en sste tipo de procesos resulta
insoslayable la aplicacién de distintas leyes, con
distintas regulaciones en relacién a la posibilidad de
solicitar 1a anulacién del derecho en sl marco del
procesc por infraccién. Cfra. HESS, C.: Rechts-
folgen....., pp. 41-42.

“ ps posible que asi suceda en la prictica,
puesto que al demandado le resulta mis facil defenderse
ante los tribunales de su domicilio, gque ante los
tribunales del Estado de concesibn.
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que aporta el CB a aeste sector del ordenamiento
juridico: la posibilidad de acumular ante los tribuna-
les deal dowmicilio del demandado diversas acciones por
violacién de patentes paralelas.

189. Las razones que sustentan sl
establecimiento del foro exclusivo del art. 16.4 CB no
justifican, a nuestro sntender, esta gituacién, puesto
que, como ya hemos apuntado, el foro del Estado de
concesifn se fundamenta exclusivaments en razones de
proximidad y, tan solo en el caso de las patentes
concedidas tras un verdadero examen previo, en la
vinculacién entre la concesién y el funcionamiento de
un Servicio piblico.

La segunda de estas razones no juega
papel alguno en el accionamiento del art. 19 CB. Este
se produce por efecto de una norma procesal de la lex
fori, sin distincién alguna en relacién a cudl fue el
sistema de concesién de la misma. Es més,
paradéjicamente, esta situaciétn se produce gracias a
una norma procesal que, desde el punto de vista
sistemético, se adeciia a un sistema de concesidn basado
en el mero rcegistro*.

4 Ya hemos sefizlado que el sistema de separacién
corresponde, desde el punto de vista sistem&tico, al
sistema de examen previo, pues 10 que se pretende es
evitar que un tribunal de primera instancia ordinario
pueda revocar una decisién prejudicial de un ente
administrativo especializada. De forma andloga, la
posibilidad de que en un proceso por violacién de
patente se pueda solicitar por via reconvencional la
declaracidtn de nulidad de la patente de invenciédn
responde a las necesidades de los sistemas de concesidn
basados en ¢l mero registro, puesto que en éstos la
presuncién de validez del titulec esgrimido por el
demandan*- ca mu-ho més débil.
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En cuanto a la proximidad, no tiene, a
nuestro entander, la suficiente fuerza como para
justificar la aplicacién del art. 19 CB en relacidn a
un foro, el del domicilio del demandado, gque podria
resultar adecuado para la defensa de 1la patasnte de
invencién. En el contexto de un sistema convencicnal
basado en la confianza mutua serfa, por tanto, intere-
sante que operara, también respecto a la demanda
reconvencional de nulidad de patentes, un foro anélogo
al establecido en el art. 6.3 CB%, ya que este
precepto, en tanto foro especial, no se considera
aplicable en relacib6n a las matcrias integrantes de las
compatencias exclusivas.

B) Reconocimiento de decisiones judiciales
en materia de infraccion de patentes gue se
pronuncien xespecto a la validez del derecho

190. Resta examinar si el reconocimiento y la
ejecuciédn de una sentencia sobre la violacidn de una
patente extranjera que incidentalmente se pronuncie

“ Fn este precepto se establece la posibilidad de
interponer demanda reconvencional ante los tribunales
del Estado ante el que se interpuso la demanda
principal. Para ello se exige que entre ambas demandas
exista una relacién de conexidad que el propio art. 6.3
circunscribe a un origen comin, en el mismo contrato o
en los mismos hechos.

La violacién de patentes supone la
infraccién del 4&mbito de proteccidn otorgado por el
derecho. Este §mbito de proteccibébn se determina en las
reivindicaciones (art. 26 y 60.1 LP; art. 69.1 y 84
CPE). La reconvencidn de nulidad supone la golicitud de
la anulacién de las reivindicaciones afectadas ( CIlra.
Ixribunal de grande instance de Paris, sentencia de 7 de
noviembre de 1984, “"Polychrome®, PIBD, 1985, II1 pp.
73-74V. Se puede argumentar por tanto gue ambas
demandas se sustentan en los mismos hechos.
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sobre la valides del derecho pusde causar dificultades
sn los Estados en los que rige el sistema de separa-
cién.

Debemos distinguir para ello entre las
sentencias de Eatados parte, cuyo reconocimjento y
ejecucién se rige por el CB y las sentencias dictadas
en terceros Estados, puesto que la incidencia de 1la
excepcién de orden pdblico y del control de 1la
competencia judicial del tribunal del que emana )a
decisién difiere en funcién del sistema de
reconocimiento.

191. El CB excede el mandato del art.
220 TCE y regula la competencia judicial internacional
directa, precisamente para poder prescindir en materia
de reconocimiento y ejecuciédn del control de la compe-
tencia del juez de origen de la decisién. De ahi que,
en un principio, y tal y como dispone el art. 28 CB,
esté vedado el control de la competencia judicial
directa. Este principic general se excepciona, sin
embargo, en relacidn al reconocimiento de las resolu-
ciones dictadas en desconocimiento de lo dispuesto en
el art. 16 CB. Fl art. 28 CB permite sancionar,
mediante la denegacidn del reconocimiente, 1la
inobservancia del art. 19 CB. Cuando el demandado en un
proceso de infracciédn de patente haya solicitado 1la
anulacién del derecho por via reconvencional, el juez
deberia haberse declarado de oficio incompetente. Si no
1o ha hecho, se denegari el reconocimjiento y ejecuciédn
de la sentencia resultante del proceso.

192. En el supuesto de gque la nulidad se
haya planteado coxo excepcién a 1la infraccién de
patente, el juez del exequatur s6)~ podr&, en cambio,
denegar «! reconocimiento si concurre alguna de las
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causas enumaradas en el art. 27 CB. De sspecial
relevancia en nuestro contexto es la excepcidn de orden
piblico establecida en el art. 27.1 CB. Dos son las
posibles formulaciones de esa infraccién del orden
ptiblico de los Estados que se rigen por un sistema de
separacién. Pueden considerar infringido el orden
piblico procssal o el orden pGblico material.

193. En el primer caso, el tribunal ante
el cual se solicitara el reconociniento de la decisién
alegaria la infraccién de una norma esencial del
procedimiento y para ello trataria de demostrar que la
regulacién de 1l1la coaspetencia material tiene tal
entidad.

El Bundesgerichtshof ha definido, sin
smbargo, de forma restrictiva el concepto de orden
piblico procesal. En una sentencia reciente especifica
que "la excepciédn de orden phblico del art. 27.1 CB
s6lo se aplica en casos excepcionales. No se prcde
denegar la ejecucién por el solo motivo de que la
decisién extranjera haya recaido en un proceso, que
difiera de lo establecido en normas imperatives del
Derecho procesal alem&n. S810 se produce una causa de
denegacién, cuando la sentencia del tribunal ¢y tranjero
haya resultado de un procesc gue se aparte de los
principios fundamentales del Derecho procesal alemin,
de tal aznera que no pueda coasiderarse gue la decisiobn
ha recaido en un proceso ordenado y acorde a los
postulados de un Estado de Derecho"®.

“ ctfra. Bundesgerichtshof, sentencia de 21 de
narzo de 1990, NJW, 1990, pp. 2201-2203, aptdo. 29 Cj.
El TC parece sequir la misma linea al establecer gue
respecto a la notificacién de la demanda en una
relacioén de tr&fico externo "no se puede pretender que
jueguen exacta y rigurosamente todos los requisitos

(continda...)
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No es posible mantener que una
regulacién de la distribucién de asuntos segin la
materia, como la que, de hecho, protege el art. 148 ZPO
sea un principio procesal fundamental*’; no se
infringen, al establecer la posibilidad de interponer
la excepcitn de invalidez, las exigencias derivadas de
una ordenacién del proceso adecuada y acorde a los
postulados del Estado de Derecho. Los Estados que se
rigen por el sistema de separacién, no podrén, por
tanto, denegar el reconocimiento de una sentencia,
recaida en un Estado parte del CB ¢ el CL, alegando una
infraccibtn del orden ptblico procesal.

194. Se podria intentar argumentar
una infraccion de) orden pGblico material en virtud del
siguiente razonamiento. Una decisién en la que sge
aprecie, a titulo incidental, la invalidez del derecho
es una decigién que reduce el valor econdmico de la
patente e introduce un elemento de inseguridad
juridica*'. Esta situacién, por definicién no se da en
los sistemas de separaciédn. De hecho, la atribucibn de
competencia exclusiva, respecto a la validez de la
patente, a un determinado tribunal, especializado en
este tipo de litigios, es caracteristica de los Estados
en 1os que los derechos se conceden tras la superaciodn
de un examen de la novedad y actividad inventiva de la

“é(...continuacién)
existentes en nuestro ordenamiento™ STC 43/1986, de 15

de abril, B.J.C., 1986-61, FJ 5.

“? E1 propio CB contiene indicaciones que permiten
deducir que considera que la distribucién de litigios
por la materia entre los distintos tribunales que
forman una Jjurisdiccién nacional es de carfcter
meranente organizativo., Cfra. art. 1 CB.

4 cfra. al respecto: SERRERA CONTRERAS, P.L.: "La
proyectada reforma del derecho de patentes: Aspectos
procedimartsles™, RDM, 1984, (pp. 117-126), p. 122.
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invencitn, examen que atribuye a las patentes un mayor
valor econbmico y posibilita su utilizacién como
soportes para transfersncias contractuales de tecnolo-
gla.

Este tipo de argumentacisn parte, sin
eabargo, del prssupuesto de que la invalidez del
derecho, establecida como cuecstitn previa en 1la
decisién axtranjera acerca de la infraccién de la
patente, ha sido determinada errdéneamente, puesto que
861c en aste caso serd injustificada la merma de valor
econbmico. En el caso contrario, del que hemos de
partir para ser coherentes con el clima de confianza
que estf en la base del CB, la decisidén extranjera
presta incluso un servicio a los competidores del
titular de la patente de invencién, puesto gque, al
igual que el informe del estado de la técnica en los
sistemas de concesitn francés y espafiol, pone en manos
del piGblico los elementos para solicitar la anulacién
con efectos erga omnes del derecho'”.

La desconfianza ante la pericia de los
tribunales extranjeros debe ceder, en nuestra opinién,
a los intereses de integracién que derivan del Tratado

4% 51 la decisi6n del tribunal extranjero acerca
de la validez de la patente de invencién fuera errénea,
al titular de la misma le quedaria la posibilidad,
adenés de agotar los recursos sn el extranjero, de
interponer una demanda de nulidad ante los tribunales
compstentes del Estado de concesidn. Que el tituiar de
la patente comunitaria sesté legitimado para interponer
ante las Divisiones de anulacién una demanda de nulidad
resulta claramente del tenor literal del art. 55. 1
CPC. En el caso espaficl, el art. 113.1 exige que el gue
solicite la nulidad experimente un "perjuicio". Se
podria intentar argumentar que de la inseguridad
juridica creada por la sentencia extranjera derivan
consecusncias desfavorables para el titular de la
vaterte aspaficla.
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de Roma. Es indudable que en este como an los domis
sactores de la vida econbémica comunitaria, es necesario
asegurar y agilizar el procedimiento de reconocimianto
Yy sjecucibdn de decisiones judiciales. De ahi gue el
sistema del CB postuls una utilizacidn excepcional de
ia excepcitn de orden piblico y gue la posible
sxistencia de error en la aplicacidtn del Derecho no
baste para accionar el art. 27.1 CB.

195. Precisamente porque respecto
a las jurisdicciones de Tstados terceros, no integrad-s
en el espacio judicial europeo, no impera este
principio de confianza, no se puede postular, de
entrada, la adopcidn de una solucidn an&loga en
relaciétn al reconocimiento y ejecuciébn de decisiones
judiciales originarias de estos Estados. Estas
decisiones se reconocerin y ejecutarin segin los
sistemas instaurados en otros Tratados internacionales
0 segin lo que establezca el Derecho internacional
privado de origen auténomo de cada Estado. Diversos
ser&n por tanto los papeles que desempefiari sl control
del vinculo entre juez de origen y decisién y el orden
paGblico.

Desde el punto de vista de un
Estado que, como el nuestro, no examina la novedad y
actividad inventiva de 1los derechos de exclusiva
otorgados, estimamos que no se justifica una posicién
demasiado cerrada respecto al reconocimiento ¥y
ejecucién de decisiones gque a titulo incidental hayan
examinado la validez de patentes espafiolas. Al adaitir
la legislaci6tn espaficla e]l planteamiento de 1la
axcepcidén de nulidad, dificilsente podrs erigirse
respecto a la decisién extranjera la barrera del orden



pdblico procesal'®. Como las patentes concedidas segtn
el sistema de la LP no ss controlan respecto a la
novedad y a la altura inventiva, no esté en juego ni el
funcionamiento de un servicio piblico ni puede una
decisibén, que a titulo de cuestién previa, incida en la
nulidad del derecho mermar un valor econdmico, rie por
si escaso. No estimamos, por eso, necesarias especiales
precauciones.

“° Esta barrera tampoco puede utilizarse en los
Estados que se rigen por el sistama de separacién si
,como han hecho los tribunales alemanes, se sustenta,
tanbién fuera de) sistema del CB una definicidén de
orden pablico procesal comoc la resefiada. Cfra.:
Bundesgerichtshof, sentencia de 18 de oct. de 1967,
IPRspr., 1966-1967, n¢ 251. Claro que hay que tener en
cuenta gque eata decisidn también se produjo en relacibn
a un Convenio bilateral de reconocimiento y sjecucién,
en este caso el concertado con el Reino Unido (Convenio
entre el Reino Unido y la Repiblica Federal de Alemania
sobre el reconocimiento y la ejecucidn reciprocos de
sentencias en materia civil y mercantil firmado en Bonn
el 14 de julio de 1960).
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CAPITULO. IV LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA INFRACCION
DE PATENTRS

I. La tutela provisional de) derecho de exclusiva

196. Los procesos relativos a la infraccién
de patentes de invencién y derechos anilogos son
procesos marcados por una disyuntiva en relacién al
factor tiempo“'. Aunque las patentes de invencién
estdn sosetidas a un plazo legal de caducidad de vainte
afiog, en el mercado los productos y procedimientos
patantados suelen ser desplazados en un lapso de tiempo
mucho menor”., Ests en juego la posicidn de mercado
que se disputan el titular de la patente de invennién
y el competidor al que se imputa la infraccidn del
derecho de exclusiva®’. La propia mutabilidad del
mercado axige gque la tutela se otorgue con gran
rapidez'™, ¢l tiempo corre a favor de quien usurpa el

' ERNST, R.: Die vorsorglichen Massnahmen im
Hettbewerbs- und Issaterialgilterxecht, Zirich, 1992, p.
3,

7 DIAZ VELASCO, M.: “El embargo preventivo en
caso de usurpacién de patentes de invencidn®, RDP,
1947, (pp. 376-390), p. 376.

S} BERCOVITZ, A.: “Las medidas cautelares en la
nueva legislacidn sobre bisnes inmateriales y derecho
de la compstencia®™ en Grupo espafiol de la AIPPI (ed.):

4 FRANCESCHELLI, R.: "Le misure provvisorie nel
diritto industriale®™ en TAZIA, G. (ed.): Las Resures
(continda...)
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derecho y no ha soportado los gastos para la obtancién
del avance técnico y la patente y, por tanto, puade
obtensr un mayor beneficio de la explotacifn del
producto o procedimiento™. 5i tenemos en cusnta que
el propbsito de la proteccién de la propiedad indus-
trial es estimular la competencia en el planoc de la
innovacién técnica*® cabrs, ademis, considerar que el
transcurso del tiempo debilita el funcionamiento
compstitivo del mercado.

Pero, por otro 1lado, los procascs
relativos a derechos de invencién se caracterizan
precisamente por su complejidad. Es preciso valorar si
la actuacion impugnada es realmante constitutiva de un
acto de infraccién y detersinar si dicho acto afecta al
&abito de proteccidn otorjzado por 1la patente. la
mayoria de las veces serf también necesario examinar la
validez del derecho valorande la concurrencia de las
anterioridades alegadas por el supuesto infractor. Elle
ineludiblemente implica la intervencitn de peritos y la
pr&ctica de pruebas, por lo que los procesos suelen
dilatarse en el tiempo.

**{...continuacién)

proviscirxes en procédure civile, Milano, 1985,( pp.
283-289), p. 283.

“$ yoN STEIN, W.: "“2ur vorl¥ufigen Durchsetzung
von patentrachtlichen Unterlassungsanspriichen®, Mitt.,
1969, (pp. 281-285), p. 281; TIEDTKE, H.: "Einstweilige
Verfilgungen in Patentsachen”, Mitt., 1976, (pp. 1-5),

p. 1.

“ LEHMANN, M.:"La teoria de los "Property Righ-
ts”....%, p. 278.

“? Bn relacién a la competancia desleal: MASSAGUER
FUENTES, J.: “Las medidas cautelares en la Ley de
compatencia desleal®, RDN, 1992, (pp. 731-766), p. 731.
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197. De ahi que, en este &mbito, cobren cada
vez mayor importancia las medidas cautelares*®, prueba
de 1o cual es la dstallada regulacién de las misaas en
los art. 133 y ss. de la LP', cuyos preceptos se
aplican tanto a los procescs por infraccién de patentes
otorgadas por la Oficina espafiola de patentes y marcas
como a las violaciones de patantes europeas otorgadas
para Espafia por la Oficina europesa de patentes, por la

remi®ién al Derecho nacional realizada por el art. 64.3
CPE*,

' BRINKS, H.L- FRITZE, U.: * Preliminary in-
junctions...", p. 18; BERCOVITZ, A.: "Las medidas...",
p. 53.

*** Dicha regulacién ha sido sin embargo fercozmente
criticada por la doctrina procesalista por su falta de
rigor metodolégico: MUNGZ SABATE, L.: “"Las medidas
cautelares en la Ley de patentes®™, La Ley, 1987, {pp.
1030-1036), p. 1030.

% E1 otorgamiento de medidas cautelares respecto
a la patente europea reviste menores dificultades que
respecto a la patente espafiola, puesto que se trata de
un derscho otorgado tras la realizaciébn de un examen
previo. Ser& por tanto més f&cil apreciar la concurren-
cia del fumus boni iuris o apariencia de buen derecho
que se ha de exigir, pese al silencio de las LP al
respecto, como presupuesto del otorgamiento de las
medidas cautelares (Cfra. PEREZ DAUDI, V.: Medidas

cautelares en el proceso de propiedad industrial,
Barcelona, Memoria de licenciatura (inédita), 1992, pp.
68-119; de idéntica opini6n aungue en relacibdn con la
conpetencia desleal: MASSAGUER FUENTES, J.:" Las
medidas cautelares...", p. 737).

Mientras que las patentes otorgadas a partir
de una mera declaracidn del inventor o causahabiente
del mismo no gozar&n de un presuncidén favorable a su
validez, la apreciaciétn de la apariencia de buen
derecho se ver§ muy facilitada cuando el derecho haya
sido otorgado tras superar un examen del prestigio del
realizado por 1la Oficina eurocpea o si existe una
patente paralela otorgada respecto a la nismpa invencién
en un Estado gue realiza dicho examen [SCUFFI, M.:
"Europdische Patente und einstweiliges gerichtliches
Verhot patentverletzender Handlungen®, GRUR Int., 1991,
(pp. 484-486), p. 485; idéntica argumentacién pero en

(continga...)
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198. En el contexto de un esatudio relativo a
la conpetencia judicial internacional de los tribunales
aspafinoles resulta irrelevante al supuesto, més frecuen-
te en la prictica, de concesidn por los tribunales
sspafioles de una medida cautelar para asegurar la
afsctividad de una sentencia espafiola en relacién a una
situncién que se produce dentro del &mbito territorial
espafiol, puesto gque esa situacidn carece de elemento de
extranjeria. Nos interesa, en cambio, analizar las
posibilidades de intsrvencién de 1los tribunales
aspaficles para asegurar la efectividad de las decisio-
nes que pudiera llegar a dictar una jurisdiccién
extranjera.

Nediante la concesitn de wmedidas de asegu-
ramiento los tribunales espafioles intervienen en ese
supuesto para preservar el status guo y asegurar la
efectividad de las decisiones que respecto a la
cuestidn de fondo adopte un tribunal extranjero. Se
trata por tanto de actos de cooperacién, de situaciones
proximas al auxilio judicial internacional®.

Wy, . .continuacién)
relacién a las patentes nacionales: BANUS DURAN, J.:
"Eficacia actual de las patentes en Espafia" en Grupo
espafiol de la AIPPI (ed):
., Barcelona, 19%2,
(ppo 13-26) r P‘ 22] -

#!  WESTIN, D.-CHROZIEL, P.: “Interian relief
awarded by U.S. and German Courts in Support of Foreign
Proceedings”, Columbia Journal of Transnational Law,
1990«3, f»~pr. 723-746), p. 723,
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11. La_competancia judicia) internacional an materia
de medidas cautelares

199, El articulo 24 del Convenio de Bruselas
es uno de 108 preceptos mis controvertidos y probleaé-
ticos de dicho Tratado internacional. Dicho articulo
dispone simplewmente gque "podr&n solicitarse medidas
provisionales o cautelares previstas por la ley de un
Estado contratants a las autoridades de dicho Estado,
incluso si, en virtud del presente Convenio, un
tribunal de otro Estado contratante fuere competente
para conoccer sobre el fondo”. Examinaremos sucesivamen-
te y con especial referencia a la usurpaciébn de
patentes las diversas cuestiones gque suscita esta
disposicién.

1. Ambito de aplicacién del art. 24 del Conve-
nio de Bruselas respecto al art. 24 del
Convenjo de Lugano v al art. 22.5 de la ley
orginics del Poder Judicial

200. La aplicaciébn del art. 24 CB
presupone que un tribunal de un Estado parte tiene
atribuida, en virtud de un foro convencional, 1la
competencia judicial internacional respecto a la
cuestidén de fondo. Esto significa dos cosas. En primer
lugar, gque para aplicar el articulo 24 CB es necesario
gue la pretensifn a la que sirve la medida cautelar
entre dentro del &mbito material de aplicacién del
Convenio de Bruselas definido en el art. 1 CB*' y en

4 E1 &mdbito material de aplicacién del art. 24
del CB ha sido definido progresivamente por el TJCE en

las sentencias De Cavel c. De Cavel (I}, Asunto 143/78,

(continda...)
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segundo lugar, gue o8 nenester gue, en virtud del
Convenio, se haya otorgado competencia judicial
internacional respecto & la cusstién de fondo a un
tribunal de un Estado parte',

201. Es irrel.vante, por tanto, 1la duda
apuntada por STAUDER* en relacién a si medidas como
la “saisie-contrsfagon™ francesa o la "“descrisione"
italiana, gque tienen una configuracién semejar e a las
diligencias para la comprobacién de hechos reguladas en
el Cap. II del Tit. XI de la LP, son de naturaleza
civil o mercantil*®. No es la naturaleza y contenido
de la medida provisional sino la pretensién a la que
ésta sirve la que deternina la aplicaciédn del Convenio
de Bruselas. Las wmedidas cautelares a las que se

@l . .continuacién)
sentencia del TJCE de 27 de marzo de 1979, Rec., 1979,
pp. 1055- 1076; De Cavel ¢, De Cavel (I]), Asunto
120/79, sentencia del TICE de 6 de marzo de 1980, Rec.,
1980, pp. 731-744 y ¥, ¢, H,, Asunto 25/81, sentencia
del TJCE de 31 de marzo de 1982, Rec. 1982, pp. 1189~
1210; Marc Rich & Co, Ag c, Societd Italiana Iapianti
PA, Asunto C-190/89, sentencia del TJCE de 25 de julio
de 1991, Rec. 1991, pp. 3855-3904.
Para un andlisis detallado de esta juris-
prudencia ALBRECHT, Ch.:

Deutschland, Heidelberg, 1991, pp. 87~96.

4} Seré el Derecho internc de los Estados parte ol
que determinaré si son admisiblas las medidas provisio-
nales sin un simultaneo o subsiguiente proceso respecto
a la cuestitn principal (Cfra. ALBRECHT, Ch.: Das

. P+ 97). En Derecho espafiol la pendencia del
procesc se configura como uno de los presupuestos de la
concesién de las mismas expresadc en el tenor literal
del art. 133.1 LP.

44 STAUDER, D.:"Recensién a J. Kropholler"™, GRUR
Int., 1983, (pp. 893-894), p. 893.

4} Otra cuestién que examinamos infra es si
estanos ante "sedidas provisionales o cautelares”.
Infra, parr. 217-218.
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rafiere, an especial, el art. 133 LP sirven, en el caso
de la usurpacién de patentes*™, para asegurar la
efectividad de las acciones por infraccion (art. 133.1
LP): es por tanto la naturaleza de la pretensidn
subyacente a esta accisn, el respetc a un derecho de
exclusiva de caricter privado, 1o que determina la
aplicacién del Convenio.

202. La aplicacitén del art. 24 CB presupone
adepds que un tribunal de otro Estado parte del CB es
competante, en virtud de lo dispuesto en el Convenio,
para conocer sobrs el fondo al) que se refiere la medida
cautelar. Fuera del &mbito de las competencias exclusi-
vas Yy de la sumisién, y al igual gue respecto a las
Secciones II a VI de)l Convenio, el domicilio del
demandado en un Estado parte es, por consiguiente,
criterio de aplicacién del precepto".

Si el demandado esti doriciliado en un Estado
parte del Convenio de Lugano de 1988 se aplicars, en
virtud de lc dispuesto ern el art. 54 ter del CL, el

“ si bien la raqulacién de las medidas cautelares
en la LP parece haber sido especialmente concebida para
las acciones de infraccidén de patentes, el art. 133.1
LP admite su utilizacién por gquien ejercite o vaya a
ejercitar cualquiera de las acciones previstas en la
ley. Fuera del contexto de la usurpaciédn resulta
absurdo alguno de los requisitos a los que condiciona
la LP la solicitud de dichas medidas, especialmente el
gue hace referencia a la necesidad de justificar "la
explotacién industrial en Espafia de la patente objeto
de la acciétn o el desarrollo de unos preparativos
serios y efectivos a tales efectos®. MUNOZ SABATE
apunta que como muchas de las acciones excluyen
precisamente esa circunstancia habré gque acudir al art.
1428 LEC. MUNOZ SABATE, L.: "Las medidas cautela-
res...%, p. 1033.

47 GEIMER, R.: "Das Nsbeneinander...", p. 2993.
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art. 24 CL, de tenor literal idéntico que a8l art. 24
cB'", si el demandado estdé domiciiiado en un Estado
que no es parte ni del CB ni del CL, se aplicard el
art.. 22.5 de la LOPJ que permite la adopcién por parte
de los tribunales espaficles de "medides provisionales
o de aseguraniento respecto de parsonas © bienes que se
hallen en territorio espaficl y deban cumplirse en
Espafa®.

203. ESPINAR VICENTE entiende que el
foro del art. 22.5 LOPJ es sclamente aplicable si los
tribunales espaficles son compstentes respecto a la
cuestidn de fondo y se basa para elloc en el carécter
instrumental de las medidas provisionales o cautela-
res'”. Pero esa instrumentalidad no ha de predicarse,

“ Ante las zonas oscuras de este precepto no

seria, sin embargc extrafio, que la interpretacién del
CL divergiera de la de) CB. Pero aungue en este caso la
imperfeccidn del precepto aumente el riesgo, éste se
halla implicito en todo el CL. Cfra. GAUDEMET-TALLON,
H.:las Conventions,.., p- 317; MINOR, J.: "The Luganc
Convention: some problems of interpratation”, CNL Rev.,
1990, (pp.507-519), p. 512; PELLIS, L.: "All roads lead
to Brussels: towards a uniform European Civil procedu-
re", N.I.L.R., 1990 (pp.372-396), p. 3u5.
Una visién més optimista acerca de las posibilidades de
que se mantenga la convergencia entre el CL y el CB,
cfra. DUINTJER TEBBENS, H.: * The European Jurisdiction
and Enforceaent Conventions: interpretation, concurren~
ce and prospacts”, NILR, 1993, (pp. 471-486), np. 476-
477.

“ ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal ci-
vil..,, ©. 14,
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a nuestro entander, entre proceso cautelar y proceso
sobre al fondo, sino entre proceso cautslar y proceso
de ejacucibn, puasto que la finalidad del proceso
cautelar es "garantizar la futura actuacidn prictica
del derecho*™»,

Una interpretacién en esta linea y fiel al
tenor literal de la ILOPJ permite dictar medidas
provisionales en virtud simplemente del forum praesen-
tiae puesto que el Estado puede ejercer su poder de
disposicién sobre personas o bienes que se hallen
dentro de la jurisdicciotn. Es decir que, en virtud del
art. 22.5 LOPJ, se otorgaria a los tribunales espaficles
la posibilidad de asegurar la sjecucién de una senten-
¢ia extranjera que les podria corresponder dada la
presencia de bienes y personas afectadas en territorio
espafiol’”.

® GONZALEZ GRANDA, P.: Extensidén vy limites...,
p.205.

M cfra.:GONZALEZ CAMPOS, J.D.- FERNANDEZ ROZAS,
J.C.:Derecho internacional privado.., , p. 116.

Esta tesis halla apoyos en la jurisprudencia

menor, gue ha disociado completamente la competencia

para dictar medidas cautelares de la competencia

respecto al fondo. Cfra. Sentencia dal Juzgqado de 1%
instancia, nima. S5 de Gijén de 15 de abril de 1986

(Keppel Shipyard Limited c. Grand Trand Transport
Inc.), R.C.E.A., 1987, pp. 159-162, Considerando nt® V,
Nota de S. Alvarez Gonzélez: " Control de oficio de la
competencia judicial internacional"*, R.C.E.A., 1987,
pPp.. 87-98. La decisifén se reproduce también en La Ley,
1987, pp. 945-947 con nota de L. Bardaji GSmez: “Sobre
el control de oficio de la competencia judicial
internacional", La Ley, 1987, pp. 945-950 y en GONZALEZ
CAMPOS, J.D.~- FERNANDEZ ROZAS, J.C.: Derecho interna-
ﬂml_nn_ggg_,_._._,, PP- 223-228. El mismo razonamiento
se encuentra en la Sentencia del Juzgado de 18 instan-
cla. nim, 2 de Avilés de 12 de marzo de 1987, (J.A.
Balck B.V. ¢. Intertrade Shipping Co.), R.C.E.A., 1987,
PP. 193-195, p. 195.
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204. Por otro lado, de sar correcta la inter-
pretacién de ESPINAR, el art. 22. 3 LOPJ seria del todo
redundante pues resulta obvio que cuando los tribunales
espaficles son competentes respecto al fondo pueden
realizar cuantos actos procesalss permite la ley
procesal espaficla y nada impide que dicten medidas
provisionales o de aseguramiento, incluso, respecto a
personas y bienes que se hallen fuera de la jurisdic-
cién™,

205, La interpretacién gue propugnamos
resulta ademis ajustada a )la realidad. La posibilidad
de intervenir en auxilio de la efectividad de una
futura decisién judicial dictada por una jurisdiccidn
extranjera responde a las necesidades del comercio

7 pesde el punto de vista del Derecho interna-
cional no existe ningln impedimento a que se ordene, en
un proceso cautelar o principal, la realizacién de una
actividad en territorio extranjero o© su cesacién
[GOTTWALD, P.: "Grenzen zivilgerichtlicher Massnahmen
nit Auslandswirkung™ en AAVV (ed.):

Walther J. Habscheid zum 65. Geburtstag, Bielefeld,
1589, (pp. 119-130), p. 120). La efectividad y ejecu-
cidn de las mismas dependers, sin embargo de su
reconocimiento en el Estado extranjero. la prictica
inglesa de las "Mareva injunctions® de car&cter
extraterritorial, basadas en la jurisdiccitén del Estado
sobre las personas con nacionalidad o domicilio en sus
confines prescinde del requisito del reconocimiento y
resulta, cuando menos, dudosa desde el punto de vista
del Derecho internacional. Cfra. Mc LAHAN, C.: "Trans-
national applications of Mareva injunctions and Anton
Piller Orders®™, I.C.L.Q., 1987, (pp.669-679)}, p. 676.

En relacién a la préctica de las * Mareva in-
junctions®:; COLLINS, L.: "The territorial reach of
Mareva injunctions®, L. §. Rev., 1989, (pp. 262-289);
CRAWFORD, R.: "The extra-territorial effect of Mareva
injunctions- the slesping giant in Fairyland®, Austra-
lian Business Law Review, 1990,( pp.28-47); KAYE, P.:
Private international Jjaw of Tort and Product Liabi-

1ity, Ald<isiot [etc.), 1991, pp.111~-173,
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internacional’” puesto que la transnacionalidad da las
operaciones comerciales y un relajamiento del control
fronterizo otorgan mayores facilidades al deudor para
dispersar su patrisonio y eludir asi el cumplimiento de
las obligaciones contraidas. £s acorde también con las
modernas tendencias de Derecho internacional privado™
que tienden a enfocar esta cuestioén desde la 6ptica de
la coopesracién o auxilio mutuo.

2.concapto de medidas cautelares en el CB

206. En varias sentencias belgas dictadas en
relacién a 1litigios relativos a la infraccién de
patentes de invencién que aplican e)] art. 24 del
Convenio de Bruselas se considera a la "saisie-descrip-
tion", al procedimientc que sirvié de ingpiraciébn para

M 1a negativa de la House of Lords a otorgar una
medida provisional para asegurar la ejecucién de una
decisitn italiana (habia una sumnisién expresa a los
tribunales de Génova) en el casoc conocido como "The
Siskipna*( All England Lav reports, 1977, pp. 803-830)
ha sido criticada por COLLINS quien considero 1la
decisién errénea teniendo en cuenta la importancia de
Londres como centro financiero. Cfra. COLLINS. L.: "
Provisional Measures, the Conflict of Laws and the
Brussels Convention®, Yearbook of European Law, 1981,
( pp. 249-265), p. 257. También WESTIN y CHROZIEL
consideran que la concesién de medidas cautelares en
favor de procedimisntos Jjudiciales y arbitrales
extranjeros favorece al comercio internacional. Cfra.
WESTIN, D.-CHROZIEL, P.: "Interim relief...", p. 746.

¥4 g1 art. 10 dea la Lay suiza de Derecho interna-
cional privado establece con mayor amplitud que el art.
22.5 LOPJ que las autoridades judiciales o administra-
tivas suizas pueden ordenar medidas provisionales,
incluso cuando carecen de competencia para pronunciarse
en relaciédn al fondo. Este precepto o el art. 22.5 LOPJ
son considerados un ejemplo a sequir por el legislador
alemin: EILERS, A.:_Massnahmen des einstwailigen

Biciluizld, 1991, p. 287.
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la formulacidn de las diligencias de comprobacién de
hechos, una medida cautelar’™. Probablemente porque el
Derscho belga considera a la "saisie-description™ una
medida cautelar y la emumera bajo esta rGbrica en la
Seccidn V del L ‘e judiciaire, a los jueces les parecid
incuestionable gque tal procedimiento se inscribe en la
zategoria de wedidas cautelares a la que hace referen-
cia el art. 24 CB™.

Sin embargo, una de las causas de las
dificultades que las medidas provisionales crean en
Derecho internaciocnal privado es precisamente 1la
ambigiledad y relatividad de la nocién de mnedida

cautelar y especialmente de la nota de provisionali-
dad'”.

207. En el caso de las medidas cautelares en
materia de infracciédn de patentes la constatacioén de
dicha nota de provisionalidad es especialmente dificil,
habida cuenta de la naturaleza satisfactiva de las
medidas cautelares a las que se refiere el art. 134.1
LP. Si la accidén principal en materia de infraccidn de
patentes es, como verencs, la acciédn de cesacioéon, sélo
se¢ podr8 garantizar la efectividad de la eventual

" cour d'appel de Bruxdlles (2e Ch,), sentencia
de 11 de febreroc de 1977 (Soc. Eli Lily), Journ. Trib,
1977, (pp. 529-530); Irxibunal de lére instance de Mons,
sentencia de 13 de junio de 1977, (Societé des Plasti-
gques de 1la Louve S.A}, Revue do droxt intellectuel,
1977, (pp. 426-428);

Turnhout. sentencia de 12 de novienbre de 1981, Revue
de droit intellectuel, 1982, (pp. 30-33).

‘® Se expresa con mucho énfasis al respecto la
sentencia dictada por el
Monsg de 13 de junio de 1977, cit., FJ 5.

‘" DELAPORTE, V.: " Les mesures provisoires et
conservatoires en droit international privé®, Travaux
Com. fr. #» fnt. pr., 1987-1988, (pp. 147-170), p. 147.
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sentencia mediante una anticipacién de la ejecuciédn™.
En palabras da MUNOZ SABATE, se trata de “una cautela,
que quiérase o no incide provisionalmente en el propic
fondo de la cuestién, pues uno de 1os contenidos de la
acciédn que contempla el art. 63.19 es precisamente
&éste: obtener una condena de no hacer*™. La nota de
provigsionalidad se reduce, por tanto, a que la medida
provisional queda supeditada a un procedimiento
relativo a la cuestioén de fondo*™.

208. En este caso resulta, por tanto,
todavia més aconsejable gque el concepto de “medidas
provisionales o cautelares" no sea interpretado por
cada jurisdiccitn nacional de acuerdo a las categorias
juridicas del respectivo Derecho interno, sino que el
TICE proceda a acufiar un concepto autdnomo adecuado a
la finalidad perseguida por el art. 24 CB. Hasta 1la
fecha esto 8610 se ha producido en una sentencia, que
ge limita a subrayar la finalidad asegurativa de las
medidas™, finalidad que se deduce ademis del tenor
literal de alguna de las versiones linguisticas como la

‘* ERNST, R.: _Die vorsorglichen Massnahmen.... Pp-
15-16.

™ MUKOZ SABATE, L.: "Las medidas cautelares...",
p. 1035.

“ Asf{ STAUDER, D.:" Recensidn ...", p. 893.

4! Dice el Tribunal:"Il y a donc lieu d'entendre
par “"mesures provisoires et conservatoires® au sens de
l1tarticle 24 les mesures qui, dans les matidres
relevant du champ d'application de 1a convention, sont
destinées 3 maintenix une situation de fait ou de drojt
afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance
est par ajilleurs demandée au juge du fond". {El subra-
yado es nuestro) ( Maxio Reichert s.3. c. Dresdner Bank
AG., Asunto C-261/90, Stcia. del TICE de 26 de marzo de
1992, Rec., 1992, (pp. 2149-2186), p. 2184, FJ 34.
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alemana (“einstweilige Massnahmen, einschliesslich
solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind™).

En la doctrina es HEISS quisn ha hecho =l
intento de mayor envergadura de elaboracién de una
nocién auténoma de medidas provisionales y cautela-
res?. Las notas caracteristicas serfan, seg(n este
avtor: que la medida no debe producir efectos de cosa
juzgada respecto a la cuestién de fondo*’, que debe
tener carécter de urgencia‘® y que no debe otorgar una
tutela judicial de carécter definitivo*,

209, La nota de urgencia es precisamente uno
de los presupuestos de las medidas cautelares arbitra-
das para el proceso de propiedad industrial en los art.
133 y ss. de la LP. El periculum in mora es la razdn
que subyace, segin algunos, al establecimiento del
requisito de justificar "“la explotacién industrial en
Espafia de la patente obhjeto de la accidn o el desarro-
llo0 de unos preparativos serios o efectivos a tales
efectos™ (art 133.1 LP), puesto que la duracidn del
proceso perjudica, per se, a quien explota o se dispone

“! HEISS, B.: Einstweiliger R
Berlin, 1987, (pp. 34-51}).

) HEISS, B: Einstweiliger.... pp. 39-42.

““ HEISS, B.:Einstweiliger.... pp. 42-44. También
GOTHOT y HOLLEAUX y GAUDEMET- TALLON coinciden en que

la urgencia es la principal razén de ser del art. 24
{Cfra. GOTHOT, P.~-HOLLEAUX, D.: la Convencién.... p.
125; GAUDEMET-TALLON, H.: lLes Conventions...., pp-187-
188] ALBRECHT considsra, sn cambio, que el carécter de
urgencia es un slesento que concurrs con frecuencia en
«] caso de las madidas cautelares peroc que su concu-
rrencia no es ni necesaria ni tipica de esta institu-
cién: ALBRECHT, Ch.:Das Eugvil..., p. 106.

‘“ HEISS, B. : Einatwejliger...., pp. 44 -49.
212



a explotar la patente™. En opiniés de BERCOVITZ la
necesidad de asegurar una proteccidn urgente o sumaria
frente a la infracci6n es el fundamento misro de la
medida cautelar tipica del proceso industrial, la
cesacién de actos, por lo que es posible prescindir del
propic periculum in mora, que deja de ser un presupues-
to de la concesion’”. Sea cual sea la interpretacitn
preferida, es evidente gue las medidas cautelares
arbitradas por la LP en materia de patontes de inven-
cién obedecen a la nacesidad de una proteccién urgente.

210. En cuanto a los otros dos requi-
sitos que, sejgGn HEISS, configuran la nocién autéSnoma
de medidas cautelares { provisionalidad y falta de
efectos de cosa juzgada), ambos se basan en un Gnico
concepto: tales redidas han de servir a la efectividad
de la cuestidn de fondo sin prejuzgarla ni hacerla
superflua‘®,

En Derecho espaficl tal idea se expresa
mediante la nocifén de pendencia. S5i bien es posible
solicitar medidas cautelares antes de ejercitar una
acciétn por infracciétn de patentes, tales medidas se
someten a un plazo fatal de dos .eses, transcurrido el

“ PEREZ DAUDI, V.: Medidas cautelares..., p. 68.
A favor también de la exigencia del periculum in mora
para la concesién de medidas cautelares en relaciotn a
actos de competencia desleal, MASSAGUER FUENTES, J.:"
Las medidas cautelares...", pp. 737 y 743.

7 BERCOVITZ, A.: "Las medidas cautelares...”, p.
63-

“* AILBRECHT, Ch.:_Das Euevl. .., p. 102,
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cual se produce su alzamiento si no se ha interpuesto
la correspondiente accién principal (art. 139.1 LP)*.

A) _la provisjonalidad de las medidas cau-
talares ds casacitn

211. HEISS considera, no cobstante, gue
no puede predicarse la nota de provisionalidad impli-
cita en la nocidn ruténoma de medidas cautelares en el
caso de medidas consistantes en la cesacidn de actos
{("Unterlassungsverfiigungen®)™ puesto que caso de que
se produzca el alzamiento de las mismas no se podréd
regstaurar el status quo ante™.

212. En nuestra opini6n esta interpre-
tacién es inadecuada®™. Las medidas cautelares res-

¥ BERCOVITZ critica que el solicitante de la
medida cautelar deba obligatoriamente introducir una
accién de infraccidn, cuando la medida cautelar ya
colma sus aspiraciones y sortiene gue basta gque el
demandado pueda oponerse a la medida cautelar en un
proceso sobre el fondo.( BERCCVITZ, A.: ™ Las medidas
cautelares..., p. 77}). Con ssta propuesta estaria en la
l1inea de GARCIA DE ENTERRIA de ™ habilitar una "justi-
cia provisional® inmediata y répida, dejando 1la
"justicia definitiva™ remjitida, ya sin grave dafio y
8010 en 10s casos en gque pueda existir un litigio serio
y no abusivo, a los largos y dilatados procesos™ (GARCIA
DE ENTERRIA, E.: "La 1lucha contra el abuso de los
procesos: juicios provisionales y medidas cautelaras”,
P.J., Dic. 1990, {(pp. 9-14), D®». 13).

# Esta +s la medida cautelar de més importancia
en materia bisnes inmateriales y Derecho de la
competencia. Cfra. BERCOVITZ, A.:"Las medidas cautela-
res...", p. 56.

® HE1ss, B.: _Einstweiliger,.., P. 45.

1 ¢fra. ALBRECHMT, Ch.: Das EUGVD,.., p. 104.
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ponden por definicién al interés del actor*™, al que
protegen frente a la duracién del proceso™, aseguran-
do la efectividad ds la eventual sentsncia favorable.
En el casc de que el pe. -~ ™ de la demanda principal
sea una condena de no hacer, es inevitable que 1la
medida cautelar ordene la cesacién de actos, pues, en
caso contrario, se permitiria al infractor continuar
realizando actos ilicitos. Cuando se fuera a ejecutar
la sentencia no seria posible restaurar la gituacién
anterior. Peligraria, por tanto, la efectividad de la
tutela de los derechos del demandante,

Esta situacibn es especialmente sangrante en
el caso de procesos por infraccién de patentes Yy
derechos an&logos, puesto gque s2 trata de derechos
referidos a una posicién dentro del mercado que se
ejercitan a través de una actividad empresarial. Si se
perrite al presunto infractor del derecho continuar la
explotacién ilegitima de la invencién durante el
proceso, es muy posible que la sentencia llegue cuando
la posicién de mercado del titular del derecho de
exclusiva ya se haya malogrado definitivamente.

213. De lo que se trata, por tanto, es de
valorar el interés del demandante en obtener una tutela
eficaz de su derecho de exclusiva frente al interés del
demandado en continuar realizando la actividad de
explotacién. Se trata de evitar que el demandado
tergiverse la funcién de los mecanismos de defensa gue
le otorga el Derecho y dilate la duracién del proceso
meramente para poder continuar realizando su actividad,

* EILERS, A.: Masspahpen..., p. 1.

, # ERNST, R.:_Die vorsorglicoen Massnahmen... , P
17.
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convirtiendo asf al proceso en "“instrumento de 1la
injusticia"™.

La ponderaciétn de 1los respectivos
intereses del titular de la patente y el presunto
infractor la realiza el juez al valorar el fumus boni
luris. El1 O6rganc jurisdiccional debe llegar a 1la
conviccién psicolégica respecto a la certeza de la
existencia del derecho. Debe, por tanto, considerar que
las actuaciones del presunto infractor constituyen
actos de infraccidn que inciden en el 4&mbito de
proteccién otorgado por una patente vilida y que no
pueden ampararse en un derecho de explotacién anterior
(art. 136.3 LP). Solamente si el juez concluye que estés
efectivamente ante una apariencia de buen derecho
dictar§ la medida provisional.

214. La irreversibilidad de dicha
medida no es, por otra parte, una caracteristica
especifica de los procesos con carfcter internacional.
El hecho de que la medida provisional se dicte en
relacién a un proceso principal que se sustancie ante
una jurisdiccién extranjera no afiade un plus de
irreversibilidad respecto a las situaciones meramente
internas. Si acaso puede considerarse que afiade
dificultades a la valoracién de la concurrencia del
fumus boni luris. Pero de ser asi, si el jua2z no llega
a la conviccidn de que estd ante un derecho que merece
ser asegurado, simplemente no dictars la medida
provisicnal.

215. E]l inevitable carécter de ejecucion
anticipada que tienen las medidas provisionales de este
tipo no es, por tanto, cbstfculo para gque sea aplicable

#5 GARCIA DE ENTERRIA, E.: "La lucha...", v. 10.
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respacto a las mismas e)l art. 24 CB. La nota de
provisionalidad propia del concepto de nedidas cautela-
res debs interprstarse en relacién al caréicter defini-
tivo que puede alcanzar la dscisién que recajga en el
procesv principal. Las medidas a las que se refiere el
art. 24 CB son provisionales porgue se subordinan a un
procesc principal. Es jindiferente gue dsterminadas
medidas provisionales equivalgan, en la préctica, a una
condana sobre el fondo y que para las partes el proceso
cautelar pueda tener carfcter final'™. Lo verdadera-
mente decisivo es gue las partes puedan resolver su
controversia en un procesoc sobre el fondo con todas las
garantias®.

216. De la nota de provisionalidad
propia de las medidas de aseguramiento a las que se
refiere el art. 24 CB deriva, por otra parte, 1la
exigencia deé gue el actor haga constar su intencién de
iniciar un proceso sobre la cuestién de fondo ante un
tribunal competente segin el Convenio*™, caso de que

® Una de lags razones del auge actual de 1ns
procesos cautelares es gque permite a Jlas partes
calibrar sus respectivas posibilidades de victoria en
el proceso principal, sirviendo de directriz para 1la
consecucién de soluciones transaccionales: ERNST, R.:
Die vorsorglichen Masanahmen..., P- 8.

® ¢fra. ALBRECHT, Ch.:Das EUGVil..., p. 105. Los
riesgos inherentes a este tipo de medidas de asegura-
miento se ven aminorados porque segiin la jurisprudencia
del TICE, las medidas tomadas inaudita pers no partici-
pan del régimen de libre reconocimiento de decisiones
instaurado por el CB (Denilauer ¢. cCouchet Fréres,
Asunto 125/79, sentencia. del TJCE de 21 de Mayo de
1980, Rec., 1980, pp. 1553 -1583). Cfra. STAUDER, D.:
* Recensién...", p. 891,

Sobre el reconocimiento y ejecucién de
medidas provisionales segln el CB, entre otros:
ALBRECHT, Ch.: Das EUGVl..., pp. 155-173; EILERS, A.:
Massnahmen..., pp.261-285.

# ALBRECHT, Ch.:Das EUGVD,,., p. 10S.
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las medidas cautelares sean previas al inicio del
proceso principal.

El carécter de provisionalidad también puede
asegurarse mediante sl establecimiento de un plazo de
caducidad, condicionando la vigencia de las medidas
cautelares a la interposicién de a accibn principal en
un plazo determinadc, como hace al Derecho espafiol
{(art. 139.1 LP). Del tenor literal del art. 139.1 LP no
se deduce que sea condicidn necesaria que la accién
principal se sustancie ante la jurisdiccién espafio-
1a*'. En caso de que el proceso principal se iniciara
ante un tribunal extranjero seria, sin embargo,
recomendable informar al tribunal espafiol que concedié
la wmedida provisional para evitar un alzamiento de la
misma fruto del desconocimiento de la interposicidn de
la accién principal.

B) Las diligencias de comprobacién de hechos y

217. Existe, como hemos visto, una linea
jurisprudencial belga®® que considera que la "saisie-
description® es una medida cautelar en el sentido que
a2 este término otorga el art. 24 CB. En virtud de este

“ caso de gue existiera alguna dificultad al
respecto se podria salvar facilmente indicando la
necesidad de interponer la acciétn principal ante una
jurisdiccién extranjera en un plazo determinado, como
hizo el Tribunal de apelacién belga con referencia
expresa a la doctrina (DROZ). Cfra. Cour d'appel de
Bruxe¢iles <ctcjia, de 11 de febrero de 1977, cit..

S0 supra, Nota 475.
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precepto los tribunales belgas se consideran competen-
tes para ordanar la realizacién de este tipo de
procedimientos de obtencién de pruebas en territorio
sxtranjero™. Parten asimismo de la base de gue tales
decisiones participan del régimen de libre circulacién
de decisiones judiciales instaurado por el CB.

Andloga finalidad, la obtencién de pruebas en
territorio extranjero al margen de toda intervenciédn
activa de los tribunales del Estado en que se halla el
material probatorio, se ha persequido en Gran Bretafia
mediante 1la solicitud de “Anton Ppiller Orders™ de
carfcter extraterritorial’®, Tales procedimientos, que
se utilizan profusamente en los litigios relativos a
derechos de autor y propiedad industrial’® permiten al
actor registrar el domicilio y locales del presunto
infractor para localizar e incautar posibles elementos
probatorios de la infraccién. También con efectos
extraterritoriales se ha utilizado en EEUU en relacién

% para una descripcién del procedimiento de la
saisie-description caracteristico de 1los Derechos
francés y belga de patentes. Cfra. STAUDER, D.: Patent-
und Gebrauchsmusterverlstzungsvexfahren..., pp. 92-95.

2 Un ejemplo de solicitud de una "Anton Piller
Order® con efectos extraterritoriales en relacitn a una
presunta infraccién de derechos de autor: (Altertext

). High Court
of Justice, Chancery division, sentencia de 29 de
octubre de 1984, Resumen en GRUR Int., 1985, p. 681.

% BILERS, A: Massnahmen.... Pp. 137 citandoe
fuentes briténicas.
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a litigios relativos a infraccién de patentes™ el
procedimiento del "pretrial discovery™®w.

218. Los procedimientos como la “saisie
description™ francssa o belga®™ o las diligencias para
comprobacién de hechos requladas en los art. 129 y ss
LP no son medidas cautelares en el sentido que a este
término otorga el CBY. No persiguen asegurar la
ejecucién de la futura sentencia gue recaiga en un
procedimiento de infraccién ni asegurar su efectividad
sino que buscan preconstituir la prueba de tal infrac-
cién, a fin de evitar el recurso al proceso, salvo en
los casos en 108 que la demanda ofrezca ciertas
garantias de exito™. En palabras de GOMEZ SEGADE,
"tales diligencias representan una derogacién del
régimen probatorio en cuanto al tiempo, pues el acto de

*  BODEWIG. T: "USA- Zwei Entscheidungen zu
Discovery-Anordnungen =it Auslandsbezug”, GRUR Int.,
1983-12, p. 957; Graco, Inc. v, Kreplin Inc., District
Court, N.D. Illinois, sentencia de 13 de abril de 1984,
Resumen, GRUR Int., 1986, pp. 138-141.

S Sobre el pre- trial discovery, entre otros,
cfra. BECKMANN, R.: "Das Haager Beweisiibereinkommen und
seine Bedeutung fir die Pre-Trial-Discovery", IPRax,
1990, (pp. 201-205)

% pe hecho las diligencias de comprobacién de
hechos se crearon a imagen y semejanza de la "“saisie-~
description" y fueron una exigencja de la entrada en la
CE para proteger a los titulares de las patentes de
procedimiento al igual que la inversion de la carga de
1a prueba. Cfra. BERCOVITZ, A.: "Aspectos juridicos del
Acuerdo con la CEE en materia de patentes” en AAVV.:

Derecho de patentes: Espafia y la €
guropea, Barcelona, 1985, (pp. 11-31), pp. 28-30.

%7 Supra, pArr. 208 y nota 481.

% MONTON REDONDO, A.:® Lineas generales de 1la
nueva normativa procesal en materia de patentes y
modelos de utilidad®, La Ley, 1986, (pp. 1104-1115), p.
1105.
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prusba se lleva a cabo antes de iniciarse el proce-
so"®,

Por no rasponder a la finalidad asegu-~
rativa del fallo imp’i.cita en la nociébn de medidas
cautelares usada en el CB, tales madidas no deben
dictarse al amparo del art. 24 CB". Es clara al
respecto la Civil Jurisdiction and Judgesents Act
briténica que en 1la Sec. 25(7) (b) excluye expresamente
todas las formas de obtencidn de pruebas (“provisions
for obtainig evidence®) del S&mbito de aplicacién del
art. 24 CB.

219. Tampoco puede utilizarse en relacién a
este tipo de procedimientos de obtencidn de pruebas el
régimen de reconocimiento y ejecucidn de decisiones del
CB. El cauce anropiado para la obtencién de pruebas en
el extranjero es el auxilio judicial internacional, en
relaci6n a la mayoria de paises de nuestro entorno’',
el Convenio de La Haya de 1970°?, que aunque prevé la

*» GOMEZ SEGADE, J.A.: La ley de patentes..., p-
150.

% ALBRECHT, Ch: Das Eugvl..., pp. 107-108. Este
autor considera, no cobstante que el art. 24 CB es

aplicable cuando se trate no tanto de obtener pruebas
sino de asegurarlas (“Beweissicherungsmassnahmen")
frente a una posible pérdida. Cfra. ALBRECHT, ¢h.:

. p. 109.

' son Estados parte de este Tratado: la Repfiblica
Federal de Alemania, Argentina, Australia, Barbados,
Chipre, Dinamarca, Espafia, Estados Unidos de América,
¥inlandia, Francia, Israel, Italia, Luxemburgo, México,
Ménaco, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido,
RepGblica Eslovaca, RepGblica Checa, Singapur, Suecia,
Venezuela (Datos Enero de 1994)

51 convenio relativo a la obtencién de pruebas en
el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La
Hava »' 4 de Mayo de 1570 ( BOE nim. 203, de 25 de
agosto de 1987).
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aplicacioén de la lex fori a la préctica de la prueba,
admite en su art. 9 la aplicacién de procedimientos
aspeciales a solicitud de la autoridad requirente. La
utilizacién del Convenio de Bruselas para el caso de la
“gsaisie~description® busca probablemente evitar 1la
aplicacién de la ley del Estado requerido y asequrar la
aplicacién de la ley de la autoridad requirente a la
prictica de la prueba’, eludiendo los limites esta-
blecidos en el art. 9 del Convenio de La Haya™.

Tales 1imites ponen de manifiesto la especi-
ficidad de la problemitica de la obtenciétn de pruebas.
Lag reglas relativas a la admizibilidad de determinados
medios de prueba, asl como los derechos y obligaciones
de las partes en la préctica de la prueba y las
sanciones por incumplimiento u obstruccionismo varian
de Estado en Estado'. Responden a la especial concep-
cién que en cada Estado se tenga de la organizacién del
proceso, de la relacién entre poder judicial y justi-
ciables, en definitiva entre Estado y sociedad civil.

En el caso concreto de las diligencias de
comprobacidn de hechos, la regulacién del procedimiento
probatorio refleja, adepSs, la concepcidn imperante
respecto a la relaci6n entre la institucién de la libre

S En relaci6n a las medidas cautelares se parte,
con carfcter generz] de una relacién forum- ius. Cfra.
GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", pp. 294-295;
GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", pp. 99~100.

“ En aste precepto se establece la posibilidad de
denegar 1la aplicacidén del procedimiento especial
solicitado cuando éste sea incompatible con la préctica
judicial del Estade regquerido o por dificultades
précticas.

S ALBRECHT, Ch.: Das Eugvll,.., p. 107.
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competencia y la propiedad industrial. De ahi 1a
busqueda del equilibrio entre la necesidad de dotar al
titular de patente de invencién de medios procesales
sficaces y el "secreto" empresarial del competidor al
que se imputa la infraccidn del derecho de exclusi-
va®. Por esta razdn el cauce simplificado de recono-
cimiento y ejecucién previsto por el CP resulta
inadecuado, pudiéndose denegar el reconocimiento de las
decisiones dictadas en relacién a este procedimiento
probatorio en virtud de la clausula de orden piblico
del art. 27.1 CB.

220. La utilizacién extraterritorjial de
“"Anton Piller orders™ y el "pretrial discovery” resulta
frecuente en los litigios relativos a la infraccién de
patentes de invencidn. No s6lo vulnera sl Convenio de
La Haya de 1970"’ sino que constituye una viclacién de
la jurisdiccién y, por tanto, de la soberania. De la
limitacidn del poder de juzgar y ejecutar lo juzgado al
territorio estatal surge, en efecto, la obligacién de
solicitar auxilio judicial para realizar actos procesa-
lec fuera de la jurisdiccién'’.

5% para evitar posibles abusos y la tergiversacién
de la finalidad de tales diligencias se rodea 2l
procedimiento de toda una serie de cautelas Cfra.

PEDEMONTE FEU, J.: Comentarios.,., Pp. 282-283.

7 MCLACHLAN, C.: " Transnatioral...”", p. 669. No
nos interesa en este contexto la polémica relativa a la
exclusividad de la aplicaciédn del Convenio de la Baya
(Cfra. inter alia: BECKMANN, R.: "Das Haager Beweisiibe-
reinkomnen ...).

" cfra. LEIPOLD, D.: Lex fori. Souverinitit,

Discovery. Grundfragen des internationalen Zivilpro-
z2essrechts, Heidelberg, 1989, p. 40. Coincide con &1
GOTTWALD, quien matiza, sin embargo, que el auxilio
judicial es tan solo necesario si los 6rganos judicia-
lrz -:L:lizan su poder de coaccibédn. (Cfra. GOTTWALD, P.:
*Grenzen zivilgerichtlicher Massnahmen...®, p.127.)
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El registro e incautacién de elementos
probatorios por parte del actor y sus abogados puede
calificarse de acto procesal, de acto fure imperii,
puesto gue su origen ss el proceso y su funciébn es
auxiliar al proceso’. Por tratarse de actos gque
inciden en la soberania estatal, s6lo al propio Estado
pusde autorizar su realizacién, siendo irrelevante la
eventual aquiescencia de la parte afectada™. Aunque
ésta autorice el registro de su domicilio y locales,
tal registro, por ser un acto procssal extranjero,
supone una vulneracién de la soberania estatal prohibi-
da por el Derecho internacional piblico. Dicha infrac-
cién se produce también en el caso de que el tribunal
ante el cual se esté sustanciando un proceso ordene el
traslado del material probatorio al foro, puesto gque
con tal medida se persigue meramente eludir el auxilio
judicial internacional®.

5" LEIPOLD, D.: Lex fori.... pp. 42-43; GOTTWALD,
P.: "Grenzen zivilgerichtlicher Massnahmen...", p. 127.

% LEIPOLD, D.:Lex fori..., p. 45. En contra,
GOTTWALD (Cfra., GOTTWALD, P.: "Grenzen zivilgerichtli-
cher Massnahmen...™, p. 127; GOTTWALD, P.: “Recensién
a Leipold™, FamRZ 1991, p. 404). Son interesantes al
reapecto las observaciones de H. Smit acerca del papel
desexpeafiado por el juezr y el Que corresponde a las
partes en el proceso norteamericano. Cfra. SMIT,
H.:"Les conflits de juridiction en procédure civile*,
RIDC, 1950, (pp. 871-884), pp. 872 y 877 y con especial
referencia a la obtencién de pruebas, pp. 880~883.

' LEIPOLD, D.: Lax fori..., p. 59.
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3. Les txibunalas competantes para dictar

A) Los foros establecidos por el cConvenic de

221. Como hemos apuntado anteriormente
la requlacién que efectta el CB respecto a las nedidas
cautelares resulta muy confusa. De ahfi que en la
doctrina se debata cual es el verdadero significado de
esta disposicién y, en concreto, si la misma es atribu-~
tiva de competencia’® o si se trata de una mera remi-
sion a las normas juridicas de los Estados parte gue
incorpora al sistema del CP todos los foros de origen
autdnomo aplicables a las medidas cautelares, incluidos
los de caricter exorbitante’™. Cabe también una posi-
cién ecléctica que limite esta remisién a los foros
autdnomos compatibles con el objetive y sistema del
Convenio®™.

1 Egta as, por ejemplo, la tesis de ALBRECHT
(Cfra. ALBRECHT, ch.:Das EUGVD..., pp. 113-115).

2 Esta posicion es defendida por HEISS gquien
considera que el tenor literal del art. 24 abre el
acceso a todos los foros de origen autdénomo, incluidos
aquellos enumerados en ¢l art., 3.2 CB por tener
caricter exorbitante. Cfra. HEISS, B.: Einstweili-

J8K..., (pp. 18-31), p. 29.

% Eata es la interpretacidn de EILERS que incluso
sstablece un listado de los foros de origen auténomo a
los me se refiere la remisién al Derecho interno de
cada Estado parts. Cfra. EILERS, A.:Massnahsen...,{ pp-
200-213), p. 209.
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222. Cada una de esas interpretaciones
tiene elenentos en su favor y en su contra en los
cuales no resulta posible profundizar puss ello
desbordaria sl marco del presents estudic. Resulta, ain
embargo, inevitable decantarse por alguna de estas
tesis, aunque sea a titulo provisional y en espera de
ulterioras aclaraciones por parte del TICE o futuros
trabajos doctrinales que arrojen 1luz sobre aesta
intricada cuestién.

Dos deben ser, a nuestro juicio, los crite-
rios rectores de esa sleccibén: el criterio teleoldgico
por el cual se debe escoger la interpretacitn nés
adecuada a las finalidades a las que responde el propio
sistema convencional y el efecto Gtil, que impone que
se prefiera 1la interpretacién més ajustada a las
necesidades de 1= .oilidad. En palabras de VIRGOS
SORIANO "la interpretacidn de una norma se hace no sblo
en atencidn a las f6rmulas que smplea, sino confrontan-
do 1a regla con la realidad que intenta regular y la
finalidad que pretende conseguir’®»,

223. En este sentido conviene recordar
que el establecimiento de un caté&logo de normas de
competencia judicial internacional en un Convenic cuya
principal finalidad es la consecucién de la libre
circulacién de decisiones judiciales (art. 220 TCEE),
tiene como principal objetivo poder prescindir en
materia de reconocimiento y ejecucién de decisiones
judiciales del control de la competencia judicial del
jue2 de origen.

% viRGOS SORIANO, M.: Lugar de celsbracién..., p-
20.
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Una de las principales funciones que ejerce
dicho control es la tutela des loe derechos de defensa
del demandado’™. De ahi que para poder prescindir de
ese control se prohiban en relacién a los demandados
domiciliados en la Comunidad, los foros exorbitantes
(art. 3.2 CB), que se caracterizan por la debilidad del
vinculo entre sl asunto que se examina % la jurisdic-
cién que conoce del wnisac y suelen hallarse =nés
préximos al actor”, sermando por la simple lejania
las posibilidades de defensa del demandado.

224. De introducirse, respecto & las medidas
cautelares, los foros exorbitantes prohibidos para la
resolucién de cuestiones de fondo, seria necesario dar
una respuesta en materia de reconocimiento y ejecucién,
introduciendo, para salvaguardar los derechos de
defensa del demandado, algtn tipo de mecanismo de
control’®. Es decir que, de interpretarse que el art.

* La teorfa de la proteccién del demandado
("Beklagtenschutztheorie”)} se debe a Reinhold GEIMER.
Una consideracién critica de esta teoria cuya principal
tesis es que el control de la competencia judicial
internacional tiene como principal fin preservar una
adecuada tutela de los derechos de defensa del demanda-
do puede verse en CALVO CARAVACA, A.L.: La sgentencia
extranijera.... Pp. 26-28.

7 En la préctica estos foros equivalen a un forum
actoris: s6lo al domiciliado en Alemania le interesa
litigar ante los tribunales alemanes en base al forum
patrimonil {art. 23 ZPO), s6lo al actor de nacionalidad
francesa domiciliado en Francia le interesaré prevaler-
se del privilegio de nacionalidad que concede el art.
14 Code civil. Cfra. la asimilacitén entre compatencias
exorbitantes y forum actoris en: Dumez France et

Iracoba c. Hessische lLandesbank (Helaba) et autres,
Asunto €-220/88, sentencia del TIJCE de 11 de enero de
1990, Rec. 1990, pp. 49-31, p. 79, FJ 16.

2 NADELMANN ha puesto de relieve gue cuando un
Estado se atribuye competencias exorbitantas ello
ineyrrrhlemente conduce a que se adopte algun tipo de

(continda...)
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24 CB permite la utilizacién de foros exorbitantes de
origen auténomo para dictar medidas provisionales,
deberia limitarse el perjuicio causadc al demandado y
excluir a las decisiones adoptadas en virtud des estos
foros del régimen de reconocimisnto y sjecucién del CB
por falta de competencia judicial de los jueces de
origen de la decisién. El art. 28 CB es, sin embargo,
taxativo al establecer que "no podrs procederse a la
fiscalizaci6tn de la competencia del tribunal del Estado
de origen® fuera de los casos en que se hayan aplicado
las normas de competencia exclusiva, en materia de
seguros y en materia de contratos celebrados por los
consumidores.

Las medjdas cautelares adoptadas en foros
exorbitantes participarian, por tanto, plenamente de la
libertau de circulacién de decisiones judiciales, con
evidente riesgo de subvertir el funcionamiento del
Titulo II del Convenio de Bruselas’™. Por este motivo
debe rechazarse la interpretacién que preconiza una
renisién ilimitada a los foros de origen auténomo.

225, Entre la tesis que sostiene que, en
virtud del art. 24 CB, se produce una remisién a los
foros de origen autdnomo limitada por los cbjetivos y
sistema del Convenic y la que entiende que el propie
art. 24 CB es una norma de competencia judicial
internacional, resulta preferible esta dltima, pues

(.. .continuacién)
nedidas en su contra en los demfs paises: NADELMANN,
K.H.:*Jurisdictional improper fora™ en AAVV {ed):

XXth century cComparative and cConflicts Lawg, Legal
Essavs in honor of H.E, Yntema, Leyden, 1961, (pp. 321~
335), p. 330.

% so7ioeT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convencién.... p-
126.
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s6lc esta interpretacién garantiza la igualdad de
derechos para los domiciliados en los Estados partes’™,

8§ el art. 24 se considerara una simplas
norsa de remision, los foros en virtud de los cuales
podrian dictarse medidas cautelares en auxilio de los
tribunales de otro Estado parte, variarian de un Estado
parte a otro: en algunos Estados se otorgarian mayores
facilidades que en otros e incluso podria ocurrir que
en un Estado parte no se pudiera obtener este tipo de
medidas por no existir ningtin foro para ello™.

226. Estos inconvenientes se obvian si
se entiende que el art. 24 CB e¢s, en si mismo, norma de
competencia Jjudicial internacional en materia de
medidas cautelares. Presupuasto de aplicacién de esta
norsa seria gue los tribunales de otro Estado parte
fueran competentes, en virtud del CB, en cuanto al
fondo. En ese caso el art. 24 CB atribuirfa a los
tribunales de los demis Estados parte competencia para

% ALBRECHT, Ch.: Das EUGVY..., p. 113.

" Egta interpretacién fue el punto de partida del
legislador briténico. A consecuencia de la dacisién
adoptada por el House of Lords en el casc The Siskina
ios jueces briténicos nc podian adoptar ningin tipo de
medida cautelar si el proceso principal debia sustan-
ciarse en el extranjero. Las observaciones de ILord
Denning M.R. en la sentencia de la Court of Appeal
revocada por el House of Lords respecto a 1a incompati-
bilidad de esta decisién con las necesidades de
armonjizacién de los Derechos internos para la correcta
aplicacibn del art. 220 TCE condujeron al legislador
briténico a adoptar la Clausula 25 de la Civil Juris-
diction and Judgements Act. Esta disposicidén permite
precisamente adoptar medidas de aseguramiento en
relacién a litigios que se hayan de sustanciar en
ES.auus Miembro parte del CB. Cfra. COLLINS, L.:
“Provisional Measures...", pp. 255-258.
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dictar, an auxilio del procesc principal sustanciado
ante otra jurisdiccién, aguellas medidas cautelares
arbitradas por su lex fori. La remisién al Dsrecho
interno de los Estados parte excluiria, por tanto, a
las normas de competencia judicial internacional®™,

227. Segin esta interpretacién existiria
sienpre, en virtud de las disposiciones del CB, una
dualidad de jurisdicciones con capacidad para dictar
medidas cautelares. Estas podrian emanar de los
tridunales ante los que se dirimiera la cuestibn de
fondo o ser solicitadas a cualquier otra jurisdiccién
de un Estado parte del CB. Pero mientras que en el
prirmer caso las medidas que se dictaran podrian
referirse a personas o bienes situados fuera de la
jurisdiccién, es decir, podrian tener carécter extra-
territorial, la ratio del art. 24 CB impondria que las
medidas dictadas en virtud de ese foro tuvieran

carfcter territorial®,

El foro del art. 24 obedece, en efecto, a la
urgencia y es dificilmente imaginable que concurra esta
nota si lo que se solicita es una medida de asegura-
miento repecto a una persona o bien fuera del poder de
dispesicién de los tribunales’™. En wuse supuesto lo

%2 ALBRECHT, Ch.: Das Eucvil... p. 11%.

¥ ALBRECHT, ch.: Das EUGV(,.., pp. 119-120.

“ Como dicen GOTHOT Y HOLLEAUX, aungue en rela-
cién a una interpretacion del art. 24 CB como norma de
remisién a los foros de origen auténomo:"el juez que no
es compatente sobre el fondo debe poder adoptar una
decisién provisional o cautelar cuando el hecho de gue
sea &1 quien la adopte~- y no el juez principal-conduzca
a acelerar el procedimjanto. Esta aceleracidn justifi-
cada por la urgencia no dejarf de producirse si el pais
an el gque ge adopta esta decisiédn es también aguel en

{(continGa...}
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adecuado es acudir a los 6rgancs judiciales del Estado
donde deba ejecutarse la medida; si se trata de un
Estado parte, ese hacho, por si mismo, denotars la
concurrencia de la nota de urgencia y la aplicabilidad
del art. 24 CB.

228. De la interpretacidn defendida derivan
dos consecuencias: en primer lugar, que debido a su
propia naturaleza territorial las medidas adoptadas en
virtud del art. 24 CB se autoaxcluyen del régimen de
libre circulacién del CB. En segundo lugar de la tesis
propugnada resulta la prictica identidad de contenidos
entre el art. 24 CB, el precepto homblogo del CL y el
art. 22.5 de la LOPJ y como veremos, una identidad de
resultados respecto a la regulacién establecida para la
patente comunitaria.

229. En el art. 22. S LOPJ se condiciona
la competancia de la jurisdiccidn espafiola para otorgar
medidas cautelares o de aseguramiento a la concurrencia
de dos requisitos de carfcter acumulativo. En primer
lugar, la presencia, en territorio espafiol, de las
personas o bienes respecto a los que deba otorgarse la
medida y en segunda instancia, gue tal medida deba
ejecutarse en Espafia. Este segqundo reguisito resulta,
en realidad, redundante puesto gque si la persona o los
bienes respecto a los que se dicta la medida de
aseguramiento se hallan en territorio espaficl, necesa-
riamente 1la ejecucién deber& realizarse en Espafia,

M(,..continuacié6n)
el que debe tener lugar su @2jecucién. En cambio no se
produciri ninguna aceleracién si la decisién provisio~-
nal o cautelar debe ir seguida de todos modos de un
exequatur...”. GOTHOT, P./HOLLEAUX, D.:La Conven-
cion..., p. 125. Esta opinién es compartida reciente-
pente por GAUDEMET-TALLON. Cfra. GAUDEMET- TALLON, H.:

les Conventions,.., pp. 189-190.
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siendo exclusivamente compatentes para 2llo los
tribunales espafioles™. De ahi que, al igual que el
art. 24 CB y su pracepto homblogo del CL, el art. 22.5
LOPJ equivalga a un mero forum praesentiae.

B)La_competencia territorial interna

230. Tanto el art. 24 del CB como las normas
correlativas de los art. 24 CL y 22.5 LOPJ son normas
de competencia judicial internacional que atribuyen al
conjunto de los tribunales espaficles la capacidad de
dictar medidas cautelares en auxilio de un proceso
judicial extranjero, sin determinar, empero, cual es el
concreto Srganc jurisdiccional compstente al efecto.
Este resultarid de las normas de competencia judicial
interna arkitradas por el Derecho espafiol al respecto.

La LP contiene, como hemos visto, un
precepto regulador de la competencia de los tribunales
respecto a todos los litigios civiles gue puedan
sustanciarse en relacién a patentes de invencién y
modelos de utilidad, el art. 125.2 LP, que designa al
efecto a los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad
sede del Tribunal Superior de Justicia [en adelante
TSJ} de la Comunidad Autdnoma correspondiente al

% El art. 22.1 LOPJ reserva a los tribunales
espafioles, con caricter exclusivo, el reconcocimiento y
ejecucidn de resoluciones judiciales dictadas en el
extranjero. Ahora bien como las decisjones respectc a
medidas cautelares o de aseguramiento nc procducen
efectos de cosa juzgada no suelen ser reconocidas segin
los sistemas de reconocimiento y ejecucién de origen
auténomo. De ahi gue resulte 16gico, gque sn aras del
principio de eficacia procesal se subraye en este
precepto de la LOPJ la necesidad de que tales medidas
sean ejecucacles en Espafia.

232




domicilio del demandado. Cabe preguntarse si esta
disposicidén es también aplicable en relacién a la
concesién de medidas cautelares.

231. Las medidas cautelares se tramitan por
la via de los incidentes. Es, por ello, de aplicacisn
el art. 55 LEC gue establece que los jueces y tribu-
nales gque tengan competencia para conocer de un pleito,
tendrén competencia también para conocer de todas sus
incidencias'™. Esta solucién resulta también del art.
133.1 LP que establece “gue gquien ejercite o vaya a
ejercitar una acciétn de las previstas en la presente
Ley podré solicitar del &6rgano jurisdiccional que haya
de entender de la misma la adopcitn de medidag cautela-
res”. De ahi que, en principio, le corresponda dictar
las medidas cautelares al Juez de 1% instancia compe-
tente en cuanto al fondo del litigio.

232. El1 problema que se plantea en @l caso de
las wedidas cautelares dictadas en auxilio de otra
Jurisdiccion radica en que en estos supuestos no existe
un Srgano jurisdiccional espafiol competente respecto a
la cuestion de fondo. Para solventar esta cuestidn hay,
en nuestra opinién, dos posibilidades.

233, La prisera consistiria en plantearse
cual seria el Juzgado de 1% instancia de una ciudad
sede de un TSJ que hipotéticamente conoceria del
litigio principal caso de plantearse éste en Espafia.
Dicha solucién no deja de ser criticable, sobre todo en
aquellos casos en cgue la Jjurisdiccién espafiola sea
radicalmente incompetente respecto a]l fondo por no

‘" RONTON REDONDO, A.: “Lineas generales...", p.
1109.
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concurrir en ella ningln foro de competencia judicial
internacional.

Plantea ademés otra dificultad referida a la
laguna que con caricter general se observa en la LP en
caso de falta de domicilic del demandado en Espafia’”.
Si siguiendo la jurisprudencia del TS consideramos que
el solicitante de la medida cautelar puede ealegir el
Juzgado de 1% instancia correspondiente a la ciudad
sede de un TS5J que le plazca, podria darse al supuesto
de que ese tribunal no fuera el =mids adecuado por
hallarse la persona © los bienes respecto a los cuales
ha de dictarse la medida cautelar fuera de su &mbito de
actuacién. Esta posibilidad tan sélo se podria evitar
limitando la facultad de eleccién del actor en estos
supuestos, tal y como ya henos solicitado con carécter
general para evitar el forum shopping.

234, Otra posible opcién para colmar
esta laguna de regulaciédn respectoc a la competencia
interna en materia de medidas cautelares, serfa
considerar a la urgencia criterio de determinacién del
concreto Srgano jurisdiccional competente. De hecho la
propia LEC ya contiene normas de competencia territo-
rial respecto a mnedidas cautelares atendiendo este
criterio™ y los art. 127.1 de la Ley de propiedad
intelectual® y 25.3 de la Ley de competencia des-
leal’® establecen, en relacién a la concesién de

3 sobre esta laguna de la reqgulacién legal,
supra, pé&rr. 168,

S cfra. art. 1398 LEC.

® Ley 2271987, de 11 de noviembre, de propiedad
intelectual (BOE nim. 275, de 17 de noviembre de 1987).

W ey 371991, de 10 de enero, de conmpetencia
desleal (BOE nim. 10 de 11 de enero de 1991).
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medidas cautslares, la compatencia, respectivamente,
del Juez en cuya jurisdiccisn tenga lugar la infraccién
de la propiedad intelectual y la del juez del lugar
donde @) acto de competencia desleal produzca o pueda
producir sus efectos. Sectores de la doctrina procesa-
lista han lamentado asimismo que en la redaccidn de la
LP no ae tuviera en cuenta, respecto a esta cuestion,
que la nota quizd mis caracteristica de las medidas
cautelares s la urgencia'.

De acuerdo con este criterio, seria compe-
tente para dictar una medida cautelar en auxilio de un
procedimiento extranjeroc el Juez de 13 instancia
correspondiente a la ciudad sede del TSY mis cercano al
lugar donde se hallara la perscna o0 el bien al que sa
refirjiera la medida cautelar. Esta solucidn resulta
preferible a la anterior desde el punto de vista de la
coherencia entre las normas de competencia judicial
internacional y las normas de competencia interna. Si
lo gque justifica el establecimiento del foro en estos
casos es precisamente la presencia de esos bienes y
personas en Espafia y lo que se pretende es aumentar la
efectividad de la intervencién de los tribunales y la
cooperacién de los mismos en el otorgamiento de tutela
judicial a los ciudadanos, resulta incomprensible que
tales criterios no sean asumidos también respecto a la
competencia interna.

Hay que valorar, sin embargo, que de impo-
nerse la solucifn gque preconizamos resultaré que
respecto a las medidas cautelares dictadas en relacién
& un proceso sustanciado en el extranjero existir& un
foro basado en la urgencia, mientras gque no seré asi en

1 MuUROZ SABATE, L.:"Las medidag cautelares...”,
p. 1034.
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los casos en que el lugar en sl que se sustancien tanto
el proceso cautelar come el proceso principal sea
Espafia. A nuestro entender, es posible asumir tal
contradiccién puesto que, en los casos neramente
internos, los bienes o personas respecto a los cuales
se dicten las medidas cautelares frecusntemente se
hallarén precisamente en la sede social del presunto
infractor, con lo que, en la préctica, coincidirian el
forum praesentiae y el domicilio de) demandado.
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